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INDICACIONES GEOGRAFICAS Y DENOMINACIONES
DE ORIGEN

Propiedad Intelectual en progreso

GEOGRAPHICAL INDICATIONS AND APPELLATIONS OF ORIGIN
Intellectual Property in progress

CRISTINA ERRAZURIZ TORTORELLI"

RESUMEN: El presente trabajo trata el concepto de las indicaciones geogrificas y de las
denominaciones de origen en cuanto derechos de propiedad intelectual. La autora analiza
la evolucién de la proteccién juridica internacional y chilena de indicaciones geograficas y
denominaciones de origen. Al analizar la coyuntura nacional, la autora constata la existen-
cia de un sistema hibrido de proteccién en el que coexiste proteccién legal, por tratados
internacionales y registral. Finalmente propone que el sistema registral de proteccidn de
indicaciones geogrdficas y denominaciones de origen se extienda para efectos de consti-
tuirse en el sistema tnico de proteccién.

Palabras clave: propiedad intelectual, propiedad industrial, indicaciones geogrdficas, de-
nominaciones de origen, vino, bebidas espirituosas.

ABSTRACT: This work deals with the concept of geographical indications and
appellations of origin as intellectual property rights. The author analyzes the evolution of
international and Chilean juridical protection of geographical indications and
appellations of origin. When analyzing the national situation, the author considers the
existence of a hybrid system of protection in which legal protection coexists with
international treaty protection and the Registrar. She proposes that the registration
system of geographical indications and appellations of origin be extended so as to
constitute a unified system of protection.

Key words: intellectual property, industrial property, geographical indications,
appellations of origin, wine, spirits.

INTRODUCCION

El régimen de proteccién de las indicaciones geogréficas y denominaciones de
origen ha experimentado grandes cambios a raiz de la suscripcién del Acuerdo de la
Organizacién Mundial del Comercio que incluia la firma del Acuerdo sobre los Aspectos
de Propiedad Intelectual relativos al Comercio (ADPIC). Estos cambios también proce-
den de los tratados de libre comercio suscritos por Chile y de reformas al sistema interno
de proteccién de la propiedad intelectual, realizadas para adecuar la legislacién interna a
la normativa internacional.

* Licenciada en Derecho, Pontificia Universidad Catélica de Chile, Abogada, Magister en Investigacién
Juridica, Universidad de los Andes.
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Como consecuencia, algunas denominaciones de origen chilenas han adquirido
proteccién internacional, mientras que otras han perdido proteccién en el dmbito inter-
no. En especial, hay que destacar que se ha abierto en la legislacién interna un sistema
eficaz y flexible de proteccién, cuyas potencialidades estdn atin por explorar.

El propédsito de este trabajo es examinar este universo de cambios y proponer
lineas de desarrollo futuras que podrian mejorar el sistema. Para hacerlo nos propone-
mos recapitular el desarrollo histérico de estos conceptos en el dmbito de la propiedad
intelectual (Parte I). Este recurso histérico pretende explicar ambivalencias y conflictos
de intereses en el plano internacional e incluso el estado actual de la legislacién chilena.
Esto dltimo es examinado en la segunda parte del estudio (Parte II).

En esta dltima parte, trazaremos el desarrollo de las diversas técnicas de protec-
cién actualmente vigentes y propondremos su refundicién en un sistema dnico o, a lo
menos, dual de proteccién. Este sistema aportaria claridad y dotarfa a los productores de
herramientas juridicas cuya eficacia se ha demostrado por el sistema de proteccién de la
propiedad intelectual.

PARTE 1

EL DESARROLLO DE LAS INDICACIONES GEOGRAFICAS Y
DENOMINACIONES DE ORIGEN EN EL AMBITO DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

1. EL VINO FRANCES Y EL DESARROLLO DE LAS DENOMINACIONES DE
ORIGEN EN EL SECTOR VITIVINICOLA

a) Formacion del concepto

Las indicaciones de procedencia geogréfica, entre las que se enmarcan las denomi-
naciones de origen, nacieron con la costumbre de designar a los productos con el
nombre del lugar de su produccién o fabricacién. El asentamiento de personas en zonas
especificas, y el aprovisionamiento de materias primas en los lugares de fabricacién,
condujeron a los productores a componer sus marcas con los nombres geogréficos de los
lugares, siendo su uso compartido por el conjunto de fabricantes de un producto deter-
minado de la misma ciudad o regién. Roquefort es un ejemplo de ello, cuando en el siglo
XIV Carlos V concedié a los habitantes de Roquefort el uso exclusivo de este nombre
para distinguir queso madurado en las cuevas de la regién. En el mismo siglo, Francia
establecié normas que prohibfan darle al vino de una regién otro nombre que aquel
donde se habia elaborado!.

El uso de indicaciones geogrdficas y denominaciones de origen es la natural
consecuencia de productos de calidad que gozan de buena reputacién. Desde tiempos
inmemoriales ha existido una estrecha relacién entre la naturaleza del suelo y la cali-
dad especifica de los vinos ahi producidos. Si bien hay noticia del uso de indicaciones

! SCHIAVONE (2003) p. 17.
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de procedencia geogrdfica para designar productos en jeroglificos egipcios y textos
biblicos, es en épocas modernas cuando las denominaciones de origen fueron implan-
tadas en Francia en el siglo XIX, para pasar luego a paises vecinos como Espafa, Italia
y Portugal?.

El desarrollo normativo se inicia con posterioridad a la destruccién de los vifiedos
franceses por la plaga de filoxera en 1870 y el desabastecimiento que la siguid: se
fabricaban grandes cantidades de vinos con prdcticas fraudulentas. Por otra parte, como
los vifiedos del sur se reconstituyeron mds rdpido, muchos vinos usurpaban nombres
célebres como Burdeos o Borgofia, siendo en realidad procedentes de otras regiones?.

Se considera que la denominacién de origen mds antigua en el mundo se conce-
dié en 1887 al Sindicato de los Grandes Marqueses de Champagne, cuando Francia
reconocié la propiedad exclusiva del nombre Champagne para los vinos espumosos de
esa regién®.

La buena reputacién de los vinos franceses, y el hecho de que su calidad estaba
fuertemente vinculada al origen geogréfico de los mismos, favorecieron que fuera esta
industria la que mayor impulso dio al desarrollo y proteccién de las denominaciones de
origen. Francia fue el principal interesado en la formacién de la Oficina Internacional
del Vino (hoy sucedida por la Organizacién Internacional del Vino — OIV), el 29 de
noviembre de 1924, con sede en Parfs. El articulo 1° del Acuerdo de Creacién de una
Oficina Internacional del Vino en Parfs sefiala que esta oficina estard encargada de
someter a los gobiernos todas las propuestas susceptibles de asegurar, en el interés del
consumidor final como del productor, la proteccién de las denominaciones de origen de
los vinos (articulo 1 letra e).

En la actualidad, el 4mbito de aplicacién de las denominaciones de origen se ha
mantenido estrechamente relacionado a los vinos y las bebidas alcohdlicas, si bien hay
otros productos que igualmente tienen caracteristicas fuertemente vinculadas a su origen
geogrifico, y que por analogfa serfan susceptibles de este tipo de proteccién.

b) Indicaciones geogrdficas y denominaciones de origen: conceptos relacionados

A titulo preliminar es necesario distinguir conceptos que se repiten en diferentes
textos y regulaciones para designar el objeto de nuestro estudio. Denominacién de ori-
gen, indicacién geogrifica e indicacién de procedencia son nombres que apuntan a
bienes juridicos semejantes. Para efectos de nuestro estudio usaremos los términos indi-
caciones geogrificas y denominaciones de origen ya que son los empleados por la legisla-
cién chilena, sin perjuicio de referirnos a las indicaciones de procedencia cuando asi lo
hacen los ordenamientos o autores particulares que mencionaremos.

La denominacién de origen es una especie de indicacién geogréfica, traténdose de
derechos de propiedad intelectual en sentido amplio, al igual que las marcas y patentes’.

2 ALVAREZ (2001) pp. 93-94.

3 SCHIAVONE (2003) p. 17.

4 ORrROZCO (2008) p. 391.

> En este sentido, Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relativos al Comercio - ADPIC,
articulo 1.2 y parte II seccién 3.
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La indicacién geogrdfica es una expresién o signo utilizado para indicar procedencia; es
decir, que un producto o servicio tiene su origen en un determinado pais o grupo de
pafses, regién o localidad®.

Desde el punto de vista de sus funciones, las indicaciones geogréficas se pueden
clasificar en indicaciones geogréficas simples y calificadas. Las simples se refieren a un
lugar reconocido como centro de produccién o transformacién de productos. Su fun-
cién es simplemente referencial, sin vincular origen con calidad o caracteristicas especifi-
cas, mds alld de las que puedan atribuirse exclusivamente al lugar geogréfico. Se trata de
indicaciones de procedencia que se limitan a sefialar el origen geogrifico’.

Las indicaciones geogréficas calificadas se refieren a los nombres geogrificos que
designan un producto originario de ese territorio (zona, regién, provincia, pafs), cuya
funcién es informar sobre ciertas cualidades o caracteristicas, la fama o reputacidn,
imputables fundamentalmente a su origen geogrifico, comprendiendo los factores natu-
rales o humanos. Dentro de esta clase, encontramos denominaciones de origen que
registran subclases: denominaciones de origen controladas (sujetas a regulacién y control
de la autoridad), denominaciones de origen registradas (sujetas a registro), denominacio-
nes de origen calificadas y garantizadas (que hacen referencia a una mayor calidad y
control del producto)?.

Las denominaciones de origen forman una categoria de las indicaciones geogréfi-
cas, y sirven para designar un producto originario de un pafs, regién o localidad cuando
la calidad o las caracteristicas de ese producto se deben exclusiva o esencialmente al
medio geogréfico, incluidos los factores naturales y humanos®. Las denominaciones de
origen consideran mds exigencias para ser concedidas y, por tanto, tienden a ofrecer una
proteccién mayor que las indicaciones geograficas en los ordenamientos juridicos en que
ambas son protegidas.

Lo que distingue a las denominaciones de origen son los factores naturales y
humanos, que, presentes en ellas, faltan en las indicaciones geogrificas simples. En el
caso del vino, entre los factores naturales se destacan la naturaleza del suelo, los cepajes
utilizados, el clima, los indices de pluviometria, la distribucién de lluvias, humedad
ambiental, luminosidad, temperatura, altitud, vientos, etc. Por su parte, entre los facto-
res humanos estdn los trabajos de conservacién de suelos, riegos, drenaje, pricticas de
cultivo, técnicas de conduccién de la vid, vinificacién, elaboracién, combinacién de
cepajes y guarda, entre otros'?.

Cada denominacién de origen debe tener un reglamento interno que defina las
condiciones de uso de la denominacién. Este reglamento constituye un elemento funda-
mental de la denominacién en cuanto determina las caracteristicas del producto, y la
concurrencia de las condiciones necesarias para que pueda utilizar la denominacién de
origen en particular.

¢ LARRAGUIBEL (1995) p. 119.
7 SCHIAVONE (2003) p. 19.
8 SCHIAVONE (2003) p. 19.
9 LARRAGUIBEL (1995) p. 119.
10 ALVAREZ (1998) p. 780.
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Por estas caracteristicas especiales, la denominacién de origen aspira a un recono-
cimiento mayor que la indicacién geogrifica, y su uso se ha circunscrito, principalmen-
te, al 4dmbito del derecho del vino y de las bebidas espirituosas, sirviendo para indicar
las caracteristicas que hacen diferente a un vino en particular respecto de otro, aseguran-
do al consumidor su superioridad, autenticidad respecto de su origen geogrifico, cepas
utilizadas en su elaboracién, normas estrictas de control de calidad y protegiendo al
productor que acata reglas de produccién y elaboracién. Las denominaciones de origen
establecidas por ley requieren que el legislador defina las dreas geogrdficas de produc-
cién, cepas utilizadas, caracteristicas de la produccién y que ademds establezca sanciones
por el no cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley!!.

En un mismo lugar geogrifico pueden existir vinos con denominacién de origen
y otros con indicacién geogrdfica. Las indicaciones geogrdficas solo se referirdn al
nombre del lugar donde fue producida la uva, donde fue hecha la vinificacién, el
embotellado o el envejecimiento; en cambio, en las denominaciones de origen todas
estas pricticas deberfan ser hechas en la misma zona, segin lo establezca la ley o el
reglamento respectivo!2.

Las denominaciones de origen tienen un dmbito material de aplicacién objetivo:
productos vinicolas primero, para luego extenderse hacia otros productos agricolas y
alimentarios. En el caso de productos industriales o artesanales no agricolas, comun-
mente se utilizan las indicaciones geogréficas simples, como encajes de Bruselas, aceros de
Toledo, porcelanas de Limoges o cristales de Murano'3.

A diferencia de las indicaciones geogréficas simples, las denominaciones de ori-
gen no se aplican a cualquier producto agricola o alimentario, sino dnicamente a aque-
llos que vinculan una cualidad o particularidad al origen geogrifico. Los commodities
agricolas, los productos masificados o de similares caracteristicas sin importar su proce-
dencia, no son susceptibles de esta proteccién, quedando reservadas las denominaciones
de origen para los productos de una labor artesanal. El arroz, la soya y los granos son
productos que, manteniendo una calidad homologable sin importar su procedencia, no
son susceptibles de proteccién por denominacién de origen. No obstante, esta regla se ve
alterada cuando un producto determinado adquiere caracteristicas especiales posteriores,
atribuibles tanto a la intervencién del hombre como a razones climdticas y de suelo,
como es el caso del arroz Basmati'“.

Las denominaciones de origen diferencian y dan valor a los productos que distin-
guen. Sirven a los consumidores en cuanto dan garantias respecto de la calidad de
productos determinados, tienen ventajas econémicas al promover alianzas y asociaciones
de empresas pequefias y medianas y la exportacién de distintas especialidades, generando
riqueza al pafs y a las respectivas economias regionales. Ademds, tienen claras repercusio-

11 ALVAREZ (2001) p. 98.

12 ALVAREZ (2001) p. 98.

13 SCHIAVONE (2003) p. 20.

14 El arroz Basmati es un arroz producido en el norte de la India, de gran atractivo por su particular aroma
perfumado y su grano suave y largo.
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nes ambientales, ya que constituyen el nexo entre el producto y la tierra, y por lo
mismo, contribuyen a asegurar técnicas de produccién sustentables!.

Es por esto que las regulaciones sobre indicaciones geogréficas y denominaciones
de origen se relacionan con una estrategia econémica de productores y paises, y el
desarrollo de mayor competitividad para el sector de las especialidades alimenticias,
tanto en el mercado local, regional o mundial. Casos como Café de Colombia'® nos
pueden servir de ejemplo del desarrollo comercial que se puede obtener a partir de una
indicacién geogrifica.

¢) Naturaleza juridica de la proteccion

Definir el tipo de proteccién al que deben ser acreedoras las indicaciones geogréfi-
cas y las denominaciones de origen, es asunto de larga data. A principios del siglo XX se
buscaba evitar el fraude a los consumidores y proteger a los productores respecto de
quienes usaran indicaciones de procedencia falsas. Este objetivo se lograba a través de la
proteccién en contra de la competencia desleal y la proteccién al consumidor. En la
medida que la proteccién de indicaciones geogréficas y denominaciones de origen fue
evolucionando, su proteccién legal hacia que esta se centrara en la aplicacién de sancio-
nes administrativas en contra de quienes mal utilizaran denominaciones de origen. Fi-
nalmente, su incorporacién definitiva como derechos de propiedad intelectual permite
accionar los mecanismos legales propios de este tipo de derechos que contienen las legisla-
ciones locales. De esta manera pueden darse casos de querellas criminales, juicios de
nulidad o de oposicién y acciones de indemnizacién de perjuicios en casos de infraccién.

Al incluir las indicaciones geogrdficas entre los derechos de propiedad intelectual
se usa este término en sentido amplio, abarcando tanto al derecho de autor como a la
propiedad industrial, que a su vez incluye a las indicaciones geogréficas y denominacio-
nes de origen.

El sistema juridico del derecho continental tendié a separar la propiedad indus-
trial de la intelectual, asimilando esta tltima exclusivamente al 4mbito del derecho de
autor y derechos conexos. Es as{ como las normas chilenas sobre los derechos de autor
han usado la expresién “propiedad intelectual” en su designacién. Es el caso de la “Ley
de Propiedad Intelectual” N° 17.336, del ano 1970, actualmente vigente, si bien ya en
1930 el profesor Luis Claro Solar sostenfa que el término era genérico para designar
cuatro especies o formas de propiedad: propiedad literaria, propiedad dramdtica, propie-
dad artistica y propiedad industrial!”. Autores de mds reciente data coinciden en que la
propiedad intelectual incluye tanto a los derechos de autor y derechos conexos, como a
la propiedad industrial, e incluso a nuevas formas de propiedad o derechos de uso
exclusivo como son los nombres de dominio de Internet!®.

15 SCHIAVONE (2003) p. 21.
16 Café de Colombia es una indicacién geogrdfica protegida por la Unién Europea. Constituye la primera
indicacién no europea en recibir este reconocimiento.

17 CLARO SOLAR (1930) p. 571.

18 RU1Z-TAGLE VIAL (2001) pp. 30-31; SCHMITZ (2005) pp. 17-20.
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La confusién terminoldgica se advierte también en Espafia, donde ain se utiliza la
expresién propiedad intelectual para referirse a los derechos de autor, sin perjuicio de
que es equivoca y contradictoria con los tratados internacionales vigentes'?. Lo mismo
sucede en Chile debido a que los tratados internacionales sobre propiedad intelectual de
los que nuestro pais es parte, incluyen entre los derechos de propiedad intelectual a
marcas comerciales, nombres de dominio, indicaciones geogrificas, patentes, disefios,
derechos de autor, derechos conexos, e incluso la topografia de semiconductores y las
bases de datos?°.

Aclarada esta distincién terminolégica comprobamos que en el derecho compara-
do se han articulado distintas formas de abordar la proteccién de las indicaciones geo-
grdficas y denominaciones de origen. Hay autores que consideran que la diferencia entre
las indicaciones geogréficas simples y las calificadas, entre las que se encuentran las
denominaciones de origen, tiene consecuencias en el grado de correlacién entre las
caracteristicas del producto con su lugar de produccién, lo que a su vez incide sobre la
naturaleza de la proteccién. Mientras que las indicaciones geogrdficas simples se basan
en la disciplina de la competencia desleal y de la proteccién al consumidor, relaciondn-
dose con la correcta identificacién de las mercaderias, en el caso de las calificadas, se
constituye un titulo que permite excluir su uso a terceros, en el campo de la propiedad
intelectual. Esta mayor proteccién solo se justifica porque el producto designado posee
caracteristicas atribuibles al origen geogrdfico, y una calidad bajo control y supervi-
sién?!. Tal es el caso de Francia, donde se establecié un sistema de proteccién legal
caracterizado por la divisién en dos categorias de indicaciones geogréficas: indicaciones
de procedencia que se protegen por via de la competencia desleal y legislacién especial
(Ley de usurpacién de denominacién de 1905), y las denominaciones de origen, que
reciben una proteccién legal especifica (Ley del 6 de mayo, 1919)%2.

Situacién similar se vive en Espafia, donde con el transcurso de los siglos aparecie-
ron normas locales referidas a vinos y aceites de oliva: Sherry, Rioja, Mdlaga, Ribeiro,
Priorato y otras regiones planteaban restricciones a la produccién y al comercio. La
primera reglamentacién en el 4mbito nacional es el Estatuto del Vino, de 1932, norma-
tiva que presenta la primera definicién espafola de denominacién de origen, sefialando
que el nombre debia ser conocido en el mercado nacional o extranjero, y utilizado para
la designacién del vino. El Estatuto del Vino también exigfa un vinculo entre las caracte-
risticas del producto y los factores naturales de la zona geogrdfica; y se referia a los
factores humanos, al decir que los vinos tipicos debifan responder a las caracteristicas

especiales de produccién y a los procedimientos de elaboracién y crianza?3.

19 GOMEZ SEGADE (2001) p. 84.

20 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio,
ADPIC, articulo 1.2 y seccién 3; Tratado de Libre Comercio entre Chile y EE.UU., capitulo 17; Acuerdo
de Asociacién con la Unién Europea, articulo 169.

21 SCHIAVONE (2003) p. 19.

22 CONRAD (1996) pp.17-18.

23 SCHIAVONE (2003) p. 18.
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En casi todos los Estados que protegen las indicaciones geogrificas es posible
distinguir el afdn de proteccién de los consumidores de informacién engafiosa, y/o
proteccién en contra de la competencia desleal. De hecho existe un debate entre los
miembros de la OMC respecto de si es necesaria una legislacién especifica para proteger
las indicaciones geogrificas, o bien si las leyes de proteccién al consumidor y de compe-
tencia desleal son suficientes. Otros miembros de la OMC consideran que la ley de
marcas es un medio adecuado para proteger las indicaciones geograficas®.

En Alemania se tendié a favorecer una normativa basada en el principio de pro-
teccién de los consumidores, evaluando la percepcién del puiblico donde la competencia
se desarrolla para determinar el grado de engafio?®. Los productos y regiones extranjeras
son menos conocidos que los locales, por lo que respecto de aquellas hay una menor
probabilidad de que el consumidor sea engafiado, ya que no conoce la regidén en
cuestién. Otro problema surge porque los tribunales deben decidir qué es geogrifica-
mente descriptivo o susceptible de provocar engano. En algunos Estados, los jueces se
remiten a su propia experiencia como consumidores para decidir; en otros se solicitan
encuestas para obtener un pardmetro mds objetivo. No obstante, al analizar este sistema
pareciera que tiene una alta cuota de arbitrariedad considerando los preconceptos discri-
minatorios de jueces individuales®.

En el derecho comparado, es comin que indicaciones geogrdficas y denominacio-
nes de origen sean protegidas a través de la legislacién sobre competencia desleal. Se
aplica esta legislacién al tratar conductas constitutivas de actos que implican la utiliza-
cién de una indicacién geogrdfica para productos que no son originarios de la zona
indicada, constituye un acto de competencia desleal para los productores originarios y
puede inducir a error y a confusién a los consumidores en cuanto al verdadero lugar de
origen de los bienes®’.

La Australian Trade Practices Act de 1974 provee de un nimero de prohibiciones
sobre competencia desleal en el comercio que puede ser usada para proteger todo tipo de
indicaciones geogrdficas. Estas provisiones previenen el engafio o posible dafo e implici-
tamente protegen a las indicaciones geograficas®8.

Por su parte Estados Unidos protege las indicaciones geogrdficas por medio del
sistema marcario, en particular como marcas colectivas o de certificacién?. A modo de
ejemplo, el registro US N° 571,798 protege la marca de certificacién Roquefort, para

24 O’CONNOR (2004) p. 360.

25 CONRAD (1996) p. 17.

26 CONRAD (1996) p. 17.

27 LORENZINI (2000) p. 108.

28 RISANG AYU (2006) p. 9.

29 La UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE sefiala que la marca colectiva es la marca
comercial de los miembros de una cooperativa, asociacién u otro grupo colectivo u organizacién, incluyen-
do la marca que indica membresfa en la unidn, asociacién u otra organizacién. La marca de certificacién es
aquella que se utiliza para certificar el origen regional o geogréfico, el material, modo de manufactura,
calidad, precisién u otras caracteristicas de los bienes o servicios de otros, o que el trabajo sobre los bienes
o servicios se realizé por miembros de una unién u otra organizacién. Ver http://www.uspto.gov/main/faq/
index.html
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distinguir queso fabricado con leche de cabra y madurado en las cuevas de la comunidad
de Roquefort, Francia, de acuerdo a sus métodos y procesos®’.

En Chile, por modificacién de la Ley de propiedad industrial en el afio 200531,
tanto indicaciones geogréificas como denominaciones de origen son derechos de propie-
dad industrial, otorgando un titulo que permite excluir su uso a terceros, ejerciendo las
acciones legales establecidas por dicha ley. Ademds, una conducta puede ser calificada
como un acto de competencia desleal conforme a las disposiciones de la Ley 20.169
aunque resulten procedentes respecto de esa misma conducta, y ante los tribunales

competentes, una o mds de las acciones regladas en la Ley de propiedad industrial (Ley

19.039).

d) Distincidn entre indicaciones geogrdficas y marcas comerciales. El caso

Parma

Los productos que compiten en el mercado necesitan diferenciarse, lo que se ha
logrado tradicionalmente a través de las marcas comerciales. Al igual que estas, las
indicaciones geogrificas son signos que permiten distinguir productos idénticos o simi-
lares de productores diferentes. Tanto la marca comercial como la indicacién geogrifica
o denominacién de origen proporcionan al consumidor elementos de informacién sobre
los diversos productos, para ayudarlo a elegir. Esto se logra gracias al goodwill asociado a
la marca. Se trata de una funcién indicadora de calidad segtn la cual la marca sintetiza
la buena fama o reputacién de que gozan entre los consumidores, los productos o
servicios distinguidos por la marca3?.

Esta funcién es también propia de las indicaciones geogrificas y denominaciones
de origen. Es precisamente esta funcién la que justifica la inclusién de las mismas dentro
de los derechos de propiedad industrial. Si bien su normativa ha discurrido como cate-
gorfa independiente, podemos afirmar que guardan una estrecha relacién con las marcas
comerciales, y en particular con las marcas colectivas o de garantfa, pudiendo incluso
considerarse como una especie dentro de ese género comtn?3. No obstante, hay suficien-
tes diferencias entre las indicaciones geogréficas y las marcas colectivas como para justi-
ficar su independencia.

Las indicaciones geogréficas y denominaciones de origen se diferencian de las
marcas comerciales en cuanto las primeras son términos que corresponden al lugar de
origen de los productos, mientras que las segundas son signos originales que sirven para
distinguir un producto determinado de aquellos con los que compite en el mercado. Las
indicaciones geogréficas servirdn para distinguir los productos de muchos fabricantes
distintos, asentados en la misma zona, que luego podrdn usar diferentes marcas al mo-
mento de comercializar sus productos. El origen geogrifico juega un rol fundamental en

30 UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE (en http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/olia/
globalip/pdf/ gi_system.pdf).

31 Ley 19.996, de 2005, que modificé la Ley 19.039.

32 FERNANDEZ (2005) p. 76.

33 LOPEZ (1996), p. 25.
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el caso de las denominaciones de origen, que sirven como signos de tradiciones de larga
data en los procesos y la calidad esperada respecto de determinados productos®4.

Las marcas tienden a tener un titular tnico. Por su misma naturaleza, las indica-
ciones geogrédficas 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
simple vista, podria parecer que las marcas colectivas escapan de esta regla general de
titularidad dnica, pero no es asi porque estas tienen por titular a una entidad colectiva
que actdia como tnico duefio, la que es regida por un reglamento interno que controla
las relaciones entre los miembros de la colectividad.

En Estados Unidos se privilegia el sistema marcario, por el cual una indicacién
geogréfica puede registrarse al igual que las marcas colectivas o de certificacién, sin
perjuicio que se establezcan derechos sobre la denominacién por el common law. A
diferencia de las marcas que se registran sobre la base del primero en solicitarla, la “frst
to file rule”, las indicaciones geogréficas 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 indicacién geogrifica posterior, tiene prioridad la marca’®.

Por el contrario, en Europa el sistema privilegia a las indicaciones geogrdficas por
sobre las marcas comerciales, considerando que las primeras tienen mejor derecho que
las segundas.

Frente a dos sistemas que parecen antagdnicos, cabe preguntarse si no debiera
prevalecer una solucién que busque la equidad, donde marcas e indicaciones geogréficas
o denominaciones de origen puedan coexistir con los resguardos respectivos.

Los casos Embutidos Parma®” y Jamén Parma®®, sucedidos en Estados Unidos y
Canadd, respectivamente, son un claro ejemplo del conflicto que puede producirse entre
una marca y una indicacién geogrifica.

Ambos casos son similares, ya que se trataba de productores locales que habian
registrado y usado la marca PARMA antes de que el Consorzio del Prosciutto di Parma
buscara el registro como indicacién geogrdfica en cada pais. Ambas posturas parecian
legitimas, en cuanto se trataba de registros marcarios concedidos décadas antes (1969 y
1971, respectivamente) para distinguir productos derivados de la carne, entre ellos jamén.

El Tribunal de Apelacién de Marcas resolvié el primer caso en favor del titular de
la marca previa, Parma Sausage Products Inc., considerando que al momento de su
registro el signo PARMA no era descriptivo de una regién geogréfica ya que el publico
norteamericano no la asociaba a los prosciuttos producidos en Italia. Si bien esta situa-
cién habria cambiado en la actualidad, se debia considerar la situacién del momento del
registro y no la situacién actual.

34 GANGJEE (2007) p. 1267.

35 TORSEN (2005) p.1417.

36 GANGJEE (2007) p. 1264.

37 Consorzio del Prosciutto di Parma v. Parma Sausage Products Inc., 23 U.S.P.Q.2d (BNA) 1894, 1992 WI.
2333379 (T.T.A.B. 1992).

38 Consorzio del Prosciutto di Parma v. Maple Leaf Meats Inc. [2001] E.C. 536 (Fed. Ct.) y [2002] Federal
Court of Appeals 169.
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El segundo caso resuelto en Canadd, fue muy similar y también terminé con una
decisién en favor del titular de marca, Maple Leaf Meats Inc., quien habia registrado y
usado su marca durante afios. La corte determiné que a la fecha de su registro, la marca
no era deceptively misdescriptive o no distintiva, ya que a esa fecha, PARMA no tenfa
suficientes connotaciones italianas, a pesar de que en el etiquetado se utilizaran colores
de la bandera italiana y palabras en idioma italiano.

Frente a estos casos cabe la pregunta de cémo lograr una solucién equitativa. Los
derechos de los titulares de marcas deben ser respetados, en cuanto se trata de registros
obtenidos en forma previa a que se estableciera proteccién para la indicacién geogrifica.
Al mismo tiempo no pareceria adecuado que el Prosciutto di Parma tuviera que usar
otro nombre para ingresar a los mercados de Estados Unidos y Canad4. Afortunadamen-
te en ambos paises, con posterioridad a los fallos antes sefialados, se llegé a acuerdos que
permitieron al Consorzio registrar algunas variantes de sus marcas, con lo que se logré la
coexistencia de las marcas con la indicacién geogrifica. Este resultado parece equitativo,
ya que en la prictica vemos que hay casos en los que se justifica la coexistencia, sin
producir error en el publico. Cabe considerar que el publico consumidor de productos
alimentarios de renombre tiende a ser mds instruido en estos aspectos que el comun. Por
esta razdén la confusién del publico, como corolario axiomdtico de coexistencia, no debe
ser presumida con liviandad?’.

2. RAPIDA INTERNACIONALIZACION DE LA PROTECCION

La necesidad de contar con instrumentos internacionales que protegieran eficaz-
mente indicaciones geogrdficas y denominaciones de origen, quedé rdpidamente en
evidencia. Por tratarse de productos de buena reputacién, habia quienes buscaban apro-
vechar la fama ajena indebidamente. Sin una adecuada proteccién internacional no
habia proteccién eficaz, ya que los productos falsos afectarian la reputacién de los
originales en forma irremediable.

El derecho internacional ha contemplado la proteccién de las indicaciones geo-
gréficas y denominaciones de origen dentro del marco de proteccién de la propiedad
intelectual, como una manera de reconocer que se trata de bienes intangibles suscepti-
bles de apropiacién, que tienen legitimo titular y son activos de valor en el comercio
internacional. A lo anterior se agrega la necesidad de proteger a los consumidores
globalizados frente a la confusién o engano al que pueden verse expuestos a falta de
una correcta proteccién y resguardo de las indicaciones geogrificas y denominaciones
de origen.

La internacionalizacién de indicaciones geogrdficas y denominaciones de origen se
produjo a través de los siguientes acuerdos: Convenio de la Unién de Paris de 1883,
Arreglo de Madrid de 1891, Arreglo constitutivo de la Oficina Internacional del Vino de
1924, Arreglo de Lisboa de 1958 y el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelec-
tual relativos al Comercio de 1995.

39 En este sentido GANGJEE (2007) p. 1290.
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a) Convenio de Paris de 1883 y evolucién

La Exposicién Internacional de Paris de 1878 marcé el inicio de la conciencia
internacional sobre la importancia de proteger la propiedad industrial. La Unién Gene-
ral para la Proteccién de la Propiedad Industrial se funda con el objetivo de buscar
soluciones a los cada vez mds complicados problemas que suscita el comercio internacio-
nal. En la reunién anual de 1883 se adopta el Convenio de la Unién de Paris sobre la
Propiedad Industrial donde aparecen las primeras normas internacionales sobre repre-
sién de las indicaciones de procedencia falsas o engafiosas.

El Convenio no define, pero si incluye, a las indicaciones de procedencia y deno-
minaciones de origen entre los objetos de proteccién enunciados en el articulo primero.
El compromiso que adoptan los paises miembros de este convenio es el de embargar, al
momento de su importacidén, todas las mercaderfas que utilicen, en forma directa o
indirecta, una indicacién falsa de procedencia (articulo 10.1).

Se crea la Unién para la Proteccién de la Propiedad Industrial cuya finalidad es
proteger las marcas de fabricacién, los nombres comerciales, las indicaciones de proce-
dencia y denominaciones de origen. El convenio busca asegurar que se sancione el uso
de indicaciones falsas de procedencia, otorgando la calidad de “parte interesada” para
reclamar tal sancién, a toda “persona fisica o moral, todo productor fabricante o comer-
ciante dedicado a la produccidn, la fabricacién o el comercio de ese producto y estable-
cido en la localidad falsamente indicada como lugar de procedencia, o en la regién
donde esta localidad esté situada, o en el pafs falsamente indicado, o en el pais donde se
emplea la indicacidn falsa de procedencia” (articulo 10.2).

Las criticas del Convenio se centran en que sus normas son excesivamente genera-
les y vienen referidas a toda indicacién falsa, término mds amplio que el de las indicacio-
nes geogrificas o denominaciones de origen. Se trata de disposiciones tendientes a repri-
mir fraudes comerciales en general, cuya sancién se logra por medio de los mecanismos
de represién de la competencia desleal?!.

b) El Arreglo de Madrid para la represion de indicaciones falsas o engafnosas

sobre el origen de los productos de 1891

Menos de una década después, los paises suscriptores del Convenio de Paris,
especialmente interesados en la proteccién de las indicaciones de procedencia, suscribie-
ron el Arreglo de Madrid relativo a la represién de las indicaciones de procedencia falsas
o engafiosas en los productos, de 14 de abril de 1891. Este tratado se refiere exclusiva-
mente a la proteccién de las indicaciones de procedencia de productos en el comercio
internacional, y no internamente en cada pais miembro de la Unién, previendo la
represién de las indicaciones de procedencia engafiosas, incluso si no son falsas.

40 E] Convenio de Parfs ha sido revisado y modificado en varias ocasiones: 1900, 1911, 1925, 1934, 1958,
1967 y 1979. Chile adhirié al Convenio mediante Decreto N° 425 que promulga el Convenio de Paris
para la Proteccién de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de 30 de septiembre, 1991. El
Convenio se encuentra vigente.

41 LOPEZ (1996) p. 40.
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Este tratado introduce la nocién de represién de las indicaciones de procedencia
falsas, proveyendo una proteccién mucho mds fuerte para las indicaciones de proceden-
cia y denominaciones de origen que el Convenio de Paris. El Arreglo previene la dilu-
cién de indicaciones geogrdficas a términos genéricos ya que prohibe el uso de indicacio-
nes capaces de engafar al publico, e impide la importacién de bienes que utilizan
indicaciones falsas o engafiosas??.

Debido a lo exigente de sus provisiones, el Arreglo de Madrid no ha tenido una
aceptacién lo suficientemente amplia como para tener una influencia gravitante. Ha sido
firmado por 35 Estados, entre los que no se cuentan la mayoria de los estados de mayor
fuerza econdmica y politica, de manera que tiene una influencia internacional muy
limitada*3. Chile no es miembro de este tratado.

¢) La Oficina Internacional del Vino de 1924, hoy Organizacién de la Vina y

el Vino, Paris, 2001

El Acuerdo que crea la Organizacién de la Vifia y el Vino fue adoptado en Paris el
3 de abril de 2001, y ha sido ratificado por Chile, tras su aprobacién undnime en el
Senado. Esta organizacidn sustituye a la Oficina Internacional del Vino, creada por el
Convenio del 29 de noviembre de 1924. Su finalidad fue adaptar dicha entidad al nuevo
contexto del sector vitivinicola mundial, de sus medios humanos, materiales y presu-
puestarios, asi como de sus procedimientos y reglas de funcionamiento, a fin de respon-
der a los nuevos desafios y asegurar el futuro vitivinicola mundial#4.

El Subdepartamento de Vifias y Vinos del SAG es la entidad chilena encargada de
mantener la representatividad y presencia del Servicio ante la Organizacién Internacio-
nal de la Vifia y el Vino (O.1.V.), y otros organismos técnicos.

En la prdctica se ha tratado de una organizacién de cardcter técnico que no ha
significado cambios legislativos internos en nuestro pais en lo que respecta a la regula-
cién juridica de las denominaciones de origen. Dada esta naturaleza técnica y su funcién
limitada exclusivamente al vino, ha sido necesario un acuerdo internacional mds general
que otorgue una proteccién adecuada a las denominaciones de origen.

d) Arreglo de Lisboa, 1958. Buscando un registro para el Pisco de Perii

i. Sistema de Lisboa

El Arreglo de Madrid siguié pareciendo insuficiente para los Estados interesados
en una fuerte proteccién a las denominaciones de origen. Por esta razén surge el
Arreglo de Lisboa, relativo a la Proteccién de las Denominaciones de Origen y su
Registro Internacional, que traté de satisfacer la necesidad de gozar a nivel internacio-
nal de un sistema que facilitara el reconocimiento y la proteccién de las denominacio-

nes de origen®.

42 CALAGUAS (2006) p. 262.

43 En este sentido CALAGUAS (2006) p. 262.
44 ORGANIZACION DE LA VINA Y EL VINO.
45 SCHIAVONE (2003) p. 18.
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El Arreglo de Lisboa fue suscrito el 31 de octubre de 1958, y crea un sistema
internacional de proteccién a las denominaciones de origen. Este acuerdo establece que
la denominacién de origen es “la denominacién geogrifica 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 geogrifico, com-
prendidos los factores naturales y los factores humanos™4.

Esta definicién incluye los principales rasgos actualmente presentes en las defini-
ciones doctrinales y legales vigentes.

El Sistema de Lisboa se establecié con el propésito de facilitar la proteccién
internacional de las denominaciones de origen. Estd administrado por la Oficina Inter-
nacional de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante OMPI) y
lo utilizan 26 partes contratantes del Arreglo de Lisboa. La versién modificada de su
Reglamento entré en vigor el 1 de abril de 2002.

El sistema ofrece la posibilidad de obtener la proteccién de una denominacién de
origen de uno de los Estados contratantes en la totalidad de los paises miembros del
Arreglo de Lisboa mediante un trdmite tnico de registro.

Una vez registrada, la denominacién de origen goza de proteccidén en todos los
Estados miembros, quienes deben adoptar leyes locales para prohibir no solo imitacio-
nes, sino también productos que indicando su verdadero lugar de procedencia, incluyan
los términos “como”, “tipo”, o “estilo”. Ademds, el sistema de Lisboa sefiala que cuando
la denominacién es protegida en el pais de origen, no podrd ser considerada genérica en
ningtin otro Estado miembro (articulo 6).

El alto grado de exigencia de este acuerdo, atentd contra su buena acogida, por lo
que hoy es un tratado que tiene un dmbito de accién muy limitado. No obstante, este es
un caso interesante de analizar ya que constituye un serio intento por lograr un registro
internacional de denominaciones de origen, tema muy debatido en la actualidad en la
Organizacién Mundial del Comercio.

ii. Registro del Pisco Pert

Chile no es miembro del Arreglo de Lisboa, del que si es parte Perd, donde ha
abogado en favor del reconocimiento del término Pisco como denominacién de origen
de uso exclusivo del Pert. Este pais considera que la denominacién Pisco aplicada a las
bebidas espirituosas tiene una relacién estrecha con el lugar geogrifico donde se produce
en ese pafs, en la localidad de Pisqu, de manera que Perti debiera tener la exclusividad en
su uso. Por su parte Chile estima que el término es igualmente aplicable a la bebida
destilada producida en Chile a partir de uvas, donde también hay un pueblo llamado
Pisco, por lo que la denominacién podria ser usada por los dos paises.

Mds alld del lugar donde el producto haya podido fabricarse primero, la denomi-
nacién ha sido utilizada para designar el aguardiente de uva producido en ambos paises.

46 Arreglo de Lisboa relativo a la Proteccién de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional
de 1958, articulo 2.
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En Chile, las regiones de Atacama y Coquimbo han sido delimitadas legalmente para
usar el término Pisco?’.

En julio de 2005, Perd presentd una solicitud de registro internacional de esta
denominacién de origen ante la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), de acuerdo al sistema de Lisboa, que agrupa a 26 pafses?s.

En agosto de 2006 se conocié el resultado de la solicitud. Siete Estados europeos,
entre los que se contaban Francia, Italia y Portugal, rechazaron la solicitud de registro
exclusivo de la denominacién de origen Pisco presentada por Perd, dnicamente porque
obstaculizarfa su utilizacién para productos originarios de Chile, reconocido en virtud
del Acuerdo de Asociacién Econémica entre Chile y la Unién Europea®®. México tam-
bién la rechazd “Gnicamente si constituye un obstdculo para la utilizacién de productos
provenientes de Chile con la denominacién Pisco” protegidos por el tratado de libre
comercio celebrado entre Chile y México’°.

Se comprueba cémo la suscripcién de tratados comerciales bilaterales ha resultado
especialmente provechoso para nuestro pafs para proteger la denominacién de origen
Pisco para distinguir el aguardiente producida en nuestro pafs. En esta misma linea,
Estados Unidos de América’!, Canad4’? y Japén®® reconocen al Pisco Chileno como
producto distintivo de Chile.

Otro antecedente fundamental es que en el Tratado de Libre Comercio suscrito
entre Perd y Estados Unidos el 1 de febrero de 2009, el pais limitrofe realizé un
reconocimiento respecto de que el concepto que les pertenece es “Pisco Perd” y no
“Pisco”. Esto sienta un importante precedente para que Perd deba incluir esta autolimi-
tacién en todos los tratados de libre comercio que tramite a futuro, ademds de determi-

nar el potencial éxito o fracaso de cualquier pretension de llevar el tema a la Organiza-
cién Mundial de Comercio (OMCQC).

47 JAQUIER y AREYUNA (2004) pp. 113 ss.

48 Argelia, Bulgaria, Burkina Faso, Congo, Costa Rica, Cuba, Francia, Gabén, Georgia, Haiti, Hungria,
Irdn, Israel, Ttalia, México, Nicaragua, Pert, Portugal, Moldavia, Corea del Norte, Reptiblica Checa, Serbia
y Montenegro, Eslovaquia, Togo y Ttnez.

4 Acuerdo por el que se establece una asociacién entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros,
por una parte, y la Republica de Chile, en vigor desde el 3 de febrero del afio 2003, mediante el Decreto
N° 28.

50 Argelia, Burkina Faso, Congo, Cuba, Georgia, Haiti, Israel, Irdn, Nicaragua, Corea del Norte, Reptblica
de Moldavia, Serbia, Togo y Ttnez no se pronunciaron, por lo que de acuerdo a lo establecido en el
Tratado de Lisboa, reconocen en forma exclusiva al Perd la denominacién “Pisco”.

5! Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos de América y Chile, entré en vigor desde el 31 de
diciembre del afio 2003, mediante el Decreto N° 312.

52 Tratado de Libre Comercio entre Canadd y Chile, en vigor desde el 5 de julio de 1997, mediante el
Decreto N° 1.020.

53 Acuerdo entre la Republica de Chile y Japén para una Asociacién Econdmica Estratégica, en vigor desde
septiembre de 2007.
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¢) Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relativos al Comercio

(ADPIC), de 1995.

ADPIC entré en vigor el 1 de enero de 1995 y constituye el acuerdo multila-
teral mds completo que existe sobre propiedad intelectual®4. La convencién trata
cada una de las principales categorias de derechos de propiedad intelectual, establece
normas de proteccién y reglas para su observancia, y prevé la aplicacién del mecanis-
mo de solucién de diferencias de la OMC para resolver los litigios entre los Estados
Miembros. ADPIC abarca los principales sectores de la propiedad intelectual: dere-
cho de autor y derechos conexos; las marcas comerciales, incluidas las de servicios;
indicaciones geogrdficas; los dibujos y modelos industriales; las patentes de inven-
cién, incluida la proteccién de las obtenciones vegetales; los esquemas de trazado
(topografias) de los circuitos integrados; y la informacién no divulgada, incluyendo
los secretos comerciales.

A consecuencia de ADPIC la proteccién de la propiedad intelectual ha pasado
a ser parte integrante del sistema de comercio multilateral de la OMC. Este acuerdo
constituye uno de los pilares de la OMC. La idea base que dio origen a la negocia-
cién de ADPIC fue que unas normas inadecuadas de proteccién y una observancia
ineficaz de los derechos de propiedad intelectual privaban de manera injusta a los
titulares de los derechos de los beneficios resultantes de su creatividad y capacidad
inventiva y, en consecuencia, perjudicaban los legitimos intereses comerciales de sus
paises.

Hasta la fecha, la implementacién de ADPIC por la OMC constituye el esfuerzo
mds importante y logrado en la proteccién internacional de los derechos de propiedad
intelectual, comprendiendo a la gran mayoria de los paises del mundo, lo que da a sus
disposiciones un alcance universal. El gran impulso para el reconocimiento internacio-
nal de las indicaciones geogrdficas se consagra con su formal inclusién en ADPIC.

La eficacia de ADPIC radica en que se encuentra en el marco de la OMC, donde
se requiere aceptar todos los principales acuerdos de la OMC para ser miembro, y donde
el incumplimiento por un pafs de las obligaciones que le impone el Acuerdo sobre los
ADPIC puede poner en peligro sus derechos de acceso a los mercados y los beneficios
que obtiene de la OMC.

ADPIC trata las indicaciones geogrdficas en la Parte II, seccién 3, articulos
22, 23 y 24 del acuerdo. Define las indicaciones geogrdficas senalando que identifi-
can un producto como originario del territorio de un Miembro o de una regién o
localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputacién, u otra caracte-
ristica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geogréfico (articu-
lo 22 seccién 1).

54 El Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio constituye el
anexo 1C del Acuerdo de Marrakesh por el que se establece la Organizacién Mundial del Comercio, el que
fue promulgado en Chile por Decreto Supremo N° 16 del Ministerio de Relaciones Exteriores, el 5 de
enero, 1995, publicado en el Diario Oficial el 17 de mayo, 1995.
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No hay definicién de las denominaciones de origen, ni se nombra el concepto en
particular, sino que se ofrece una proteccién especial para las indicaciones geogréficas de
vinos y bebidas espirituosas (articulo 23), ya que no hubo el consenso necesario para
tratar el tema®’.

Con el propésito de proteger las indicaciones geogrificas extranjeras, ADPIC
impone la exigencia de denegar o invalidar el registro de una marca comercial que
contenga o consista en una indicacién geogréfica respecto de productos no originarios
del territorio indicado, si el uso de tal indicacién en la marca —respecto de esos produc-
tos en ese Miembro— es de naturaleza tal que induzca al publico a error en cuanto al
verdadero lugar de origen.

La proteccién del consumidor queda establecida con la ampliacién del dmbito de
proteccién de las indicaciones geogrificas, de manera que se puede evitar su uso aun
cuando sea literalmente verdadera en cuanto al territorio, regién o localidad de origen
de los productos, pero dé al puablico una idea falsa de que estos se originan en otro
territorio.

Al igual que convenios internacionales anteriores sobre propiedad intelectual,
ADPIC es un acuerdo de normas minimas. No obstante su nivel de exigencia supera en
tal grado el estdndar promedio de proteccién de la propiedad intelectual de los Estados
miembros, que se ha convertido en una norma de armonizacién entre las legislaciones de
los distintos estados®®.

PARTE Il

LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN EN CHILE. DESARROLLO
NORMATIVO AMBIVALENTE

En el dmbito interno podemos observar tendencias muy similares a las que hemos
analizado en el dmbito internacional. Comprobamos que la tradicién vitivinicola chilena
ha favorecido el desarrollo normativo de las denominaciones de origen, circunscritas al
vino y a las bebidas espirituosas, en particular al Pisco. No obstante, se vislumbra la
confusién entre el concepto de indicacidn geogréfica y denominacién de origen. Las
indicaciones geogrdficas propiamente tales, no han sido objeto de regulacién juridica en
Chile hasta la modificacién de la Ley 19.039 del afio 2005 que permitié la adecuacién
de la legislacién chilena a los compromisos adoptados como miembros de la OMC,
segin las normas de ADPIC.

5 ADPIC establece una proteccién adicional de las indicaciones geogrificas de los vinos y bebidas espiri-
tuosas que consiste en que se pueda impedir la utilizacién de una indicacién geogrdfica que identifique
vinos o bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por
la indicacién geogrdfica de que se trate, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se
utilice la indicacién geogrdfica traducida o acompafiada de expresiones tales como “clase”, “tipo”, “estilo”,
“imitacién” y otras andlogas.
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1. BREVE HISTORIA DEL CONCEPTO EN LA LEGISLACION CHILENA. SIEMPRE

VINCULADO AL VINO

La Ley de Alcoholes y Bebidas Alcohdlicas N° 11.256 del 16 de julio de 1954,
introduce el concepto de denominacién de origen en la legislacion chilena. Sin embargo,
el legislador confunde el término denominacién de origen con el de indicacién de
procedencia o indicacién geogrifica simple. En el caso del Pisco se limita a exigir que se
establezca el origen geogrifico de las uvas de las cuales se producia, faltando los elemen-
tos naturales o humanos necesarios para que se trate de una denominacién de origen.
Respecto del Pajarete, el vino generoso de Elgui y de Cauquenes exige que se produzcan
en determinadas zonas geogrdficas por Estaciones Experimentales y Escuelas Agricolas
del Estado, y por asociaciones de productores y viticultores fiscalizados por el Ministerio
de Agricultura.

El Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 1967 establece normas sobre plantaciones,
replantes y trasplantes de vifas viniferas y de uvas de mesa, pero incurre en el mismo
error antes sefialado al definir denominacién de origen. Esta norma introduce la prohi-
bicién de que la denominacién de origen se inscriba como marca comercial (articulo 1°,
letra i).

La Ley 17.105 de 1969 sobre alcoholes, bebidas alcohélicas y vinagres, define las
denominaciones de origen, indicando que son aquellas que identifican un producto
vitivinicola por sus caracteristicas especificas y por las regiones de que procede, las cuales
se sefialardn para cada caso (articulo 12, letra i). El Servicio Agricola y Ganadero (SAG)
es el que autoriza el uso de las denominaciones de origen (articulo 13).

En 1979 el Decreto Ley N° 2.753 de Agricultura modifica la Ley 17,105 estable-
ciendo las denominaciones de origen Pisco, Pajarete del Huasco y de Elqui'y Vino Asoleado
(articulo 15). Se exige que, ademds de la procedencia geogrifica de las vides, los produc-
tos resultantes sean producidos y embotellados en las zonas respectivas, sin establecer
ningtn requisito adicional que haya de cumplir con el fin de obtener un producto de
calidad, por lo que también estamos ante un caso de confusién entre denominacién de
origen e indicaciédn geogrifica. El Presidente de la Reptblica queda facultado para esta-
blecer otras denominaciones de origen en cualesquiera regiones del pais, con la dnica
salvedad que no puede alterar o modificar las que quedan establecidas por esta ley
(articulo 15 inciso final)®7.

Los Decretos N° 257 de 1979 y N° 82 de 1980, del Ministerio de Agricultura,
establecen denominaciones de origen de acuerdo a la zonificacién viticola establecida
por regiones y subregiones territoriales, las que al igual que en los casos anteriores,
demuestran que el legislador segufa confundiendo el término denominacién de origen

56 ADPIC fue ratificado por Chile como parte del paquete de entrada a la OMC. Chile, en su calidad de
pais en vias de desarrollo, debfa contar con la normativa interna adecuada para la completa implementa-
cién de las normas contenidas en ADPIC para el afio 2000. Esta obligacién recién se cumplié en diciembre
de 2005, ano en el cual se aprueba la Ley 19.996, que modifica al Ley de Propiedad Industrial, logrando la
requerida adecuacidn.

57 Para mayor detalle sobre la historia del concepto de denominacién de origen en la legislacién chilena,
ver ALVAREZ (1998) pp. 782 ss.
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con el de indicacién geogrdfica, al no exigir ningtin requisito adicional de tipo natural o
humano que incidiera en la calidad del producto final.

Previo al 11 de marzo de 2005, fecha en que entré en vigencia la reforma de la
Ley de Propiedad Industrial, la impresién que existia respecto de la regulacién de las
indicaciones geogréficas y las denominaciones de origen era confusa. Se criticaba la falta
de definiciones conceptuales concretas y el uso recurrente de términos vagos e impreci-
sos. Igualmente era palpable que el legislador habia tratado el tema con una falta de
sentido de unidad entre las diversas normas dictadas sobre la materia, de manera que no
era posible crear una cultura en relacién a las denominaciones de origen. Ademds, las
normas se circunscribfan de manera prdcticamente exclusiva a la actividad vitivinicola,
descartando la aplicacién de las denominaciones de origen a otras actividades.

Si bien la normativa vigente debid resolver estas falencias, comprobaremos que
ello no fue plenamente logrado.

2. NORMATIVA VIGENTE

La normativa vigente estd compuesta por la Ley de alcoholes y los Decretos de
Zonificacién, ademds de los tratados comerciales que han reconocido denominaciones
de origen. Debido a la modificacién de la Ley de propiedad industrial del afio 2005, se
incorporé la proteccién de indicaciones geogrificas y denominaciones de origen al régi-
men general de propiedad industrial en Chile, que considera la proteccién a través del
sistema de registro.

Esta variedad normativa constituye un marco reglamentario que conforma un
sistema ambiguo y descoordinado, donde queda al descubierto una tendencia a mante-
ner vigentes diversas técnicas de proteccién que generan cierto grado de confusién
normativa. Al cabo del andlisis de la normativa vigente podremos considerar la conve-
niencia de establecer un sistema refundido de proteccién que evite la dispersién actual.

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

Asoleado

En 1985 se promulga la Ley 18.455, actualmente vigente, la que protege las
denominaciones de origen del Pisco, Pajarete y Vino Asoleado y faculta al Presidente de la
Republica para establecer Zonas Viticolas, y para autorizar el uso de denominaciones de
origen®’.

La Ley de Alcoholes establece las condiciones para usar las denominaciones de
origen Pisco, Pajarete y Vino Asoleado, y encarga la dictacién de un reglamento especifico
para determinar las condiciones, caracteristicas y modalidades que deberdn cumplir las
zonas viticolas y las denominaciones de origen de vinos y destilados. Para usar la deno-
minacién de origen Pisco, queda establecido el tipo de alcohol, las variedades de uva y el
lugar geogrifico donde se deben plantar las vides (articulo 56).

8 JAQUIER y AREYUNA (2004) pp. 113 ss.
%9 Las Zonas Viticolas han sido establecidas por el D.S. Agricultura N° 464 de 1995, sobre zonificacién
viticola.
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La denominacién Pisco queda reservada para el aguardiente producido y envasado
en las regiones III y IV, en unidades de consumo. Para llevar el nombre de Pisco, esta
bebida alcohdlica debe ser elaborada por destilacién de vino genuino potable, prove-
niente de las variedades de vides que determine el reglamento (articulo 28).

El Reglamento de la denominacién de origen Pisco se publicé el 27 de mayo del
afo 2000, y estd contenido en el Decreto de Agricultura N° 521. Este es el primer y
tnico caso de denominacién de origen con reglamento dictado, por lo que servird de
modelo de futuros casos de denominaciones de origen legales, y al mismo tiempo puede
servir de pauta para reglamentos de denominaciones de origen registrales.

La Ley de Alcoholes establece los productos que serdn considerados falsificados,
exigiendo que la bebida alcohélica con denominacién de origen sea producida, elabora-
da o envasada en las regiones y dreas establecidas por la ley o que se establezcan por
Decreto Supremo (articulo 57). Igualmente, en su proceso de produccién o elaboracién
no puede haber intervencién alguna de materias primas procedentes de regiones o dreas
distintas a las establecidas en la ley o por Decreto Supremo, ni con variedades de uvas
distintas a las sefialadas en la ley (articulo 57).

El reglamento de la Ley 18.455 fija normas sobre produccién, elaboracién y
comercializacién de alcoholes etilicos, bebidas alcohdlicas y vinagres, definiendo qué
bebidas pueden recibir el nombre de Clery, Cognac, Armagnac, Brandy, Gin, Vodka y
Whisky. Estas no son consideradas en calidad de denominaciones de origen, sino sim-
plemente en cuanto a tipos de bebidas alcohdlicas, de manera que de acuerdo a la ley,
podemos considerarlas como nombres genéricos para designar alcoholes con sus caracte-
risticas respectivas.

El titulo V del Reglamento trata sobre la denominacién de origen. Sefiala que
otro reglamento especifico determinard las condiciones, caracteristicas y modalidades
que deberdn cumplir las zonas viticolas y las denominaciones de origen de vinos y
destilados (articulo 55). Esta norma serfa el Decreto N° 464 de zonificacién viticola de
1995.

Adicionalmente, el Reglamento define lo que se considera vino adulterado y vino
falsificado. Un vino se considera adulterado o falsificado cuando contiene ingredientes
prohibidos o en cantidades superiores a las prohibidas.

Se consideran falsificadas las bebidas alcohdlicas con denominacién de origen que
hayan sido producidas, elaboradas o envasadas fuera de las regiones y dreas establecidas
por la ley o que se establezcan por Decreto Supremo; las con denominacién de origen en
cuyo proceso de produccién o elaboracién hayan intervenido total o parcialmente mate-
rias primas procedentes de regiones o dreas distintas a las establecidas en la ley o que se
establezcan por Decreto Supremo; y los piscos elaborados con variedades de uvas distin-
tas a las sefaladas en el articulo 5° del Decreto N° 521 del Ministerio de Agricultura
(articulo 57 Decreto N° 78).

Se reglamenta el uso del nombre “Pisco Sour”, expresién propia de un céctel
producido y envasado en las Regiones III y IV, preparado con pisco, zumo de limén o
saborizante natural del mismo. El detalle de esta particular denominacién de origen
indica la graduacién alcohdlica, y declara que se acepta que esta bebida se prepare con
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zumo de otras frutas citricas o saborizantes naturales de las mismas, en cuyo caso al
producto deberd nominarse “Pisco Sour” seguido del nombre de la fruta que corresponda
(articulo 57 Decreto N° 78).

Estos detalles van mds alld de resguardar al consumidor de la posibilidad de
engafio para imponer exigencias que son de tipo comercial, lo que hace cuestionar la
necesidad de que el legislador se avoque a materias ficilmente resueltas por normas
generales de etiquetado.

b) Indicaciones geogrificas y denominaciones de origen sujetas a registro

A partir de diciembre del afio 2005 comenzé a regir una reforma a la Ley 19.039.
Se incorporaron, dentro de las nuevas categorfas de derechos de propiedad industrial, las
indicaciones geogrificas y las denominaciones de origen. Se introdujo en nuestra legisla-
cién interna el concepto de indicacién geogréfica y se otorgé una definicién legal al de
denominacién de origen.

El objetivo general de esta reforma fue ajustar nuestra ley a las normativas inter-
nacionales establecidas en acuerdos de comercio suscritos por Chile y, especificamente,
con aquellas regulaciones y directrices emanadas de la OMC®.

Posteriormente, se vio la necesidad de introducir nuevas modificaciones a la ley
por medio de la reforma del afio 2007, la que vino a precisar las causales de irregistrabi-
lidad de indicaciones geogrificas y denominaciones de origen, ademds de precisar aspec-
tos de la regulacién juridica que podian producir dificultad interpretativa en considera-
cién a las indicaciones geogréficas o denominaciones de origen reconocidas por tratados
internacionales ratificados por Chile.

Las indicaciones geogrdficas y denominaciones de origen quedan reguladas por las
normas de la Ley 19.039 y por los reglamentos especificos de uso que se aprueben. No
obstante, no se derogé la anterior normativa vigente en materia de regulacién de deno-
minaciones de origen. La ley mantiene la vigencia de las disposiciones que regulan las
denominaciones de origen del Pisco, Pajarete y Vino Asoleado, y las que se refieren a la
zonificacién viticola, prevaleciendo respecto de ellas las normas especificas contenidas en
la Ley de Alcoholes 18.455 (articulo 93, inciso 1°).

La Ley de Propiedad Industrial define indicaciones geogrificas y denominaciones
de origen en concordancia con los acuerdos internacionales suscritos por Chile®!. En
ambos casos queda establecida la vinculacién del origen de un producto con un lugar
geogrifico especifico. En el caso de la indicacién geogrdfica, este solo elemento es
suficiente, mientras que en el caso de la denominacién de origen, se requieren mayores
distintivos: factores naturales y humanos, que tengan consecuencias sobre las cualidades
del producto.

Antes de la reforma de la Ley 19.039, nuestra legislacién solo protegia como
denominacién de origen a las bebidas alcohdlicas y espirituosas, no existiendo casos de
denominacién de origen registrada para productos agricolas o artesanales ajenos a este

0 JAQUIER y AREYUNA (2004) pp. 113 ss.
61 Ver articulo 92 letras a y b de la Ley 19.039.
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dmbito. La definicién actual que proporciona la ley permite incluir dentro de este
concepto a otros productos®?.

La funcién de mantener y custodiar los registros de indicaciones geogréficas y
denominaciones de origen corresponde al Instituto Nacional de la Propiedad Indus-
trial®3, al igual que lo hace con los registros de marcas y patentes.

La ley busca resguardar el uso y control de la indicacién o denominacién solici-
tada, exigiendo que junto a la solicitud se acompafie un proyecto de reglamento
especifico de la indicacién o denominacién solicitada (articulo 97 f). Ademds, se exige
informe favorable del Ministerio de Agricultura, en las solicitudes de indicaciones
geogréficas o denominaciones de origen de productos silvoagropecuarios o agroindus-
triales (articulo 98).

Una vez concedido, el registro de una indicacién geogrédfica o denominacién de
origen tendrd duracién indefinida, pero podrd ser modificado en cualquier tiempo cuan-
do cambie alguna de las circunstancias fundamentales. La modificacién deberd sujetarse
al procedimiento de registro, en cuanto corresponda (articulo 100).

El titular del registro de indicacién geogrdfica o denominacién de origen deberd
representar a un grupo significativo de productores, fabricantes o artesanos, cualquiera
sea su forma juridica, cuyos predios o establecimientos de extraccién, produccién, trans-
formacién o elaboracién se encuentren dentro de la zona de delimitacién establecida por
la indicacién geogréfica o denominacién de origen solicitada y cumplan con los demds
requisitos sefialados por la ley64. Este cardcter colectivo, no excluyente de las indicacio-
nes geogrificas y denominaciones de origen permite que todos los productores, fabrican-
tes o artesanos que desempefian su actividad dentro de la zona geogréfica delimitada,
inclusive aquellos que no estuvieran entre los que solicitaron el reconocimiento inicial-
mente, tengan derecho a usar la indicacién geogrfica o denominacién de origen en
relacién con los productos senalados en el Registro, siempre que cumplan con las dispo-
siciones que regulan el uso de las mismas.

¢) Indicaciones geogrdficas y denominaciones de origen protegidas por tratados

bilaterales suscritos por Chile

Los regimenes descritos anteriormente deben complementarse con los tratados
internacionales suscritos por Chile, en particular con los acuerdos comerciales generales
y los tratados de libre comercio.

62 Al momento de escribir este articulo, estin en trimite de registro las denominaciones de origen Maiz
Blanco Gigante Cuzco (solicitud N° 801.166) para maiz, Chulucanas (solicitud N° 801.167) para cerdmica,
Monoi de Tahiti (solicitud N° 839.865) para distinguir productos cosméticos, y Parmigiano Reggiano
(solicitud N° 840,112) para distinguir queso, ademds de Montefalco Sagrantino (solicitud N° 725.624) que
distingue un vino tinto producido en la regién italiana de Montefalco y que se encuentra protegida por el
Acuerdo de Asociacién con la Unién Europea.

63 Ley 20.254 que crea el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial el
14 de abril, 2008.

4 También podrin solicitar el reconocimiento de una indicacién geogrifica o denominacién de origen las
autoridades nacionales, regionales, provinciales o comunales, cuando se trate de indicaciones geogrdficas o
denominaciones de origen ubicadas dentro de los territorios de sus respectivas competencias (articulo 94).
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(i) Acuerdo de Asociacién entre la Comunidad Europea y sus Estados

miembros, y la Republica de Chile®.

El Acuerdo de Asociacién entre Chile y la Comunidad Europea trac consigo
importantes beneficios para los distintos sectores productivos de nuestro pais. En lo que
respecta a la materia que nos ocupa, se efectda un reconocimiento y proteccién reciproca
de indicaciones geogrificas de denominaciones del vino (Anexo V) y de bebidas espiri-
tuosas y aromatizadas (Anexo VI). Usa el término indicaciones geogrificas en el sentido
que lo define ADPIC. No se define el término denominacién de origen, el que se usa
como mencién de calidad, al igual que “reserva’, “superior” y “cldsico” (Apéndice 1V,
Anexo V, Lista A).

En lo que se refiere a las indicaciones geogrificas de vinos, establece un largo
listado de denominaciones pertenecientes a los distintos paises de la Unién Europea,
todos en relacién a vinos, bebidas espirituosas y bebidas aromatizadas. En el caso de las
indicaciones geogrdficas de vino chilenas, se trata de denominaciones reconocidas por
nuestro ordenamiento juridico por el decreto de zonificacidn viticola. Pero la lista de
denominaciones de bebidas espirituosas chilenas contempla denominaciones que no
estaban formalmente protegidas en nuestro ordenamiento interno. Descontando el caso
del Pisco, se protegen nuevas denominaciones: Aguardiente chileno, Brandy chileno, Whis-
key chileno, Gin chileno, Vodka chileno, Ron chileno, Guindado chileno, Anis chileno y
Vermouth chileno (protegida en cuanto bebida aromatizada).

Producto del Acuerdo de Asociacién, Chile debié renunciar al uso de algunas
denominaciones y cancelar marcas para el uso exclusivo de los paises de la Unién
Europea, como por ejemplo Champagne, cuyo uso en cuanto indicacién geogrifica de-
bié suspenderse al momento de entrar en vigor el Acuerdo, y por otra parte, las marcas
que contenfan el término debieron y deberdn cancelarse en el plazo de 5 afios para las
exportaciones (2008) y 12 afios en nuestro mercado interno (2015) (articulo 7 n° 2
Anexo V).

Las cancelaciones de marcas a que dé origen el Acuerdo constituyen una expropia-
cién por lo que debe procederse al cdlculo y pago de las respectivas indemnizaciones a
sus titulares, en los plazos correspondientes.

El Acuerdo de Asociacién considera que las indicaciones geogrificas constituyen
derechos de propiedad intelectual. Pero solo se refiere a indicaciones relacionadas a
licores y al vino, de manera que no extiende la proteccién a productos alimenticios o de
fabricacién artesanal.

(ii) Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos de América y Chile®®.
El capitulo diecisiete del TLC entre Chile y Estados Unidos se refiere a la Propie-

dad Intelectual, sefialando expresamente que se construye sobre la base de los tratados

% En vigor desde el 3 de febrero del afio 2003, mediante el Decreto Supremo N° 28 de Relaciones
Exteriores.
% En vigor desde el 31 de diciembre del afio 2003, mediante Decreto Supremo N° 312 de Relaciones
Exteriores.
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internacionales existentes en ese campo, indicando en forma particular el Acuerdo sobre
los Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionadas con el Comercio de la OMC,
reafirmando los derechos y obligaciones establecidos por este cuerpo normativo.

El TLC entre Chile y EE.UU. define indicaciones geogrdficas sefialando que son
las que identifica un producto como originario del territorio de una Parte, o de una
regién o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputacién u otra
caracteristica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geogrifico
(articulo 17.4). En el articulo referente a las marcas comerciales incluye la posibilidad de
proteger las indicaciones geogrificas, junto con las marcas colectivas y de certificacidn,
sefalando expresamente, que las indicaciones geogréficas pueden constituir una marca
de fdbrica o de comercio (articulo 17.2, n° 1, pie de pdgina 3).

Cualquier signo o combinacién de signos, tales como palabras (incluidos los nom-
bres geogrdficos y de personas, letras, nimeros, elementos figurativos y colores) de
cualquier forma que sea, podrdn optar a la proteccién o reconocimiento como una
indicacién geogrifica. No se define denominacién de origen.

El Tratado busca simplificar y transparentar los procesos para obtener la protec-
cién de las indicaciones geogrdficas y reconoce el principio de exclusividad incorporado
en el Convenio de Paris y en el Acuerdo sobre los ADPIC, con respecto a los derechos
sobre marcas de fdbrica y de comercio.

El aparente menor grado de proteccién de las indicaciones geogrdficas en el TLC
con Estados Unidos en comparacién con el Acuerdo con la Unién Europea, se debe a
que entre ambas jurisdicciones existen importantes diferencias a la hora de enfrentar la
problemdtica de proteccién de esta forma de propiedad intelectual.

En el caso de la Unién Europea se privilegia un sistema omnicomprensivo que otor-
gue la mayor proteccién a las indicaciones geogréficas, segtin estas se encuentren reconocidas
por los Estados. Las indicaciones geogréficas y denominaciones de origen se registran como
tales, y son protegidas por normas de rango legal, e incluidas en largos listados. Por el
contrario, en Estados Unidos, se prefiere un sistema que privilegia el concepto de derecho
privado de la indicacién geogrdfica, asimildndola a la proteccién marcaria, protegiendo las
indicaciones geogrdficas como marcas colectivas o de certificacién.

El TLC con Estados Unidos protege cinco denominaciones de origen particulares,
pero contrario a lo que podria esperarse, no estdn en el capitulo diecisiete, sino en el
capitulo tres, sobre Trato nacional y acceso de mercancias al mercado. En este capitulo
no se las designa con el nombre de indicaciones geogrdficas ni denominaciones de
origen, sino que como productos distintivos. Quedan asi protegidas las indicaciones
geograficas Bourbon Whiskey y Tennesee Whiskey para productos elaborados en Estados
Unidos de conformidad con sus leyes y regulaciones; y Pisco, Pajarete y Vino Asoleado
para productos elaborados en Chile de conformidad con sus leyes y regulaciones (Capi-
tulo Tres, Seccién E, articulo 3.15).

(iii) Otros TLC
Chile ha firmado tratados de libre comercio con Canadd, Republica de Corea,
Asociacién de Libre Comercio Europea (EFTA), México, Centro América y China. Los
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acuerdos con Canad4, Republica de Corea y México establecen proteccién para las
denominaciones de origen respectivas para el vino y el licor. No asi para otros
productos. El acuerdo con China limita la lista de indicaciones geogrificas chilenas al
Pisco Chileno. El resto de los acuerdos no establecen normas relativas a las indicaciones
geogrificas ni denominaciones de origen.

Resulta interesante comprobar cdmo la tendencia de liberalizar los mercados ha
ido adquiriendo cada vez mayor fuerza a través de multiples tratados y acuerdos comer-
ciales, y, sin embargo, estos mismos tratados han tendido a incluir la nocién de protec-
cién de las indicaciones geogréficas. Esta inclusién podria considerarse un contrasenti-
do, en cuanto constituye una forma de proteccionismo. No obstante, resulta evidente
que atin en un mundo globalizado, donde la libertad de movimiento de bienes y perso-
nas es cada vez mayor, subsiste un vivo interés por proteger estos derechos de cardcter
eminentemente local.

3. SOLUCION DE CONFLICTOS POR INDICACIONES GEOGRAFICAS Y

DENOMINACIONES DE ORIGEN

Frente a esta multiplicidad de normas y sistemas paralelos para establecer indica-
ciones geogréficas y denominaciones de origen, resulta inevitable cierto grado de confu-
sién en cuanto a la mejor manera de proteger una indicacién geogrdfica o denominacién
de origen en particular. El asunto se torna atin mds complejo cuando se quiere definir la
manera de resolver controversias que pudieran surgir en torno a la legitima titularidad o
derecho de uso de una indicacién geogrifica o denominacién de origen en particular.

a) Situacidn de indicaciones geogrdficas y denominaciones de origen protegidas

por ley, decreto supremo o tratado internacional

En el caso de las indicaciones geogrificas y denominaciones de origen establecidas
por ley, decreto supremo o tratado internacional no corresponde hablar de titularidad,
ya que se trata de denominaciones de origen reconocidas, que tienen la caracteristica de
ser susceptibles de ser utilizadas por cualquiera que se asiente en el territorio especifico y
produzca los bienes determinados, de acuerdo a los procedimientos requeridos. En estos
casos, se pueden producir problemas respecto al uso legitimo que en definitiva la autori-
dad estard llamada a resolver por medio de controles que aseguren que los productores
estdn cumpliendo con los requisitos para poder utilizar la denominacién. Organismos
como el SAG tendrdn esta obligacién y facultades para impedir que se comercialicen
productos equivocados con denominacién de origen.

Terceros que quieran resguardar el correcto uso de la indicacién geogrifica o
denominacién de origen particular, deberdn accionar frente a la autoridad administrativa
para efectos de que ejerza el control que le corresponda y sancione a la entidad que
incumple con la normativa.

Por su parte, un extranjero titular de una indicacién geogrifica o denominacién
de origen reconocida por tratado deberd estarse a lo sefialado en el tratado correspon-
diente, lo que normalmente significard solicitar a su gobierno intervenir a su favor ante

las autoridades del pais. Esto exigird al Estado decidir si amerita someter la situacién al
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sistema de solucién de conflictos que el propio tratado pueda establecer, o bien buscar
os mecanismos de solucién de controversias internacionales, partiendo normalmente
1 de solucién d t t les, partiend Iment
por las negociaciones diplomdticas.

b) Situacidn de indicaciones geogrdficas y denominaciones de origen protegidas

por registro.

Tratdndose de un registro de denominacién de origen obtenido en conformidad a
la Ley 19.039, las opciones para resolver conflictos son mucho mds claras. Los tribunales
ordinarios de justicia son competentes para ver las acciones civiles relativas al derecho de
usar una indicacién geogrdfica o denominacién de origen registrada, y las destinadas a
impedir el uso ilegal de las mismas (articulo 104).

En el caso de indicaciones geogrdficas o denominaciones de origen registradas
que identifiquen vinos y bebidas espirituosas, procederdn acciones civiles cuando se
emplee una indicacién geogréfica o denominacién de origen sin tener derecho a usar-
la, o traducida, o cuando se acompafie de términos como “clase”, “tipo”, “estilo”,
“imitacién”, u otras andlogas, e incluso cuando se indique el verdadero origen del
producto (articulo 104).

La ley sanciona con multa a beneficio fiscal el uso malicioso e ilegitimo de una
indicacién geogrdfica o denominacién de origen registrada, el uso comercial de una indica-
cién geogrifica o denominacién de origen no inscrita, caducada o anulada, el uso comer-
cial de una denominacién de origen simulada, o el uso de envases o embalajes que lleven
una indicacién geogrifica o denominacién de origen registrada, sin tener derecho a usarla
(articulo 105). Los condenados serdn obligados al pago de las costas, dafios y perjuicios
causados a los legitimos usuarios de la indicacién geogrdfica o denominacién de origen.

Los utensilios y los elementos directamente empleados para la comisién de cual-
quiera de los delitos mencionados en este articulo y los objetos con indicaciones geogrd-
ficas o denominaciones de origen falsificadas caerdn en comiso. Tratdndose de los obje-
tos con indicacién geogréfica o denominacién de origen falsificada se procederd a su
destruccién. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, serd facultad del juez
competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destruccién o su distribucién
benéfica.

Las acciones civiles antes sefialadas no excluyen el ejercicio de las acciones penales
que pudieran corresponder, ademds de las acciones por competencia desleal que podrian
también ejercerse de acuerdo a la Ley 20.169, de 2007, sobre competencia desleal.

¢) Procedencia de las acciones establecidas en la Ley sobre Competencia Desleal

La ley que regula la competencia desleal permite calificar una conducta como un
acto de competencia desleal aun cuando sean procedentes respecto de esa misma con-
ducta, y ante los tribunales competentes, una o mds acciones reguladas por la Ley
19.039 sobre propiedad industrial (articulo 2 Ley 20.169). No hay tal norma referida a
la Ley de alcoholes, ni al Decreto Supremo de zonificacién viticola, y tampoco a los
tratados internacionales. Por lo que la situacién de procedencia de una accién basada en
esta ley es mds segura tratdndose de las denominaciones de origen registrales.
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Contra los actos de competencia desleal pueden ejercerse, conjunta o separada-
mente, la accién de cesacién del acto o prohibicién del mismo, accién declarativa de
acto de competencia desleal, accién de remocién de los efectos producidos por el acto, y
accién de indemnizacién de perjuicios ocasionados por el acto (articulo 5). Todas estas
acciones serfan por tanto procedentes para el resguardo de una indicacién geogrifica o
denominacién de origen registrada en conformidad a la Ley 19.039. Queda la duda de
su procedencia respecto de una indicacién geogrifica o denominacién de origen de tipo
legal, reglamentaria o por tratado internacional.

Es competente para conocer de las causas de esta ley el juzgado de letras en lo civil
del domicilio del demandado o del actor, a eleccién de este dltimo (articulo 8). Se trata
de acciones que se tramitan de acuerdo con las normas del procedimiento sumario
(articulo 9).

En el caso de sentencia firme que establezca que han existido uno o mds actos de
competencia desleal, el tribunal que la dicté deberd remitir todos los antecedentes del
juicio al Fiscal Nacional Econémico, quien tendrd la facultad de requerir al Tribunal de
Defensa de la Libre Competencia, atendidas la gravedad de la infraccién o la extensién
del perjuicio provocado, la aplicacién de la multa correspondiente (articulo 10).

4, EVALUACION GENERAL: HACIA UN SISTEMA REGISTRAL INTEGRAL DE LAS

DENOMINACIONES DE ORIGEN

Como hemos podido comprobar, coexisten en Chile tres sistemas para establecer
denominaciones de origen: por Ley (Ley de alcoholes) y Decreto Supremo (zonificacién
viticola), por tratados internacionales y por registro (Ley 19.039). La justificacién tras la
coexistencia de estos tres sistemas es de indole histérica, por cuanto se fueron sucedien-
do las normas y los tratados en el tiempo, pero no justifica que el legislador no haya
previsto una mejor solucién que permita refundir la normativa de proteccién de las
denominaciones de origen en un sistema dnico o al menos dual que permita una mayor
certeza juridica para los titulares de estos derechos.

El sistema legal es rigido en cuanto establece tres denominaciones de origen: Pisco,
Pajarete y Vino Asoleado. Cualquier interés por introducir cambios en la ley, requiere
poner en marcha el aparato legislativo con todas las dificultades que ello conlleva. A su
vez la proteccién por Decreto Supremo, por el cual se fija la zonificacién viticola, es
igualmente rigido al requerir que la autoridad cambie la zonificacién. La situacién de
rigidez de los tratados internacionales es probablemente la mds compleja de todas ya que
cualquier modificacién requiere no solo la voluntad de uno, sino que de dos o mds
Estados.

Los casos anteriores limitan las indicaciones geogrdficas y denominaciones de
origen a productos muy especificos segin la ley y a productos vitivinicolas en el caso de
la potestad reglamentaria. Por el contrario, el sistema registral ofrece toda la flexibilidad
propia del sistema marcario, el que ha resultado adecuado para proteger los intereses de
quienes se dedican a la actividad comercial que es esencialmente dindmica y 4gil.

Por lo demds el sistema registral resulta mds transparente en su manera de abordar
el establecimiento de nuevas indicaciones geogrdficas y denominaciones de origen, otor-
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ga la flexibilidad necesaria para establecer nuevas denominaciones mds alld del 4mbito
del vino y de las bebidas espirituosas, permite que terceros puedan conocer de los
procesos de registro y eventualmente oponerse a ellos.

Considerando que es la misma autoridad la que se encarga del registro de marcas
y del registro de denominaciones de origen e indicaciones geogréficas, tiene la ventaja
adicional que permite que esta autoridad esté mds sensibilizada a que potenciales con-
flictos entre unas y otras se resuelvan de diversas maneras, ya que puede haber casos en
que deba primar una sobre otra, o bien en que deban coexistir®.

Siguiendo en la linea de la solucién de conflictos, el establecimiento de indicacio-
nes geogréficas y denominaciones de origen por registro tiene ventajas en lo que se
refiere a conflictos, tanto en el proceso del establecimiento de nuevas indicaciones geo-
gréficas y denominaciones de origen, como en el caso de infraccién, permitiendo contar
con los tipos penales y de competencia desleal que permitirfan accionar contra quienes
hicieran un uso indebido de una indicacién geogrdfica o denominacién de origen ajena.

Para efectos de lograr un sistema dnico, habrfa que dictar una norma legal que
exija al Departamento de Propiedad Industrial incluir en el registro de indicaciones
geogrdficas y denominaciones de origen, las ya establecidas por ley, decreto supremo y
acuerdos internacionales.

De esta manera una mayor flexibilidad del sistema redunda en su beneficio en
cuanto permite reaccionar con mayor rapidez ante los cambios que se pueden generar en
las indicaciones geogrdficas y denominaciones de origen ya establecidas, en cuanto estas
pueden caer en desuso o modificar su dmbito de accién.

CONCLUSIONES

Una de las mayores dificultades con las que se ha topado la proteccién internacio-
nal de las indicaciones geogrificas ha sido la diversidad de conceptos nacionales para
este término. No obstante, el fundamento siempre es el mismo: el interés por dar
proteccién a los nombres de productos locales que contribuyen a la formacién de la
identidad cultural de una nacién o localidad.

Las indicaciones geogréficas son denominaciones que identifican un producto
como originario de un pafs, regién o localidad, cuando la calidad, reputacién u otra
caracteristica fundamental del mismo sea imputable fundamentalmente a su origen geo-
grifico. Entre las indicaciones geogrificas se distinguen las denominaciones de origen
que constituyen una especie de indicacién geogrdfica de mayor exigencia, en cuanto
requiere que ademds de la vinculacién geogréfica, se compruebe que se ha cumplido con
procedimientos naturales y humanos adicionales que inciden en la calidad del producto.
Tanto denominaciones de origen como indicaciones geogréficas simples deben tener

67 Puede darse el caso en que el Instituto Nacional de Propiedad Industrial llegue a la conviccién que es
posible la coexistencia entre marcas e indicaciones geogrdficas o denominaciones de origen, o de estas
tltimas entre sf, en resolucién definitiva determinard las condiciones en las cuales deben ser usadas para
evitar la induccién a error o confusién al publico consumidor (articulo 96 bis A, Ley 19.039).
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reglamentos especificos que definan el 4mbito de las normas aplicables a cada uno de
estos conceptos, constituyendo estos reglamentos la norma institucional fundamental de
la denominacién, ya que en ella se regulan aspectos organizativos, juridicos y técnicos.

Sin perjuicio de que las denominaciones de origen son una especie de indicacién
geogrdfica, comprobamos que estas reciben una mayor atencién en el siglo XIX gracias
al desarrollo de la industria del vino. Francia es pionera en la proteccién de las denomi-
naciones de origen, la que luego se internacionaliza con los primeros tratados de propie-
dad intelectual, donde el concepto rara vez se define, pero si se incluye para efectos de
asegurar su proteccién.

El paso del tiempo ha ido definiendo y perfilando la naturaleza juridica de la
proteccién de las indicaciones geogrdficas y denominaciones de origen. Durante gran
parte del siglo XX su proteccién se consideraba exclusivamente dentro del régimen de
proteccién de los derechos del consumidor y de las normas contra la competencia
desleal. Evoluciona esta proteccién para reconocer su calidad de derechos de propiedad
intelectual. Esta evolucién se comprueba tanto a nivel internacional como en el caso de
Chile, donde la dltima reforma los ha incluido como derechos en la ley de propiedad
industrial.

Se distinguen dos sistemas de proteccién. Europa lidera la tendencia a que las
indicaciones geogrificas y denominaciones de origen se establezcan por sistemas regla-
mentarios muy controlados. Estados Unidos ha procedido de manera diferente. Se ha
tratado el tema de las indicaciones geogrdficas como una materia mds préxima a las
marcas comerciales, lo que privilegia el interés actual en el uso comercial de los térmi-
nos, mds que en el proteccionismo abstracto. De hecho, se usa el registro de las marcas
colectivas o de certificacién como mecanismo para proteger las indicaciones geograficas.

La busqueda de acuerdos internacionales en esta materia ha debido sortear estas
distintas posiciones, logrando acuerdos de compromiso en base a establecer un minimo
territorio comun. Este territorio comun se ha logrado con el concepto de proteccién de
las indicaciones geogrificas, evitando el de denominacién de origen, que es mds debati-
do por otorgar mayor proteccién. Asi se procedié en el Acuerdo sobre Aspectos de
Propiedad Intelectual relativo al Comercio (ADPIC).

En Chile, al igual que en Francia, el desarrollo normativo comienza con la regula-
cién de las denominaciones de origen en el dmbito de la industria del vino. La regula-
cién es legal y por decreto. Con la firma de ADPIC, Chile incorpora la proteccién de
indicaciones geogréficas y define denominaciones de origen e indicaciones geogrificas de
manera mds general en cuanto derecho de propiedad intelectual.

La ley de propiedad industrial ha creado el registro de indicaciones geogrificas y
denominaciones de origen sin derogar las normas que establecian otras denominaciones
de origen. Es asi como hoy conviven tres sistemas: por ley, por tratados internacionales y
por registro.

El registro es el sistema mds dindmico ya que permite que cualquiera solicite la
indicacién geogrifica o denominacién de origen requerida, sin necesidad de hacer lobby
para cambiar una ley o para modificar un tratado. Al mismo tiempo, da seguridad ya
que son registros indefinidos.
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Las ventajas del sistema registral son muchas: el registro tinico permitirfa mayor
flexibilidad y dinamismo en el sistema, logrando que se registren solo aquellas denomi-
naciones que realmente sean de interés de proteger en Chile, evitando trabar el sistema
con una infinita multitud de denominaciones de origen respecto de las cuales no existe
interés de ser usadas en nuestro mercado.

El sistema registral es mds transparente ya que sus requisitos de obtencién y
mantencién estdn claramente establecidos, con sistemas de publicidad previos al registro
que permiten que terceros que pudieran tener objeciones a los registros puedan hacer
valer sus reclamos antes de que se constituyan derechos sobre los términos. De esta
manera se asegura una mejor coexistencia entre indicaciones geograficas y marcas comer-
ciales, ya que por ley y por tratado es menor la posibilidad de que terceros se enteren
antes de que sea demasiado tarde.

El sistema registral ofrece mayor seguridad juridica para los titulares de registros al
contemplar recursos legales, y ofrecer un sistema claro y expedito de resolucién de
conflictos, que incluye recursos ante tribunales especializados: el Instituto Nacional de
Propiedad Industrial, el Tribunal de la Propiedad Industrial y el Tribunal de la Libre
Competencia. Los registros tienen duracién indefinida pero permiten modificacién si
cambian las circunstancias, de manera que muestran ser mds dindmicos.

La propuesta es que se establezca el ingreso obligatorio al registro de las indicacio-
nes geogréficas y denominaciones de origen establecidas por ley y por tratados, para
integrar un sistema de proteccién dnico. Esta solucién es plenamente aplicable para el
caso de las indicaciones geogrédficas 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 proteccién
local al interés real de los titulares por obtener el registro en el pais, de manera de no
limitar en exceso el comercio.
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