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Resumen: el presente trabajo tiene por objeto analizar a luz de la legislacién
chilena las facultades que confiere el derecho de marcas, principalmente deter-
minar si este consiste Unicamente en un derecho negativo o de exclusién o si
bien confiere también los atributos de uso y goce de la marca. Dicha reflexién
surge a partir de los fallos dictados en relacion a la nueva legislacion australiana
sobre empaquetamiento genérico, la cual impone fuertes restricciones al uso y
goce de la marca a tal punto que podria considerarse privativa de tales atributos.

*kkkk

Introduccién

La lucha por el conocimiento siempre ha sido uno de los grandes motores que
han movido a la humanidad. Ahora bien, este conocimiento hasta hace un
par de siglos era susceptible de ser apropiado materialmente. En ese sentido
recordemos que las imprentas no llegan a existir sino hasta el siglo XVI e in-
cluso en esa época eran escasas y pertenecian sélo a ciertos grupos de poder.
El conocimiento cultural, en general, podia ser guardado en bibliotecas, uni-
versidades, claustros, etc.

Con la actual revolucién tecnolégica es impensado que el conocimiento pueda
ser restringido materialmente en su circulacién. Ello se ha traducido en una ex-
pansion social del mismo y en la generacién de nuevos conocimiento en términos
exponenciales. Se sefiala en varios estudios que el conocimiento humano tardé
primeramente en duplicarse 7.000 afios, mientras que para el afio 2003 sélo tard6
4 afos en duplicarse y se estima que para el afio 2020 se duplique cada 73 dias’.

! Se suele denominar dicha teoria de los rendimientos acelerados o Ley de Moore. Para mayor detalle
ver KURZWEIL (1999)
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La irrupcion de la tecnologia ha devenido en nuevas formas de crear, almacenar,
difundir y apropiarse de la informacién y sus contenidos.

Es en este punto donde cobra vital importancia el derecho de propiedad in-
telectual, el cual ha adquirido tal trascendencia que ha llegado a consolidarse
como un derecho auténomo y que cuenta con un explosivo desarrollo. Es este
derecho el llamado a regular cémo el conocimiento y la informacién puede
transformarse en un bien juridico econémico transable y apropiable, de modo
que se pueda aprovechar el esfuerzo y los riesgos puestos en la creacion del
mismo por parte de su autor, y por ende, se incentive lainnovacion. Lo anterior
implica solucionar una gran dicotomia, cual es compatibilizar los beneficios
econémicos que pueda reportar la creacion intelectual con una multiplicidad
de derechos y politicas sociales tendientes a la consecucion del bien comdn.

Es aqui donde se encuentra el punto medular de este trabajo. Creemos nosotros
que es clave determinar la esencia y confines del derecho de propiedad inte-
lectual para asi lograr su confluencia con los demas derechos y con las politicas
gubernamentales. En esa linea el presente trabajo no abordaré enteramente
la propiedad intelectual, sino que se centrara especificamente en uno de los
derechos comprendidos dentro de ella y éste es el derecho de marcas.

El analisis de tal derecho se efectuara en forma casuistica, veremos la confluencia
de la marca con la salud publica a partir de la regulacién sobre empaquetado
genérico o “plain packaging”. Hemos decidido proceder de esta forma toda
vez que es un tema que se encuentra actualmente en la palestra y en el que
se han dictado importantes fallos que otorgan una caracterizacién discutida
del derecho de marcas. Ademas se prevé por los académicos del derecho de
propiedad intelectual que tales normativas y tales fallos se sigan expandiendo
hacia otras legislaciones y otras materias.

Para abordar esta tarea nuestra metodologia consistira en (I) explicar en qué
consiste la regulacién sobre empaquetado genérico y ver en donde se ha apli-
cado. En este mismo punto veremos el debate que se ha generado en dichas
legislaciones y resumiremos los fallos que se han dictado en la materia. Luego
(I1) sistematizaré la legislacién vigente en Chile en lo relativo al derecho de
marcas. Dentro de esta seccion ademas nos referiremos brevemente al alcance
que la doctrina nacional le ha otorgado al mismo y colocaremos un mayor
énfasis, dada su relevancia en el tema, en la jurisprudencia existente en este
ambito. Finalmente (lll) concluiré sefialando si es o no procedente aplicar una
regulacion sobre empaquetado genérico en nuestro pais, a la luz del concepto
legislativo, doctrinario y jurisprudencial que se tiene del derecho de marcas. En
este acapite veremos cudl es la esencia del derecho de marcas y responderemos
a la pregunta anotada en el titulo de este articulo, si puede ser considerado
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el derecho de marca un verdadero derecho de dominio o simplemente un
derecho prohibitivo o de exclusién sobre la marca.

Il. Empaquetado genérico, su regulacion y los conflictos
en torno a la misma.

El empaquetamiento genérico se circunscribe dentro de una serie de normas
legales, politicas gubernamentales y actos administrativos tendientes a primar
la salud publica restringiendo la comercializacion del tabaco.

Dentro de esas medidas, sin duda la mas extrema debe ser la del empaqueta-
miento genérico, la cual consiste en que se establece una forma homogénea
de empaquetado tratdndose de los productos que contengan tabaco. Esta
forma supone que la cajetilla o el recipiente donde se contenga el producto no
puede tener ningln aditamento destinado a potenciar o publicitar la marca,
en ese sentido sélo puede contener la marca misma, en la letra establecida por
la ley, con el tamafio establecido en la ley y con la colocacién que exprese la
ley. Se prohibe generalmente el uso de colores, logotipos, slogans, imagenes,
etc. A lo anterior se agrega que el paquete debe contener ciertas indicaciones
especificas que la ley mencionay en la forma que esta menciona. Generalmente
tales indicaciones son relativas a advertencias sanitarias, datos relativos a los
componentes del producto, etc.

El empaquetado genérico puede variar dependiendo de la legislacién, pero
generalmente también incluye regulacién relativa al material mismo de que
esta hecha la cajetilla, la envoltura de la misma, los tamafios y dimensiones de
esta, entre otras especificaciones.

Ahora bien, el nombre de empaquetamiento genérico puede ser engafioso, ya
que incluso abarca el contenido mismo empaquetado. O sea se llega a regular
los cigarrillos, puros o lo que se contenga dentro. Se puede llegar a prohibir el
uso de colores distintivos en el producto, la existencia de tamafios o dimensio-
nes diversas, el uso de la marca en el producto, la utilizacién de texturas, etc.

Vale sefialar que si bien normalmente el empaquetamiento genérico no im-
pide directamente el uso de la marca, existen casos en que indirectamente si
lo hace. El hecho de asignarle un espacio minimo a la marca, asignarle una
colocacion casi imperceptible, la falta de colores que resalten la marca, puede
llegar facticamente a la desaparicion de la marca en el empaque.

Para comprender la magnitud de esta medida debemos contextualizarla y
sefialar que ella coexiste generalmente con otras medidas tendientes también

a proscribir la publicidad en materia de tabaco.
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Asi, por ejemplo, la OMS dicté el Convenio Marco para el Control del Taba-
co, el cual en su articulo 13 exige que todos los Estados signatarios busquen
eliminar toda forma de publicidad, promocién y patrocinio del tabaco dentro
de los limites constitucionales. En igual articulo se prohibe el uso de cualquier
incentivo directo o indirecto para fomentar la compra de productos con ta-
baco, como una medida minima que deben adoptar dichos Estados. Dentro
del mismo convenio el articulo 16 prohibe colocar los productos de tabaco
en lugares de venta directamente accesibles, también la venta en maquinas
expendedoras y la venta a través de otras formas.

Junto a esas prohibiciones también existen otras que toman los Estados en
particular. Entre dichas prohibiciones encontramos generalmente la prohibi-
cién de la publicidad via televisién, radio, internet, revistas, diarios, entre otros
medios de comunicacion.

Otro caso es la prohibicién de usar calificativos positivos en favor de la marca
o el producto, asi como por ejemplo sefialar que es bajo en alquitran, bajo en
nicotina, que el tabaco es natural u otra calificacion favorable.

También suele impedirse el auspicio de eventos deportivos, infantiles, juveniles,
entre otros, por parte de las empresas tabacaleras.

En este contexto, sumado a otras muchas restricciones que existen a la publici-
dad tabacalera, no es raro que el envase se haya transformado en la principal,
y tal vez Unica, via de publicidad de los productos tabacaleros. Es por eso la
repercusion que genera la normativa relativa al empaquetado genérico.

1. Breve reseiia historica acerca del empaquetado
genérico y regulacién actual

Los origenes de la idea del empaquetado genérico pueden ser rastreados hasta
la década de los ochenta?. Es en ese entonces en Canada donde comienzan
a realizarse los primeros estudios y propuestas sobre empaquetado genérico.

No obstante aquello, las primeras discusiones legislativas no se dan sino hasta
la década de los noventa en Nueva Zelanda, al tiempo de discutirse la ley sobre
ambientes libres de humo. Si bien en esta oportunidad no fue aprobado el
empaquetamiento genérico, el tema comienza a expandirse y ganar fuerza. A
pesar de ello y de numerosas propuestas hechas en diferentes paises (Australia,
Canada, Reino Unido, Estados Unidos, Nueva Zelanda, entre otros) y organismos
internacionales las normas sobre empaquetado genérico no son aprobadas en
ningun pais, ni por ningdn organismo internacional.

2 Recopilacién histérica hecha a partir de http://www.smoke-free.ca/plain-packaging/history.htm
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El tema vuelve a estar en la palestra cuando el 2009 se presenta en Australia
un proyecto sobre empaquetado genérico y el afio siguiente el Primer Ministro
de dicho pais sefiala que sera obligatorio a partir del 2012. Ese mismo afo se
presentan proyectos legislativos en paises como Francia y Bélgica y se otorga un
apoyo expreso por los gobiernos en paises como Reino Unido y Nueva Zelanda.

Finalmente el afio 2011 se presenta por el gobierno de Australia el proyecto
de ley definitivo sobre empaquetamiento genérico y a finales de ese mismo
afno es aprobado por ambas Camaras. Al afo siguiente se producen mdltiples
alegatos judiciales ante la Corte Suprema australiana, los cuales veremos mas
adelante, se refieren a la constitucionalidad de la ley aprobada. Ese mismo afio
dicha Corte Suprema rechaza los recursos intentados declarando la constitu-
cionalidad de la referida ley.

Asi las cosas, la ley entré en plena vigencia el 1 de diciembre de 2012 (la propia
ley contenia periodos de vacancia legal), componiéndose de 6 capitulosy 109
articulos. Es asi como esta se transforma en la primera, y hasta el momento
Unica, ley vigente sobre empaquetamiento genérico®. Se le conoce a esta ley
como “Tobbaco Plain Packaging Act"*.

El debate hoy en dia estd mas presente que nunca y se esta discutiendo la posible
implementacién de dicha normativa por otros paises e incluso por organismos
internacionales. Lo anterior ha generado el rechazo de varios paises y también
la reaccion de las empresas tabacaleras.

A continuacién resumiremos brevemente el contenido de la ley en comento.
El capitulo que es de relevancia para el tema que nos convoca es el sequndo,
el cual contiene los requerimientos de empaquetamiento de productos que
contengan tabaco y también la regulacion relativa a los productos mismos.

En cuanto lo primero, la ley sefiala estrictamente ciertos requisitos fisicos que
debe contener el paquete. Asi se sefala que la superficie interna y externa no
puede tener ningun tipo de sobre salto y debe ser lisa, el pegamento utilizado
debe ser transparente y no de colores, se sefiala el tamafio de la cajetilla, su
forma, el color de la cajetilla, entre otros requerimientos. Todo lo anterior es
complementado por un reglamento.

3 Si bien es la primera ley sobre empaquetamiento genérico, existen en otros paises normativas que
son altamente restrictivas del uso de la marca y también han sido cuestionadas internacionalmente. Por
ejemplo la regulacién de Uruguay, la cual fue impugnada por Philip Morris ante el CIADI ver: https://
icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet

4 Ley 148 del 2011 ver http://www.comlaw.gov.au/Details/C2011A00148. Se complementa con
la ley 149 del 2011 que modifica la ley de marcas de 1995 ver http://www.comlaw.gov.au/Details/
C2011A00149. Ademas posee un reglamento al que la ley le encomienda especificar ciertas materias
ver http://www.comlaw.gov.au/Details/F2012C00687
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En este mismo punto la ley también sefiala el contenido informativo minimo
que debe tener el empaque. Deben sefialarse los avisos de salud, otros avisos
legales relevantes (en el reglamento se precisan algunos de estos tales como
la declaracién de peligro de fuego, la declaracién de tratarse de un producto
local, los datos del empaquetador, el cédigo de barras, entre otros) y también
debe hacerse referencia a la marca, negocio, compafiia o alguna otra variante
de nombre. Respecto de este Ultimo requerimiento se regula detalladamente
dénde debe estar establecida la marca, la posicién en que debe estar fijada,
cuantas veces puede aparecer, la letra en que aparece, etc. Se prohibe ademas
el uso de logos, slogans y en general cualquier elemento diverso a la marca.
Todo lo anterior es ademas complementado mediante una regulacién anexa.

En cuanto al segundo aspecto (los productos mismos) existe una total remi-
sién a la regulacion anexa, la cual también fija requisitos similares a los antes
sefialados respecto del empaquetado.

Finalmente es interesante sefalar que el capitulo en comento también regula
el efecto que produce la ley sobre las marcas ya registradas y los disefios ya
registrados, evitando asi los conflictos temporales que puedan suscitarse y la
vulneracion de derechos adquiridos. En ese sentido se modifica la ley de marcas
de Australia de 1995 compatibilizandola con la ley en comento.

2. Discusion que se ha gestado a partir
de la “Tobbaco Plain Packaging Act”

Como hemos sefialado, numerosas quejas se han levantado por parte de las
empresas tabacaleras (Philip Morris International, British American Tobbaco,
Imperial Tobbaco y Japan Tobbaco) y también de paises que se dedican en
gran medida a la exportacion de productos tabacaleros (Ucrania, Honduras,
Republica Dominicana y Cuba).

Estas demandas se entablaron algunas a nivel nacional ante la Corte Suprema
de Australia, por tratarse de normas inconstitucionales® y otras a nivel inter-
nacional ante la OMC (Organizacién Mundial del Comercio), por vulnerar el
acuerdo sobre los ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
Relacionados con el Comercio) en inglés TRIPS y también por pasar a llevar el
acuerdo sobre OTC (Obstaculos Técnicos al Comercio) en inglés TBT¢. También

> Ver casos $389/2011 y S409/2011 disponibles en: http://www.hcourt.gov.au/cases/case-s409/20
11?Itemid=62&gh=YTo0OntpOjA7czo10iJwbGFpbil7aToxO3M6OToicGFja2FnaW5nljtpOjl7czo30i-
JWYWNrYWdlljtpOjM7czoxNToicGxhaW4gcGFja2FnaW5nljt9

¢ Setrata de las demandas de Ucrania, Honduras, Replblica Dominicana y Cuba. Ver respectivamente:
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds434_e.htm, http://www.wto.org/english/
tratop_e/dispu_e/cases_e/ds435_e.htm, http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/
ds441_e.htm y http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds458_e.htm
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se demandd a Australia por la vulneracién de un tratado internacional relativo
a inversiones entre este pais y Hong Kong, ello ante los tribunales arbitrales de
la UNCITRAL o en espafiol CNUDMV".

La discusion aborda diversos argumentos tales como la eficiencia de la norma,
la generacién de incentivos para el surgimiento de un mercado negro de ci-
garrillos, la afectacion de la libertad individual y de la libertad econémica, el
establecimiento de barreras a productos internacionales, entre otros.

Por razones evidentes nosotros nos centraremos sélo en aquellos argumentos
que dicen relacién con la propiedad intelectual y especificamente el derecho de
marcas (hay argumentos relativos a otros aspectos de la propiedad intelectual,
tales como las patentes, la vulneracién de otros activos intangibles como el know
how, la reputacién o la clientela, entre otros). En esta parte del trabajo veremos
los argumentos en abstracto, sin entrar a la legislacién concreta toda vez que la
legislacion australiana puede no ser enteramente compatible con la chilena y el
propdsito del trabajo es determinar el derecho de marcas bajo la legislacién chilena.

También debemos sefalar que nos enfocaremos Unicamente en los argumentos
gue se han dado respecto del tabaco, ya que las medidas sélo se han tomado (por
ahora) dentro de ese ambito. Igualmente estos argumentos son perfectamente
extensibles a otras areas (productos alimenticios, remedios, alcoholes, entre otros).

Los principales argumentos son los siguientes:

e Se vulnera el derecho de propiedad intelectual, el cual com-
prende la propiedad sobre la marca.

Se sefiala que el derecho de propiedad se constituye esencialmente
por el uso, goce y disposicién que se puede hacer del bien sobre el
que recae. En ese sentido el derecho de propiedad no sélo importa un
derecho de exclusiéon que evita la utilizacién por terceros del bien, sino
que implica utilizacién concreta del bien.

La marca, en general, estd ligada a la identificacion de un producto
o servicio de modo que no pueda ser confundido con otro y permite
que tal producto o servicio sea asociado al titular de la marca. Ello lleva
consecuencialmente a que el uso de la marca implique no solamente la
exclusién de terceros respecto de su utilizacién, sino también mecanismos
destinados a que el consumidor pueda relacionar con facilidad el producto
con su titular. El uso seria consustancial a la distintividad del producto.

7 Ver http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1494
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Si bien la ley en comento no prohibe directamente el uso de la marca, la
desprovee de todo aquello que pueda distinguirla de otra y que viene a
formar parte del uso mismo de la marca. Es claro que una marca no sélo
se identifica por el uso de una palabra, sino muchas veces por la forma en
que estd escrita (piénsese en la marca Coca-Cola), o bien por los simbolos
de que se le acompafia (por ejemplo nike, adidas o puma), también puede
ser distintivo el color en que se encuentra escrita la marca (en este sentido
la marca google), entre otras varias formas de destacar la marca.

Continuando el argumento, al prohibirse indirectamente el uso de la
marca se esta afectando un atributo esencial en el derecho de propiedad
intelectual. En ese sentido las medidas adoptadas serian regulaciones
expropiatorias del derecho de propiedad intelectual y deberian con-
llevar una indemnizacion de perjuicio (lo que no contempla la ley en
comento, ya que se estima como una simple limitacion a tal derecho).

e Setrata, alo menos, de una restriccion excesiva e injustificada.

Se sefiala que, de considerarse que las restricciones impuestas por la
ley en comento no son constitutivas de una afectacién a la esencia del
derecho de marcas, a lo menos debe entenderse que se trata de una
restriccion arbitraria.

En general se admite que las restricciones al derecho de propiedad (y
al derecho de propiedad intelectual) deban ser especialmente funda-
das y ademas deben guardar cierta proporcionalidad con el fin que se
pretende lograr. Lo anterior se traduce en el test de proporcionalidad
que actualmente esta en boga (pese a que también ha sido criticado
por parte de la doctrina).

Como es sabido el test de proporcionalidad no implica Gnicamente la
existencia de un fin legitimo que, en este caso, puede ser la salud publica,
la proteccion del medio ambiente, la integridad fisica de las personas,
entre otros, sino que supone también que la medida sea idonea para
la consecucion de tal fin y debe ser la menos gravosa dentro de las que
estan disponibles. Una vez establecido aquello, s6lo entonces, cabe pon-
derar los derechos que se promocionaran y gravaran respectivamente.

Se sefala, a base de numerosos estudios técnicos, que la medida no
es idoénea para la consecucién del fin (incluso se sefiala que puede ser
contraproducente) y sin duda no es la menos gravosa®. Siendo asi existen
otras medidas mas efectivas y menos perjudiciales.

8 Sesefala que puede aumentarse el consumo al reducirse los precios toda vez que el precio pasaria a
ser el Unico elemento diferenciador del producto. Ver PADILLA (2010) http://www.smoke-free.ca/plain-
packaging/documents/industry-responses/Plain_packaging_simulation_PMI_Australia_100202.pdf
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e Puede conllevar la pérdida efectiva de la marca en términos
totales.

Es sabido que en varias legislaciones el registro de una marca contempla
a su vez la obligacién de utilizarla, conllevando como sancién que su
no utilizacion implique la revocacion del registro o su caducidad. O sea
la distintividad de la marca no es s6lo un requisito para la constitucién
de la misma, sino también para que esta pueda subsistir.

Como se sefial6é anteriormente, si bien la ley no excluye el uso de la
marca, si lo hace respecto de los logotipos, slogans, lemas, entre otros.
Por lo que se sefiala que el no uso de los mismos, en aquellos paises
que imponen la obligacién de usarlos, conllevaria a la pérdida efectiva
del derecho sobre dichos logotipos, slogans, etc.

Ademas la regulaciéon en comento s6lo reconoce la existencia de marcas
denominativas (compuestas por palabras), excluyendo el uso, y por con-
siguiente la propiedad, de las marcas figurativas o mixtas (compuestas
por imagenes o bien imagenes y palabras). Para utilizar estas ultimas
no bastaria el uso de la palabra, sino que se deberia usar la imagen, los
colores, la forma especifica y todas otras aquellas especificaciones bajo
las cuales se registré la marca.

Para abordar los argumentos a favor del empaquetamiento
genérico utilizaremos la opinion de la Corte Suprema de Australia, ya
que los demas juicios aln se encuentran pendientes y no ha habido
pronunciamiento de los tribunales. Ademas justamente es la opinién
de dicha Corte la que ha causado el mayor revuelo y ha puesto el tema
en el centro de la discusion.

Nuevamente nos preocuparemos Unicamente de los argumentos en
materia de derecho de marcas, los que podemos resumir de la siguiente
forma:

e En primer lugar se sefiala que la propiedad, y dentro de ella la propiedad
intelectual, admite limitaciones en atencion a diversos fines o
intereses publicos. Dichas limitaciones son per se variables y deben
ir acomodandose a través de la legislacion.

Ademas la limitacién viene dada muchas veces por la naturaleza misma
del derecho de propiedad. En ese sentido los derechos de propiedad
intelectual, si bien constituyen una especie de derecho de propiedad,
no son de la misma entidad que el derecho de propiedad propiamente
tal.

587

Actualidad Juridica 29 final.indd 587 21-01-14 11:45



Revista ACTUALIDAD JURIDICA N° 29 - Enero 2014 Universidad del Desarrollo

La interrogante es si efectivamente dichas limitaciones en atencién a su
naturaleza y consecuencias pueden ser catalogadas como tales o bien
dada su “intensidad” deben pasar a ser consideradas expropiaciones.
Es ese el raciocinio seguido por la Corte Suprema australiana en el con-
siderando trigésimo’.

e Sesefala que la limitacion no afecta la esencia de estos derechos
de propiedad intelectual (el derecho de marcas, de patentes,
entre otros), por cuanto son derechos puramente negativos
y no implican ningin derecho positivo.

En otras palabras los derechos involucrados confieren solamente el de-
recho de prohibir (o ius prohibendi) su utilizacién por parte de terceros,
pero no garantizan la utilizacion de los mismos por sus duefios. Expresa-
mente se da un ejemplo en la sentencia respecto del derecho de autor,
el cual impide que un tercero exhiba la pelicula de la cual uno es autor,
pero no implica el derecho para que el autor la exhiba en publico. En
igual linea se da un ejemplo acerca de las patentes de invencién'®.

La ley en comento no excluye el derecho de prohibicién respecto de
terceros, lo que si impide en ciertos casos es el uso de los derechos.

e La reputacion o “goodwill’ que se forma por el uso de tales
derechos sdlo puede ser entendido como un derecho negativo.

Se establece en la misma sentencia que el “goodwill” s6lo otorga un
derecho exclusivo para impedir que terceros se aprovechen de la re-
putaciéon generada por el duefio de los derechos en comento, y ello
principalmente a través de una accién indemnizatoria equivalente al
provecho reportado (y el perjuicio generado). Ello conlleva sefialar que
no existe propiamente un derecho para mantener, generar o incremen-
tar la reputacion o imagen a través de la utilizacion de los derechos de
propiedad intelectual'.

* La expropiacion no implica inicamente la afectacion adversa
de un derecho, sino que supone un “interés” por parte del

ente expropiatorio.

Los considerandos 41 y siguientes de la sentencia en comento consagran
que para estar ante una expropiacién no sélo debe existir una limitacién

® Corte Suprema Australia (2011) casos 389S y 409S (acumulados), considerando 30.
10 Corte Suprema Australia (2011) casos 389S y 409S (acumulados), considerando 36.
" Corte Suprema Australia (2011) casos 389S y 409S (acumulados), considerando 39.
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excesiva o una afectacién al derecho de propiedad en su esencia, sino
que debe haber un beneficio o interés real por parte de un tercero (ge-
neralmente el Estado). La existencia de un beneficio o interés publico
refleja claramente que el interés en la restriccion no recae en ningdn
otro titular especifico, y por tanto no puede ser llamado expropiacién'2.
No se reconoce el concepto de expropiacion regulatoria.

e El considerando 71 viene a responder la pregunta ;cuando se
entiende infringido el derecho de marca?

Se responde que tal infraccién se da Gnicamente cuando: se usa una
marca registrada o similar a la registrada para la distribucién de bienes
o servicios idénticos a los registrados bajo esa misma marca, o bien se
ocupa para la distribuciéon de bienes o servicios registrados bajo esa
marca, o bienes o servicios cercanos a los registrados (ello con ciertas
excepciones).

El derecho de marca no se ve infringido por el hecho de no poder
utilizar la marca registrada, ya que constituye solamente un derecho
exclusivo's.

e Conrespecto al derecho de marcas en especifico, no se impide
su uso en términos absolutos, sino que se restringe.

Como hemos dicho, al no afectarse la esencia, ni configurarse una expro-
piacion, se entiende una limitacién o restriccion. Ademas no se impide
el uso de la marca, sino que se condiciona bajo ciertos estandares.

Tal limitacién se funda en la salud publica, siendo un fin suficientemente
justificado para imponer una limitacién de la envergadura que hemos
resefiado. Se argumenta ademas que la prueba es concluyente, en el
sentido de que la medida es idonea para el fin antes sefialado. Dado ello
se cumplen todos los requisitos que permiten gravar o limitar el derecho
de propiedad (dando cumplimiento al principio de proporcionalidad).

Vemos asi claramente dos posturas muy diferentes de lo que es el derecho
de propiedad intelectual, y en especifico, el derecho de marcas. Si bien esta

discusion por ahora se ha circunscrito al ambito tabacalero, facilmente puede
extrapolarse a todo el derecho marcario.

2. Corte Suprema Australia (2011) casos 389S y 409S (acumulados), considerandos 41, 42 y 43.
3 Corte Suprema Australia (2011) casos 389S y 409S (acumulados), considerando 71
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Il. Derecho de marcas en Chile: legislacion,
doctrina y jurisprudencia

Dado lo explicado en la seccién anterior, es esencial determinar cual es la
vision que se sigue en nuestro ordenamiento respecto del derecho de marcas
(si se considera un derecho de propiedad propiamente tal o una especie de
propiedad de contenido negativo).

1. Legislacion aplicable en Chile respecto
del derecho de marcas.

En chile el derecho de propiedad intelectual esta consagrado a nivel consti-
tucional, separado del derecho de propiedad, en el articulo 19 N°25 de la
Constitucion. Este numeral divide lo que son los derechos de autor de lo
que es la propiedad industrial. Esta Gltima comprende “la propiedad de las
patentes de invencién, marcas comerciales, modelos, procesos tecnolégicos u
otras creaciones analogas, por el tiempo que establezca la ley”.

Se hace aplicable a la propiedad industrial (también a los derechos de autor)
lo prescrito en los incisos segundo al quinto del numeral 24 del articulo 19,
incisos que en resumidas cuentas se pronuncian respecto de la regulacién
(legal), limitaciones y expropiacién de la propiedad.

A nivel legislativo es fundamental el articulo 584 del Cédigo Civil, el cual
reconoce como una especie de propiedad la denominada propiedad intelectual
y remite su regulacion a leyes especiales.

Dentro de tales leyes la principal norma es la denominada “Ley de Propie-
dad Industrial” o Ley 19.039 (si bien ha sido modificada sucesivamente y
su Ultima reforma fue a través de la Ley 20.569). Dicha ley se complementa a
través de su respectivo reglamento.

El titulo segundo de la presente ley regula en especifico las marcas comerciales.
Respecto de la regulacién especifica nos parece relevante destacar que el articu-
lo 19 de la ley define la marca comercial de modo amplio como “todo
signo que sea susceptible de representacién grafica capaz de distinguir en el
mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales”.
Incluso luego da ejemplos y entre ellos se mencionan “imagenes, graficos,
simbolos, combinaciones de colores, sonidos, asi como también cualquier
combinacién de estos signos”. Ello a su vez es precisado por el articulo 23 del
reglamento antes referido.

Ademas nos parece relevante el hecho de que la definicion apunte al fin
identificativo que tiene la marca elevandolo a un elemento esencial para

determinar si se trata o no de una marca.
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Ahora nuestra legislacion al regular el contenido del derecho se refiere exten-
samente al derecho negativo y deja entrever ligeramente el derecho positivo
de utilizar la marca.

Asi el articulo 19 bis D establece “La marca confiere a su titular el derecho
exclusivo y excluyente de utilizarla en el trafico econémico en la forma que
se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos
comerciales o industriales comprendidos en el registro. Por consiguiente, el
titular de una marca registrada podra impedir que cualquier tercero, sin su
consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas
idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales
o industriales que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha
concedido el registro, y a condicién de que el uso hecho por el tercero pueda
inducir a error o confusién [...]".

El articulo citado se refiere escuetamente a la utilizacion de la marca sefialan-
do que se hace en la forma que se le ha conferido y con el fin de distinguir el
producto, servicio, etc. No queda claro si la utilizacién de la marca esta desti-
nada simplemente a evitar confusiones para el consumidor, o bien comprende
también el hecho de potenciar la marca y redituar de ello.

El articulo 31 del reglamento, en ese sentido, tampoco es mas explicativo en
cuanto al derecho positivo y se limita a reiterar basicamente el articulo antes
transcrito.

Sumado a ello debemos sefialar que el derecho chileno no regula la caducidad
del registro de una marca, por la no utilizacién de la misma durante cierto
lapso de tiempo. Todo esto hace que la utilizacién positiva de la marca quede
relegada a un segundo plano, pudiendo incluso dudarse si es que el legislador
quiso contemplar la marca como un derecho positivo.

Existen varias otras leyes que, sin tener por objeto principal la regulacién del
derecho marcario, afectan el estatuto juridico del derecho en comento.

Es importante dentro de tales leyes la denominada Ley de Proteccion al Con-
sumidor, la cual regula los mensajes publicitarios, pero desde una perspectiva
del consumidor, no como un derecho positivo en el ejercicio del derecho de
propiedad industrial. Asi las cosas, el articulo 28 A de la Ley 19.496 sanciona el
uso de mensajes publicitarios tendientes a la confusién del consumidor respecto
de cualquier signo distintivo de los competidores, entre ellos la marca. O sea,
si bien se recoge el fin distintivo de la marca, no se considera necesariamente
como un derecho del duefio de la misma, sino como un derecho del consu-
midor para distinguir a los competidores en el mercado.
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Otra ley relevante es la Ley 20.169 o Ley de Competencia Desleal, dentro
de esta su articulo 4° menciona en forma no taxativa ciertos actos que pueden
considerarse como competencia desleal. Las primeras tres letras de tal articulo
son claves, ya que catalogan como competencia desleal el aprovechamiento
de la reputacién ajena (goodwill) a través de cualquier conducta (dentro de
dichas conductas el uso de la marca). También se entiende como competencia
desleal cualquier acto tendiente a confundir los productos ofrecidos (dentro de
ello se comprenden los actos que buscan confundir las marcas). Y finalmente
se entiende como competencia desleal cualquier aseveracion falsa o infundada
tendiente a menoscabar la reputacion en el mercado (goodwill). Como vemos
la norma es trascendental, en cuanto reconoce por primera vez a nivel legal la
reputacion (goodwill) como un bien juridico susceptible de proteccién. Eso si
la ley se queda corta, ya que al regular la competencia desleal no regula otros
actos vulneratorios que no implican una competencia desleal (justamente
como el entorpecimiento en el uso de la marca para generar o mantener tal
reputacion).

Existen otras normas relevantes para el derecho marcario, pero que no seran
analizadas en el presente trabajo, ya que escapan al objetivo del trabajo (asi la
Ley 20.254, que crea el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, o bien la
Ley 19.912, que adecua diferentes legislaciones para hacerlas compatibles con
los acuerdos de la OMC y dentro de ello regula las medidas en frontera para
la observancia de los derechos de propiedad intelectual, entre otras normas).

Es clave para entender la regulacién nacional remitirse a los tratados interna-
cionales suscritos por Chile en esta materia.

Sin duda la norma mas relevante hasta hace poco era el denominado Convenio
de Paris, que entr en vigencia en Chile el afio 1991 (si bien originalmente
data de 1883 y sufri6 numerosas modificaciones). Regula la propiedad industrial
en general, y en especifico el derecho de marcas en los articulos 6 al 11. La
regulacion sustancial del derecho de marcas queda entregada a la legislacion
nacional, refiriéndose las disposiciones principalmente al registro de las marcas
y el efecto de tal registro en otros Estados signatarios.

Hoy en dia, a partir del 5 de agosto del 2011, entré en vigencia el Tratado
sobre Derecho de Marcas, siendo la norma mas relevante en la materia. Nos
parece relevante en este Tratado el articulo 3 del mismo, en cuanto delega la
regulacion del uso de la marca a la legislacion vigente. Asi se sefiala que den-
tro de los elementos que pueden contener una solicitud puede encontrarse,
de acuerdo a la legislaciéon nacional, la declaracién de intencién de uso de la
marca y la declaracién de uso efectivo de la marca, todo lo cual se regula de
acuerdo a la legislacion del pais contratante.
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Otra norma de gran trascendencia para este trabajo es el ADPIC (Acuerdo
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con
el Comercio), norma vigente en Chile desde 1995.

Esta norma en su articulo 16 regula los derechos que confiere la marca y se
refiere exclusivamente al derecho negativo para impedir que terceo hagan uso
de la marca.

La misma normativa en su articulo 19 prevé el caso en que la legislaciéon na-
cional contemple la anulacién o caducidad del registro por falta de uso. Sefiala
gue no se daré tal anulacién cuando el no uso se deba a razones validas que
obstaculicen el uso y dentro de los ejemplos que da se menciona la restriccién
de importaciones u otro requisito oficial impuesto a los bienes o ser-
vicios protegidos por la marca.

Sin duda el articulo fundamental al respecto es el articulo 20, el cual ha estado
en la palestra del debate internacional. Este articulo no permite complicar
“injustificablemente” el uso de una marca con exigencias especiales
y dentro de los ejemplos que se dan esta el uso de una manera que menoscabe
la capacidad de la marca para distinguir los bienes o servicios de una empresa
de los de otras empresas. Lo anterior tiende a interpretarse l6gicamente con el
articulo 8 del mismo tratado, el cual permite a los Estados miembros adoptar las
medidas necesarias para proteger la salud pablica y el interés pablico en sectores
de importancia vital para su desarrollo socioeconémico y tecnolégico, siempre
que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en el presente acuerdo.

Se han generado numerosas interpretaciones en torno al contenido de los
articulos referidos. Ha surgido la duda de si efectivamente existe o no un
derecho de uso o derecho positivo consagrado en la convenciéon, también se
ha discutido en qué medida se permite la restriccion del uso de la marca (;Se
pueden excluir marcas? ;Se puede prohibir el uso de ciertas marcas? ;Sola-
mente se puede restringir el uso de marcas?) y también se ha debatido cuéles
serian las justificaciones que permitirian adoptar tales medidas. Lo cierto, como
hemos dicho, es que tales preguntas no han sido zanjadas por los tribunales
internacionales y ademas en gran medida depende de las normas internas del
pais suscribiente y su concepcién del derecho de marcas'.

Otra normativa relevante en la materia son los denominados Tratados de
Libre Comercio suscritos por Chile con otros paises (en total 15 de ellos se

encuentran vigentes). Varios de ellos imponen obligaciones relativas al registro y
uso de marcas, por lo cual las leyes chilenas deben ser dictadas conforme a tales

4 Para mayor detalle acerca de los problemas interpretativos del articulo 20 ver FRANKEL y GERVAIS
(2013)
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tratados y su contravencion implicaria responsabilidad internacional. De hecho
una de las disputas judiciales relativas a la ley de empaquetamiento genérico
surge por la vulneraciéon de un tratado de libre comercio (el Acuerdo TPP o
acuerdo trans-pacifico de Asociacion Econémica), tratado del cual Chile es parte.

Junto a las normas internacionales ya resefiadas existen otras que también
constituyen el marco normativo del derecho marcario, pero que no entraremos
a analizar, ya que su contenido no es relevante para este trabajo (asi, por ejem-
plo, todos aquellos tratados que regulan el registro internacional de marcas).

En definitiva podemos observar que la legislacién chilena (incluidos en ella los
tratados internacionales suscritos y vigentes) no es concluyente en la consagra-
cién de un derecho de uso respecto de la marca, siendo ambiguos los confines
propios del derecho de marcas y las limitaciones que son procedentes respecto
del mismo. Es clave en ese sentido la opinién doctrinal y jurisprudencial chilena
para entender el alcance de este derecho.

2. Doctrinay jurisprudencia relativa al derecho de marcas

En primer término debemos sefalar que tanto a nivel doctrinal constitucional
como de propiedad industrial se reconoce el caracter de propiedad plena
de la propiedad industrial y dentro de esta del derecho marcario.

Asi dentro de los constitucionalistas lo sefiala claramente Arturo Fermandois “En
este sentido, el derecho de propiedad marcario no es una forma de dominio
distintita a la que sefala el articulo 19 N° 24 de nuestra CPR, sino que es una
emanacién directa de aquél. Podria, incluso, haber sido omitido por el Cédigo
Politico e igualmente estaria protegido por el constituyente”'®. Igual opinién
sustenta el profesor José Luis Cea sefialando: “La norma del numeral 25 de la
Constitucién no era estrictamente necesaria, pues a las propiedades aseguradas
en ellas les son aplicables los cinco primeros incisos del numeral 24”6, Incluso
mas categoricos son los profesores Mario Verdugo, Emilio Pfeffer y Humberto
Nogueira al establecer “nadie puede ser privado de su propiedad intelectual
e industrial, del bien sobre que recae o de algunos de sus atributos o fa-
cultades de dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice
la expropiacién [...]”"” (destacado propio).

A nivel de académicos del derecho de marcas sefala el profesor Marco Mo-

rales “[...] la Carta Fundamental consagra el derecho de propiedad industrial
como una garantia constitucional asimilada completamente a las reglas de la

15 FERMANDOIS (2010) p. 458.
16 CEA (2004)
17 VERDUGO, PFEFFER Y NOGUEIRA (2002.)
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propiedad comdn”'®. Igual opinién tiene Garcia-Huidobro, quien caracteriza
al derecho de propiedad intelectual como “un derecho de dominio que se
ejerce sobre cosas incorporales muebles”'®. En la misma linea podemos citar
al profesor Larraguibel Zavala®°.

Un segundo aspecto es determinar el rol que juega el atributo de la propiedad
uso dentro de la propiedad industrial.

La mayoria de la doctrina, por no decir la unanimidad de esta, reconoce como
un elemento esencial del derecho de marcas la distintividad que esta permite
respecto del producto o servicio asociado a la marca. Se dice incluso que esta
serfa la Gnica funcién de la marca, siendo las demas anexas. Como ya vimos,
tal elemento es recogido por la definicién nacional que da la ley de propiedad
industrial, asi como por las definiciones internacionales que dan los diversos
tratados internacionales (como por ejemplo la definicién que se da en el ADPIC).

La discusion se gesta justamente en determinar cuél es el propésito de tal
distintividad y de esa forma fijar si el uso es indispensable para ello. En esa
direccién podemos sefialar que la distintividad tiene diversos fines asociados,
como lo son: destacar competitivamente un producto o servicio respecto de
otro, garantizar cierta calidad hacia el consumidor, proteger al consumidor al
poderse individualizar al causante de los eventuales perjuicios, informar a los
consumidores de los productos, proteger al propio titular de la marca desli-
gandolo de los perjuicios cometidos por terceros, entre otras varias funciones.

Sin duda que la funcién que se atribuya a la marca va a determinar el uso de la
misma. Asi ,por ejemplo, si estimamos que la funcién de la marca es prepon-
derantemente informativa o proteccién respecto del consumidor, entonces el
uso de la marca puede ser muy restringido con tal que se cumpla dicha fun-
cién. Por otra parte, si el fin es mas bien posicionar un producto o destacarlo
competitivamente, el uso de la marca supone una menor restriccion.

Si bien reconoce la doctrina que el uso de la marca esta tratado en términos
bastante restrictivos en nuestra legislaciéon, siendo sélo un requisito para el
registro y no para la subsistencia del mismo, como dijimos, no menos cierto
es que se reconoce la tendencia mundial de fortalecer el uso de la marca, y en
ese sentido, exigirlo para la conservacién de la misma.

En resumidas cuentas la doctrina actual reconoce la trascendencia del uso de
la marca y aboga por un uso mas intenso, reconociendo el rol clave que juega

'8 MORALES (2001)
12" GARCIA-HUIDOBRO (1992)
20 | ARRAGUIBEL (1995)
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la marca en el mundo econémico-empresarial’’. En esa misma linea el 30 de
abril del 2013 se present6 un proyecto de ley, el cual incorpora la caducidad
de la marca por su no uso y varias otras modificaciones tendientes a resaltar la
importancia del uso como elemento esencial de la marca.

A nivel jurisprudencial, antes de entrar al fondo del asunto, debemos dejar
sentado que en Chile la expropiacion no tiene una diferencia cualitativa
con respecto a las limitaciones, sino mas bien cuantitativa o en cuanto a
su intensidad. En otras palabras el Tribunal Constitucional chileno ha sido claro
en sefialar que una limitacion de tal envergadura que afecta la esencia de un
derecho o impide su ejercicio debe ser considerada una verdadera expropia-
cién?2. Por lo tanto, debemos descartar desde ya la tesis de la Corte Suprema
australiana segun la cual al no existir interés estatal o transferencia efectiva
del dominio a un ente concreto no existe una expropiaciéon por mas que haya
privacion o afectacion sustancial del derecho.

En cuanto al fondo del asunto, debemos sefalar que si bien la mayoria de los
asuntos se plantean en torno al derecho negativo para excluir la utilizacién de
la marca por parte de terceros, se reconoce ya sea de forma directa o indirecta
que el derecho negativo esté coligado sustancialmente al interés positivo que
existe en la utilizaciéon de la marca.

En otras palabras, pareciese ser clara la opinién jurisprudencial, en cuanto la
marca es un instrumento juridico econémico que otorga un derecho
de uso exclusivo inherente y que como contrapartida, fundado en dicho
interés econémico, prohibe la utilizaciéon de la marca por parte de terceros.

En ese sentido la sentencia rol 3029-2008 de la Corte Suprema en su conside-
rando séptimo es clara al decir “Que, las marcas comerciales corresponden a un
instrumento juridico econémico a través del cual se logra singularizar productos
o servicios en relaciéon con otros en el mercado. En este sentido, existe un in-
terés en tutelar la diferenciacion de los productos de una industria, en relacion
a otra, asignandosele un rol protagénico a la distintividad [...] nociones de las
cuales se concluye que la finalidad de la marca es “distinguir en el mercado”,
cuestion que la doctrina comparte y que expresa que tal distintividad busca
un efecto mercantil [...]"%.

También llega a dicha conclusién el Tribunal de Defensa de la Libre Compe-

tencia en la sentencia rol 122-06 en sus considerandos 34 y 35: “Que, a juicio
de este Tribunal, el ejercicio del derecho de exclusivo que confiere una

21 SCHMITZ (2012) pp. 9-31
22 Tribunal Constitucional, roles 245-246 (1996), 334 (2001), 505 (2007), 506 (2007) y 1215 (2009).
2 Corte Suprema (chilena), rol 3029-2008, considerando 7°.
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marca comercial sélo puede constituir una infraccion a la libre competencia
en la medida que se aparte o desvie de la funcién esencial del mismo [...]JQue
la finalidad o funcién esencial del derecho de marcas de un colegio consiste
en evitar la confusién en los consumidores sobre el origen empresarial de los
servicios educacionales de su titular, es decir, diferenciar los servicios de unos
establecimientos educacionales de los servicios prestados por otros, permi-
tiendo al titular de dicha marca captar la totalidad de los beneficios
derivados de las inversiones que realice para posicionar sus servicios
de educacion en el mercado [...]"% (el destacado es nuestro).

También se ha reconocido, en numerosas sentencias, en términos directos,
el caracter de derecho de propiedad plena que otorga la inscripcion
de la marca sin hacerse distincién alguna entre este derecho de dominio y el
consagrado genéricamente en el numeral 24 de nuestra Constitucion.

Asi en la sentencia rol N° 1267-07 de la Corte de Apelaciones de Santiago se
sefiala “Que, de este modo, existe un derecho de propiedad adquirido a favor
del recurrente sobre la inscripciéon de la marca N°479.040, protegido por el
articulo 19 N° 25 de la Constitucién Politica”?. En igual sentido la sentencia
de la Corte de Apelaciones de Santiago, que sefiala que “perturba el derecho
de dominio sobre la marca comercial la resolucion del organismo competente
que, al renovar el registro de la marca inscrita, limita en forma arbitraria el
alcance de la proteccién”?.

Ill. Conclusiones

A modo de concluir el presente trabajo debemos sefialar que si bien la legis-
lacién chilena no es tan enfética, se extrae claramente de las disposiciones
constitucionales y legales que el derecho de propiedad sobre las marcas, si bien
presenta una regulacién especial, no cabe considerarsele como un derecho
esencialmente diverso en cuanto sus atributos.

Dando respuesta a la pregunta planteada en el encabezado, el derecho de
marcas es un verdadero derecho de propiedad que confiere todos los atributos
propios de esta, sin que pueda reducirse a un mero derecho de prohibicién o
exclusion respecto de terceros.

La doctrinay la jurisprudencia han tendido a darle igual alcance a tal derecho, ya
sea reconociendo expresamente su calidad de derecho de propiedad comin o

24 Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (2008), rol 122-2006, considerandos 34° y 35°.
25 Corte de Apelaciones de Santiago (2007), rol 1267-07.
2 Corte de Apelaciones de Santiago (1987), rol 340-86.
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bien pronunciandose acerca de los atributos que confiere tal propiedad (siendo
los mismos que los de la propiedad comdn). Incluso hoy en dia la tendencia
doctrinal ha ido en la direccién de acentuar la facultad de usar la marca toda
vez que se encuentra intimamente relacionada a la distintividad de la misma,
siendo un elemento esencial para su existencia. Lo anterior se ha reflejado en
proyectos legislativos que apuntan en esa direccion.

En atencién a lo expresado, y mas alla de cudl sea la resolucién que internacio-
nalmente se dé a los asuntos en disputa, creemos que no es procedente bajo
el régimen chileno implementar medidas que desconozcan o impidan el uso
de las marcas afectando la esencia de la propiedad que se tiene sobre dichas
marcas, salvo que sea bajo el amparo de una ley expropiatoria. En ese sentido
los tratados internacionales suscritos por Chile, como hemos visto, delegan en
gran parte el contenido esencial del derecho marcario en la legislacién interna, e
incluso sus normas sustantivas (como el articulo 20 del ADPIC) en gran medida
deben ser interpretadas a la luz de la legislacién interna, sin que pueda existir
contradiccién entre las normas constitucionales y los tratados.

Asi las cosas, la regulacién de empaquetado genérico, contemplada en la
forma que se establece en la ley australiana, no podria ser aprobada en Chile,
toda vez que dada la intensidad de las restricciones que impone al uso de la
marca, termina impidiendo su libre ejercicio y afectando uno de los atributos
esenciales del derecho de propiedad industrial.

La regulacién vendria a ser expropiatoria, y como tal deberia cumplir con los
requisitos constitucionales que se exigen para tales efectos (siendo trascendental
la indemnizacién de perjuicios).
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