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EN LO PRINCIPAL: Requerimiento de Inaplicabilidad por Inconst Tl e
de precepto legal que indica. PRIMER OTROSI: Acompafia certifies bt e —
SEGUNDO OTROSI: Acompafia documentos. TERCER OTROSi: Acompafia
opinién juridica que indica. CUARTO OTROSI: Solicita se traiga a la vista
expediente que indica. QUINTO OTROSI: Téngase presente que no se solicitard
suspensién del procedimiento. SEXTO OTROSI: Patrocinio y poder. SEPTIMO
OTROSI: Forma de notificacién.

EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

GERMAN ARTURO CLARO LYON, empresario, domiciliado en Hacienda
Los Lingues, comuna de San Fernando, VI Regidn, y para estos efectos en Avda.
Los Militares N°5.953 (entrada por calle Balmoral 309), piso 17, oficina 1701,
comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, Regién Metropolitana, a V.S.
Excma., respetuosamente digo:

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 93 N°6 de la Constitucién
Politica de la RepuUblica y en el inciso undécimo de la misma disposicion
constitucional y de lo establecido en Parrafo 6° sobre “Cuestiones de
Inaplicabilidad”, articulos 79 y siguientes del D.F.L. N°5, Ministerio Secretaria
General de la Presidencia, de 1 de junio de 2010, que Fija el Texto Refundido,
Coordinado y Sistematizado de la Ley N°17.997, Organica Constitucional del
Tribunal Constitucional, vengo en presentar Requerimiento de Inaplicabilidad por
Inconstitucionalidad respecto del inciso primero del articulo 27 de la Ley
N©°18.455, que Fija Normas Sobre Produccién, Elaboracién y Comercializacion
de Alcoholes Etilicos, Bebidas Alcohdlicas y Vinagres, y Deroga Libro I de la Ley
N°17.105, en adelante, indistintamente Ley de Alcoholes.

I.- ANTECEDENTES GENERALES

a) Marcas registradas, vigentes y en uso.

Soy duefio exclusivo de las marcas comerciales inscritas "LOS LINGUES”;
“DE LOS LINGUES”: “VINEDOS LOS LINGUES”; y "FUNDO LOS LINGUES”,
la primera a partir de 1983, segln se sefiala en detalle en la nota al pie 1) de
esta presentacion.

Con tales registros distingo particularmente vinos de la clase 33 del
Clasificador Internacional de productos y servicios en vigor en nuestro pais; sin
perjuicio de que individualizo, en ciertos casos, diferentes bebidas alcohdlicas y
no alcohodlicas; o productos agricolas y actividades relacionadas con la
produccion, almacenaje y comercializaciéon de vinos, actividades turisticas,
servicios promocionales y de publicidad, que hoy se relacionan con el vino, su
produccidn, industrializacion y comercializacién.
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De esta manera tengo ampliamente amparado e incorporado a mi
patrimonio, desde hace mas 35 afos, el derecho de propiedad industrial sobre
el signo distintivo "LOS LINGUES”, incluyendo otros que lo contienen, todos los
cuales uso en mis distintas actividades comerciales. (*)

b) Norma impugnada.

El precepto legal, cuya declaracidén de inaplicabilidad solicito, es el inciso
primero del articulo 27 de la Ley N°18.455, que dispone:

"El Presidente de la Republica, por decreto supremo expedido a través del
Ministerio de Agricultura, podré establecer Zonas Viticolas vy
denominaciones de origen de vinos y destilados en determinadas areas
del pais cuyas condiciones de clima, suelo, variedad de vides, practicas
culturales y enoldgicas sean homogéneas”.

c) Facultad que concede al Presidente de la Republica.

La norma legal compulsada, sin exhibir mayores requerimientos de
cuidados respecto de los derechos de terceros como lo precisaremos, faculta al
Presidente de la Republica, a través del Ministerio de Agricultura, para
establecer, via potestad reglamentaria de ejecucién, Zonas Viticolas vy
denominaciones de origen de vinos y destilados en determinadas areas del pais
cuyas condiciones de clima, suelo, variedad de vides, practicas culturales vy
enologicas sean homogéneas.

En base a la referida disposicién legal, se dicté el Decreto Supremo N°56-
2017 mediante el cual la autoridad administrativa cred la Denominacion de
Origen “'Los Lingues”, cuya expresion, como se puede apreciar, es idéntica a
mis marcas comerciales debidamente registradas o que se encuentran
comprendidas en ellas como su elemento principal y mas distintivo.

d) Gestion pendiente.

En la gestion pendiente, Rol N°35.788-2019, seguida ante el Cuarto
Juzgado Civil de Santiago, caratulada “Claro con Fisco”, demandé, en juicio
ordinario, la Nulidad de Derecho Publico del referido Decreto Supremo N°56-
2017, del Ministerio de Agricultura, publicado en el Diario Oficial el dia 25 de
mayo del afio 2018, que modificé el Decreto Supremo N°464-1994 de la misma
Secretaria de Estado, que cred una nueva Denominaciéon de Origen vinicola

1) LOS LINGUES (denominativa), Registro N°1059737, de fecha 30 de julio de 2013, que protege
“vinos vy licores”, de la clase 33; (corresponde a la renovacidn sucesiva del primer registro obtenido
el afio 1983, bajo el N°271574); LOS LINGUES (mixta), Registro N°1248409, de fecha 9 de marzo
de 2017, que protege “vinos”, de la clase 33; LOS LINGUES (denominativa), Registro N°1152303,
de fecha 14 de octubre de 2014, que protege “establecimiento industrial para la fabricacion de
vinos vy licores”, de la clase 33. (corresponde a la renovacion de un primer registro obtenido el afio
2004, bajo el N°705712); DE LOS LINGUES, (denominativa) Registro N°1246454, de fecha 5 de
mayo de 2017, que protege entre otros productos y servicios: “Bebidas alcohdlicas (excepto
cervezas); vinos vy licores”, de la clase 33, entre otras; VINEDOS LOS LINGUES (denominativa),
Registro N°1246455, de fecha 5 de mayo de 2017, que protege entre otros productos y servicios:
“Bebidas alcohdlicas (excepto cervezas); vinos y licores”, de la clase 33 entre otras; FUNDO LOS
LINGUES (denominativa), Registro N°1246456, de fecha 5 de mayo de 2017, que protege entre
otros productos vy servicios: “Bebidas alcohdlicas (excepto cervezas); vinos y licores”, de la clase
33, entre otras.



0000003

TRES

Pfeffer & Asociados
Ab oga dos

denominada “Los Lingues”, de idéntica expresion a mis registros marcarios
“Los Lingues” y confundibles con mis otras marcas que lo contienen
(individualizados en nota a pie de pagina 1) que datan, el mas antiguo, de hace
mas de 35 afios, segln consta en los registros vigentes ante el Instituto Nacional
de Propiedad Industrial (INAPI), especificamente en el Clasificador Internacional
de Marcas en los vinos de la Clase 33, el que fue dictado, precisamente, al
amparo del inciso primero del articulo 27 de la Ley N°18.455.

En dicha causa denuncie diversos vicios de constitucionalidad y de
legalidad que afectan la validez del referido acto administrativo, mientras que
en esta sede, a V.S.E. solicito declare inaplicable el precepto legal que le entregd
al Presidente de la Republica una potestad discrecionalmente arbitraria para
crear una denominacién de origen cuya expresion es idéntica -grafica y
fonéticamente- a marcas registradas previas, por los resultados contrarios a la
Constitucién Politica que su inevitable aplicacién en el juicio de fondo producira
en relacion a los derechos y las garantias constitucionales que denuncio
conculcados.

La aplicacién del precepto legal impugnado resulta decisiva para fallar la
gestion pendiente, desde que precisamente se ha alegado alli por la defensa
fiscal que el ejercicio de la potestad reconocida y ejercida por el Presidente de
la Republica en base al precepto legal objetado, al no establecerle limite alguno
y facultarlo para que con total discrecionalidad cree una denominacion de origen
identica a mis marcas registradas, no vulnera los derechos y garantias que
mediante el presente requerimiento se demostrard resultan conculcados
(articulo 19 numerales 29, 39, 21°, 22°, 240, 250 y 260),

e) El valor de la seguridad juridica y el precedente legislativo.

Es cierto que tanto las marcas como las denominaciones de origen son
signos distintivos, y nadie niega que, en caso de conflictos entre ellos por
identidad o similitud posible de causar error o confusidon, debe prevalecer el
primer derecho constituido de buena fe.

El principio referido conforme al cual se han resuelto los conflictos entre
marcas y denominaciones de origen, de amplio reconocimiento doctrinario e
interpretativo de la normativa previa, fue recogido expresamente -por razones
de certeza y seguridad juridica- por la modificacion que a la ley N°19.039, de
Propiedad Industrial, introdujo la ley N°21.355, publicada el 5 de Julio del 2021,
que entrara en vigencia cuando lo haga su Reglamento, lo que se asume ocurrirad
a principios de Enero proximo.

En efecto, para evitar cualquier controversia sobre el particular, el
legislador incorporé como articulo 95 letra e) de la Ley de Propiedad Industrial,
que no pueden reconocerse como denominaciones de origen las que:” grafica,
fonética o conceptualmente puedan confundirse con otros signos

distintivos previamente solicitados o registrados de buena fe, para
productos y servicios idénticos o relacionados”.
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La voluntad legislativa explicitada en la enmienda legal antes referida no
puede ser desatendida al momento en que V.S.E. resuelva la presente
impugnacion.

f) Controversia constitucional en sede de inaplicabilidad.

Se reprocha en esta sede la potestad que sin contornos limitativos el
legislador le ha conferido al Presidente de la Republica para crear, a su sola
discrecién, una Denominacién de Origen idéntica en su expresion a la de una
marca previamente registrada y que por su ejercicio abierto y discrecional
conduce a privar al titular del registro marcario de su atributo mas esencial: la
exclusividad.

Una facultad tal, sostenemos en la presente impugnacién, vulnera los
derechos constitucionales asegurados por el articulo 19 numerales 29, 39, 21°,
22°, 240, 250 y 26° de la Carta Fundamental.

El resultado contrario a la igualdad ante ley se produce en dos sentidos.
De una parte, al no establecer la norma legal objetada contorno limitativo
alguno, pues la potestad que por ella se le confiere a la autoridad administrativa
conduce a privilegiar la existencia de la Denominacion de Origen por sobre la
marca registrada con anterioridad, en flagrante vulneracion del dominio
marcario y de sus atributos. Enseguida, porque el precepto legal cuestionado no
preve en el ambito de la Ley N°18.455 el derecho del titular de una marca
registrada a oponerse a la creacion de la denominaciéon de origen si ésta es
grafica y fonéticamente idéntica al signo marcario, lo que a la inversa si se le
reconoce al titular de una marca respecto de una denominacién de origen por la
Ley N°19.039, de Propiedad Industrial.

La igual proteccion de la ley en el ejercicio de los derechos y el debido
proceso administrativo resultan vulnerados en razén, como se dijo, de que el
precepto legal impugnado no le reconoce al titular del signo marcario el derecho
de oponerse a la creacién administrativa de una denominacién de origen idéntica
en su expresion a la de su registro marcario. Menos prevé una regulacién del
procedimiento -racional y justo- con sujecion al cual pueda aquel ejercer esa
tutela administrativa, ni tampoco garantiza que durante la tramitacion del acto
administrativo se recabara informe a la autoridad competente (INAPI) para que
advierta que la denominacién de origen en proyecto de creacién es identica a la
de una marca inscrita, a fin de impedir su establecimiento en concrecion del
principio de que al no poder coexistir signos idénticos debe preferirse el mas
antiguo, adquirido de buena fe, cuando identifiquen los mismos productos, todo
ello a fin de evitar error, confusién o engafio en el publico consumidor.

La norma cuya declaraciéon de inaplicabilidad se solicita, vulnera ademas
el principio de competencia leal, y la prohibicion que pesa sobre el Estado y sus
organismos de discriminar en materia economica. No parece razonable admitir
que bajo el pretexto de la utilizacién de una denominacién de origen idéntica a
la de una marca registrada competidores directos concurran al mercado con sus
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vinos, generen confusion en el publico consumidor y obtengan una espuria
ventaja con cargo al prestigio del registro marcario y el patrimonio de su titular.

También se conculca lo dispuesto en los numerales 24 y 25 del articulo 19
de la Carta Politica, que aseguran el derecho de propiedad y el derecho de
propiedad industrial sobre las marcas, y “Los Lingues “esta registrada desde
1983. Por via administrativa se priva asi no solo el dominio sobre la marca
misma, sino también de su atributo esencial -la exclusividad-, consumandose
asi una confiscacién de bienes inconstitucional.

Por dltimo, se conculca lo dispuesto en el numeral 26 del articulo 19 de
la Constitucién Politica, pues como se explicard en el cuerpo de este escrito, los
derechos y garantias antes invocados resultan menoscabados en su esencia
desde que el precepto legal impugnado le otorgd al Presidente de la Republica
una potestad tan abierta e ilimitada que denota que ese legislador no reparé en
que no es posible admitir la coexistencia de una marca registra previa, con una
denominacién origen administrativamente creada con posterioridad.

“Los Lingues”, y las demas marcas que llevan esa expresion, las adquiri
de buena fe, las utilizo en mis actividades comerciales, he invertido en ellas,
gozan de un reconocido prestigio —nacional e internacional-, por ello reclamo
ante V.S.E. el amparo y proteccion constitucional a fin de que se declare
inaplicable el precepto legal impugnado -carente de toda densidad limitativa-
que le ha permitido a la autoridad administrativa crear una denominacién de
origen idéntica en su expresion a la de mis registros y de la que se han
aprovechado empresas vitivinicolas que ni siquiera estdn situadas en el area
geografica conocida como “Los Lingues”, pues el Decreto N°56-2017 le asigna
esta denominacion de origen a un territorio muchisimo mas amplio.

Lo que se propone entonces en esta sede y se somete a la consideracion
de V.S.E., se contrae en la interrogante si es constitucional la potestad que el
legislador le confirié al Presidente de la Republica para crear una denominacion
de origen idéntica -grafica y fonéticamente- a la de una marca registrada previa,
adquirida de buena fe, que identifica los mismos productos:

éCuando induce a engafio o confusién al publico consumidor?

¢Si no le reconoce al titular del registro marcario el derecho de oponerse
a su creacion?

éCuando no prevé la intervencion del INAPI para que informe que existe
un signo marcario registrado idéntico en su expresion a la denominacion
de origen que se pretende crear?

En suma,
¢Es constitucional un precepto legal que al no establecer limite alguno -

por carecer de toda densidad limitativa- hace posible que coexistan signos
idénticos como marcas registradas con denominaciones de origen en
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contravencion del principio rector que gobierna la solucién de esta clase

de conflictos cual es que prevalece el primer derecho constituido de buena
fe?

II.- REQUISITOS DE ADMISION A TRAMITE Y ADMISIBILIDAD.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 93 N°6 e inciso undécimo del
mismo articulo constitucional y articulos 79 y siguientes de la Ley Orgéanica del
Tribunal Constitucional, para ser acogido a tramite y dar curso a su admisibilidad
un requerimiento de inaplicabilidad debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) Existencia de una gestién pendiente ante un tribunal ordinario o
especial.

b) Legitimacion activa del requirente.

c) La disposicién cuya inaplicabilidad se solicita debe tener rango legal.

d) Que su aplicacion pueda resultar decisiva en la resolucion del asunto.

e) El precepto legal cuestionado no debe haber sido declarado conforme
a la Constitucion Politica por el Tribunal Constitucional.

f) El requerimiento debe estar razonablemente fundado.

g) Otros requisitos que establezca la ley.

Reiteradamente se ha fallado por V.S.E., que “De la simple comparacion
del texto de la norma actual con el antiguo articulo 80 de la Carta Fundamental,
gue entregaba esta facultad a la Corte Suprema, se desprende que mientras
antes se trataba de una confrontacion directa entre la norma legal y la
disposicion constitucional, ahora se esta en presencia de una situacién diferente,
por cuanto lo que podré ser declarado inconstitucional, por motivos de forma o
de fondo, es la aplicacion del precepto legal impugnado a un caso concreto, lo
que relativiza el examen abstracto de constitucionalidad, marcando asi una clara
diferencia con la regulacién prevista por el texto constitucional anterior”.?

Atendida la particularidad Unica que exhibe el caso concreto, porque
dificilmente podra encontrar otro donde la identidad -grafica y fonética- sea total
entre una marca registrada y la denominacién de origen creada con
posterioridad, tal circunstancia debera ser ponderada especialmente por V.S.E.
para resolver la conformidad o contrariedad con la Constitucion Politica que la
aplicacidon del precepto impugnado pueda tener en el juicio de fondo.

No solicitamos la declaracion de inconstitucionalidad de la norma legal
objetada, ni que se examine si contraviene -en abstracto- alguna disposicién
constitucional, de un modo universal. No, lo que se pide es simplemente que se
la declare inaplicable para evitar que su aplicacidon por el juez del fondo produzca
los efectos o resultados inconstitucionales que en esta sede se denuncian, lo que
claramente es competencia exclusiva de la Magistratura Constitucional.

2) STC, Roles N© 546, de 17 de noviembre de 2006 y N° 536, de 8 de mayo de 2007,
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No le corresponde al juez del fondo -salvo que se quiera abrir cauce al
control de constitucionalidad difuso- resolver si el legislador pudo entregarle al
Presidente de la Republica una facultad tan discrecionalmente arbitraria -
carente de toda densidad limitativa- para crear una denominacién de origen
idéntica a una marca registrada con anterioridad y que entre ellas no pueden
coexistir, que colisionan y que llevan ademas al publico consumidor de los
mismos productos a error, engafio o confusién. Tal es, como se dijo,
competencia privativa de la Magistratura Constitucional.

Entendemos que si en un caso determinado se declara inaplicable un
precepto legal por los resultados inconstitucionales que su aplicacién produce en
el juicio de fondo, ello no significa que siempre y en cualquier caso procederd
igual declaracion. (®). Por ello nos permitimos reclamar la intervencién de V.S.E.
invocando el supuesto factico que motiva la gestiéon pendiente, porque
insistimos, no debiera existir caso alguno en que una denominacién de origen
fuere idéntica o similar en su expresién a la de una marca registrada de buena
fe, con anterioridad, respecto de productos iguales o similares. El examen de
confrontacion entre el precepto legal objetado y la normativa constitucional no
puede eludir entonces tan Unica y singular circunstancia, y es en funcién de ella
que habra de examinarse y ponderar si la aplicacién del precepto legal
impugnado en el juicio de fondo produce los resultados contrarios a la
Constitucién Politica que se denuncian en esta presentacion.

a) Existencia de una gestion pendiente ante un tribunal ordinario
o especial.

A fin de acreditar la existencia de una gestion pendiente, se acompafia,
en primer otrosi de esta presentacién, certificado otorgado por el Cuarto Juzgado
Civil de Santiago, bajo el Rol N©35.788-2019, caratulado “Claro con Fisco Chile
f CD.EX

Se trata de una demanda en contra del Fisco de Chile que persigue, en
sede de control judicial, la declaracion de Nulidad de Derecho Pdblico del Decreto
Supremo N©56-2017, del Ministerio de Agricultura, publicado en el Diario Oficial
el dia 25 de mayo del afio 2018, que modificd el Decreto Supremo N°464-1994,
de esa misma Secretaria de Estado, por medio del cual se cred la denominacién
de origen “Los Ligues”.

El acto administrativo cuya nulidad se impetra —-solo en la parte que crea
la denominacion de origen “Los Lingues”, y que fuera suscrito por la ex
Presidenta de la Republica, dofia Michelle Bachelet Jeria, y por el entonces
Ministro de Agricultura, don Carlos Furche Guajardo, es impugnado por
encontrarse afecto a los graves e insubsanables vicios de nulidad que por esa
demanda fueron denunciados.

El juicio de nulidad de derecho publico se encuentra en actual tramitacion,
en primera instancia, con su término probatorio en pleno desarrollo, luego de

3) STC, Rol N° 536, de 8 de mayo de 2007.
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que esta parte instara por la reanudacién del juicio después de una larga
suspension derivada de las sucesivas renovaciones de los estados de excepcion
constitucional de catastrofe por calamidad publica que fueron declarados en pafs.

b) Legitimacion activa del requirente.

Consta del certificado referido en el acdpite anterior, que quien suscribe
esta presentacion, German Claro Lyon, tiene la calidad de parte en la causa
invocada como gestién pendiente, en calidad de demandante v titular de las
marcas “Los Lingues”, por lo soy legitimado activo para interponer este
Requerimiento de Inaplicabilidad.

c) La disposicion cuya inaplicabilidad se solicita debe tener rango
legal.

La disposicion que se impugna es el inciso primero del articulo 27 de la
Ley NO©18.455, que Fija Normas Sobre Produccién, Elaboracién vy
Comercializacién de Alcoholes Etilicos, Bebidas Alcohélicas y Vinagres, y Deroga
Libro I de la Ley N°17.105, en adelante “Ley de Alcoholes”.

El referido precepto legal dispone:

“El Presidente de la Republica, por decreto supremo expedido a través del
Ministerio de Agricultura, podré establecer Zonas Viticolas y
denominaciones de origen de vinos y destilados en determinadas &reas
del pais cuyas condiciones de clima, suelo, variedad de vides, practicas
culturales y enolégicas sean homogéneas”.

d) Que su aplicaciéon pueda resultar decisiva en la resolucion del
asunto. :

No hay duda de que la norma cuestionada es decisiva para la resolucion
del asunto. Por lo pronto, se invoca como parte esencial del fundamento de la
demanda objeto de la litis en el Tribunal de instancia. Se alega alli que le entrega
-sin limite alguno- al Presidente de la Republica, con la firma de su Ministro de
Agricultura, una facultad totalmente discrecional para crear una Denominacion
de Origen, lo que ha posibilitado, en el caso concreto, la directa confiscacién de
las marcas registradas “Los Lingues”, privandolas del poder diferenciador que le
es esencial, como a todo signo distintivo.

También, asilado en el precepto legal cuestionado, la defensa fiscal ha
sostenido que no puede reprocharse ilegalidad al acto administrativo cuya
nulidad en la gestion pendiente se impetra si el legislador faculté al Presidente
de la Republica a crear denominaciones de origen sin restricciones.

A ello, debe replicarse, que la defensa fiscal no repara que la Ley N©19.039
fue modificada por la ley N°21.355, que aunque entrara en vigencia cuando se
dicte su reglamento, deja asentado el principio —ya ampliamente reconocido por
la doctrina e inmerso en la legislacién anterior, de que no se pueden establecer
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indicaciones geograficas con anterioridad en la legislacién y de Ia impertinencia
juridica de crear denominaciones de origen, cuando las mismas puedan inducir
a error o engafio al publico consumidor respecto a los productos que pretenden
distinguir.

e) Los preceptos legales cuestionados no deben haber sido
declarados conforme a la Constitucién Politica por el Tribunal
Constitucional.

El precepto legal impugnado contenido en la Ley N°18.455 no ha sido
sometido a la consideracién del Tribunal Constitucional en control preventivo -
facultativo u obligatorio- ni en sede de inaplicabilidad, por lo que V.S.E. no ha
tenido oportunidad de emitir pronunciamiento —en abstracto ni en concreto-
sobre su mérito constitucional.

f) El requerimiento debe estar razonablemente fundado.

El requerimiento debe encontrarse revestido de un fundamento razonable.
Contener una exposicion clara de la forma en que se produce la contradiccién
entre la Constitucién Politica y la norma legal que se objeta en su aplicacion al
caso concreto, explicandose adecuadamente tal circunstancia, de manera que
se permita su comprensién por el Tribunal.

Como se expondra y explicard en los acapites que siguen, la impugnacion
se funda en los efectos o resultados contrarios a la Constitucién Politica que la
probable y decisiva aplicacion del precepto legal objetado produciré en la
resolucidon del asunto pendiente.

En particular, se explica cémo se veran conculcados -de aplicarse el
precepto legal impugnado- los derechos y garantias que a toda persona asegura
el articulo 19, en sus numerales 2°, 30, 21°, 22°, 240, 250 y 260, esto es, la
igualdad ante la ley, la igual proteccion de la ley en el ejercicio de los derechos,
el derecho a desarrollar actividades econémicas, la prohibicidon de que el Estado
Yy sus organismos discriminen en materia economica, el derecho de propiedad,
el derecho de propiedad industrial y la garantia general de que los preceptos
legales que regulen o complementen los derechos y garantias que la Constitucién
Politica asegura o que los limiten en los casos en que esta lo autoriza no serdn
afectados en su esencia y ni impondran condiciones, tributos o requisitos que
impidan su libre ejercicio.

La igualdad ante la ley se conculca desde que al titular de una marca
registrada se le reconoce el derecho a formular oposicidn frente a la solicitud de
inscripcion de una Denominacion de Origen ante el Instituto Nacional de
Propiedad Industrial (INAPI), al duefio de una marca inscrita no se le reconoce
derecho de oposicion si es el Presidente de la Republica quien crea o establece
una Denominaciéon de Origen aln cuando ésta sea idéntica grafica y fonética al



0000010

DIEZ

Pfeffer & Asociados
Ab oga dos

signo marcario y para individualizar el mismo producto, en este caso vino. En
otros términos, en sede de las prescripciones de la ley de propiedad industrial el
titular de una marca tiene acceso y estd amparado por una institucionalidad que
lo protege cuando terceros soliciten la inscripcién de una denominacién de origen
que pueda conducir a confusién u engafio por la similitud grafica o fonética de
los respetivos signos, pero cuando se trata de una denominacién de origen que
por acto administrativo crea el Presidente de la Republica el titular de la marca
registrada queda desamparado desde que el precepto legal impugnado no prevé
el derecho de oposicién ni regula un procedimiento al efecto.

Lo anterior es consecuencia directa de la facultad o potestad que sin limite
sustantivo ni procedimental alguno se le entrega al Presidente de la Republica
por el legislador del inciso primero del articulo 27 de la Ley de Alcoholes.

La igualdad ante la ley se vulnera, ademas, por otras consideraciones que
mas adelante se explicitan.

La disposiciéon legal objetada contraviene también la igual proteccién de
la ley en el ejercicio de los derechos, especificamente, el derecho a defensa y la
garantia de justicia y racionalidad que se exige a todo procedimiento, incluido el
administrativo (art. 19 N°3 inciso segundo y sexto, este Ultimo en relacién a los
arts. 32 N°6, 35y 63 N°18).

Asi ocurre, porque como ya se anotd, el titular de una marca carece del
derecho de oposicién cuando es el Presidente de la RepuUblica quien crea la
Denominacién de Origen. La norma legal impugnada tampoco prevé, en tal
eventualidad, como podria el titular de una marca alzarse para evitar que
terminen coexistiendo idénticos signos: uno como marca y el otro como
Denominacién de Origen. Es de la esencia de un procedimiento administrativo
justo y racional, reconocerle al administrado el derecho a audiencia cuando
exista la potencialidad de que el acto administrativo en formacion pueda afectar
los derechos de que es titular, nada de lo cual cautela el precepto legal
impugnado.

Los vicios de constitucionalidad antes referidos, aclaramos, no deben
confundirse con las objeciones de legalidad y constitucionalidad de que adolece
el Decreto Supremo N©56-2017 que se denuncian en la gestidon pendiente: falta
de motivacion del acto administrativo, vulneracién de la cosa juzgada al
desconocerse el efecto firme y ejecutoriado de la sentencia judicial dictada en
contra de Vina Casa Silva por indebido uso de la marca “Los Lingues”,
inexistencia de las condiciones de clima, suelo, variedad de vides, practicas
culturales y enologicas homogéneas requeridas para crear una Denominacion de
Origen, entre otras.

No, en esta sede se reprocha la facultad discrecionalmente arbitraria que
el precepto legal objetado le otorga al Presidente de la Republica para crear una
Denominacion de Origen, sin limite, lo que ha permitido que la expresiéon “Los
Lingues”, como Denominacion de Origen coexista con la marca registrada previa,
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vulnerando la igualdad ante la ley, el derecho a defensa y la garantia de un
procedimiento administrativo justo y racional, como someramente ya se explico.

Pero tales no son los Unicos derechos y garantias constitucionales que ven
amagados por la aplicacion del precepto legal impugnado en la gestidon
pendiente.

La competencia leal es un bien juridico cautelado constitucionalmente. La
doctrina y jurisprudencia lo reconocen insito en el derecho a desarrollar cualquier
actividad econdmica. De alli que si se autoriza indiscriminadamente a las vifias
a utilizar una denominacién de origen -de creacién muy posterior- que es
idéntica a una marca registrada con mucha antelacién, y que su titular ha
prestigiado —nacional e internacionalmente- invirtiendo en ella, tal bien juridico
y el derecho que lo ampara se menoscaba seriamente en su elemento esencial,
que es su distintividad. Es lo que ha ocurrido luego de que numerosas vifas
empezaran a utilizar en sus vinos la expresiéon “Los Lingues”, como esta
acreditado en el juicio pendiente.

La no discriminacién arbitraria en el trato que debe dar el Estado y sus
organismos en materia econdmica es otro de los derechos que se conculcan por
el precepto legal impugnado. Tal efecto discriminatorio se produce porgue la
administracion, al amparo de la institucionalidad de la Ley de Propiedad
Industrial, protege al titular de una marca registrada frente a la solicitud de una
denominacion de origen que por su plena identidad o similitud gréafica, fonética
o conceptual pueda inducir a engafio o confusion a publico consumidor. Le
reconoce el derecho de oposicion. Mientras que el inciso primero del articulo 27
de la Ley N°18.455 no prevé que en el procedimiento que da origen al acto
administrativo que crea la denominacién de origen el titular de una marca
registrada previamente pueda alzarse y oponerse a su creacién.

Ninguna disposicién legal -bajo el marco constitucional que nos rige-
puede otorgar una facultad o prerrogativa —ni aun al Presidente de la Republica-
que abra cauce para privar al titular de un bien corporal o incorporal de su
propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades
esenciales del dominio. Y tal es justamente el efecto inconstitucional que se
concreta en la norma legal objetada desde que al no establecer limite alguno al
ejercicio de la potestad que le confiere al Ejecutivo este puede crear una
denominacion de origen idéntica -grafica y fonéticamente- a la de una marca
registrada con anterioridad, cuya propiedad Unica y excluyente, en calidad de
signo distintivo, ha sido adquirida de buena fe y usa su titular.

Del modo indicado la exclusividad del uso y goce de las marcas “LOS
LINGUES”, se le priva a su titular, sin reconocerle el derecho de oposicidn, con
el agravante de que se induce ademds a terceros, especialmente a los
consumidores, a error o engafio en la identificacion de los mismos productos.

En este sentido es claro que el objeto o atributo fundamental de lo que en

Propiedad Industrial se llama “signos distintivos”, en los que se incluyen las
marcas y las denominaciones de origen, precisamente, para distinguir o
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diferenciar, se ven absolutamente truncados al permitirse la coexistencia de dos
signos iguales “Los Lingues”, para un mismo tipo de productos, los vinos, lo que
dafia directa, irremediable e indiscutiblemente el patrimonio del titular legitimo
del primer derecho constituido y legalmente protegido.

En sintesis, la igualdad ante la ley, la igual proteccion de la ley en el
ejercicio de los derechos (derecho a defensa y garantia de un procedimiento
administrativo justo y racional), el derecho a desarrollar actividades econémicas
(competencia leal), la garantia de no discriminacién arbitraria en el trato que el
Estado y sus organismos deben brindar en materia econémica, el derecho de
propiedad, el derecho a la propiedad industrial y la garantia de la esencia de los
derechos y garantias, se conculcan gravemente por el precepto legal impugnado.

III.- BREVE RESENA DE LA GESTION JUDICIAL PENDIENTE.

La gestion judicial pendiente se tramita ante el 4° Juzgado Civil de
Santiago, bajo el Rol N©35.788-2019, caratulada “Claro con Fisco de Chile /
C.D.E.

Corresponde a una demanda de Nulidad de Derecho Publico del Decreto
Supremo N°56-2017, del Ministerio de Agricultura, publicado en el Diario Oficial
el dia 25 de mayo de 2018, que modificd el Decreto Supremo N°464-1994 de la
misma Secretaria de Estado, en la parte que crea una nueva Denominacion de
Origen vinicola denominada “Los Lingues”.

A) Antecedentes generales.

1) Al amparo del inciso primero del articulo 27 de la Ley N°18.455, se
dictd, en el afio 2017, el Decreto Supremo N°56-2017, estableciéndose por
primera vez en el Valle de Colchagua una Denominacion de Origen vitivinicola
denominada “LOS LINGUES”. Consecuencia de ello dicha expresién puede ser
estampada en las etiquetas de los envases de vinos por diferentes vifias para su
comercializacion. (%)

2) La marca “LOS LINGUES"” estd amparada por lo dispuesto en el
articulo 19 de la Ley N919.039, de Propiedad Industrial:

4) El Decreto Supremo N°56-2017, reemplazo el numeral 4 del articulo 1° del Decreto Supremo
N°464-1994, por el siguiente: "4.- Regidn Viticola del Valle Central”, para agregar que la misma
“corresponde para estos efectos a las siguientes subregiones: Valle del Maipo, Valle del Rapel,
Valle de Curicé y Valle del Maule”,

Al referirse el D.S. N°56-2017 al Valle del Rapel y sefialar las areas lo componen, entre
otras, menciona las siguientes zonas: "Valle de!/ Cachapoal y Valle de Colchagua”.

Luego, cuando se refiere al Valle de Colchagua, sefiala que comprende las provincias de
Colchagua y Cardenal Caro, encontrandose en ellas las siguientes areas: "m) Los Lingues, cuyo
limite esta definido por la localidad rural del mismo nombre en la comuna de San Fernando”.
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"Bajo la denominacién de marca comercial, se comprende todo signo
que sea susceptible de representacion grafica capaz de distinguir
en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales
o comerciales. Tales signos podran consistir en palabras, incluidos los
nombres de personas, letras, numeros, elementos figurativos tales como
imagenes, graficos, simbolos, combinaciones de colores, asi como
también, cualquier combinacién de estos signos. Cuando los signos no
sean intrinsecamente distintivos, podrd concederse el registro si han
adquirido distintividad por medio del uso en el mercado nacional. Podran
también inscribirse las frases de propaganda o publicitarias, siempre que
vayan unidas o adscritas a una marca registrada del producto, servicio o
establecimiento comercial o industrial para el cual se vayan a utilizar. La
naturaleza del producto o servicio al que la marca ha de aplicarse no sera
en ningun caso obstaculo para el registro de la marca”. (énfasis nuestro).

El articulo 19 bis D de la misma ley de propiedad industrial otorga el
derecho de titularidad exclusiva, al disponer:

"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 Jlos productos, servicios,
establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el
registro”, agregando que, “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 o0 establecimientos comerciales o
industriales que sean idénticos o similares a aquéllos para los
cuales se ha concedido el registro, y a condicion de que el uso
hecho por el tercero pueda inducir a error o confusion”. Concluye
sefialando esta disposicién, que “"cuando el uso hecho por el tercero se
refiera a una marca idéntica para productos, servicios o establecimientos
comerciales o industriales idénticos, se presumird que existe confusion”.
(énfasis nuestro).

A su vez, la letra E) del precitado articulo, establece:

"Los derechos conferidos a los titulares de marcas registradas no
impediran de modo alguno el ejercicio del derecho de cualquier persona a
usar, en el curso de operaciones comerciales, su nombre o seudénimo o
el nombre de su antecesor en la actividad comercial, excepto cuando
ese nombre se use de manera que induzca a error o confusioén al
publico consumidor”. (énfasis nuestro).

"Del mismo modo, los titulares de marcas registradas que incorporen
términos geogréficos o indicaciones relativas al género, naturaleza,
variedad, origen, nacionalidad, procedencia, destinacién, peso, valor,
calidad, caracteristicas u otros términos descriptivos de productos o
servicios, no podrdn impedir la utilizacion de dichos términos o
indicaciones cuando se utilicen precisamente para identificar o informar el
origen geografico, el género, naturaleza, variedad, origen, nacionalidad,
procedencia, destinacién, peso, valor, calidad u otra caracteristica
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descriptiva para un producto o servicio, excepto cuando induzca a
error o confusion al piablico consumidor"”. (énfasis nuestro).

3) Resulta evidente, al tenor de la normativa legal compulsada, que la
Denominacion de Origen “Los Lingues” -creada por via administrativa-, privd de
su atributo mas esencial a la marca registrada “Los Lingues”: la exclusividad en
el tréfico econdmico de los productos que identifica y que desde hace mas de 35
afios tengo registradas para distinguir, entre otros, vinos de la clase 33 del
Clasificador Internacional de Marcas, seglin consta de los registros vigentes ante
el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), asi como también privé del
uso y goce de su poder distintivo o aptitud diferenciadora, que constituye uno
de los atributos esenciales del dominio de una marca o de cualquiera de los
signos diversificadores.

Si las marcas tienen un titular Unico y determinado, las Denominaciones
de Origen pueden tener infinidad de usuarios, y todos ellos pueden utilizarla, lo
que conducira necesariamente a diluir el valor de la marca registrada y a que
terceros diferentes de su titular original pueden sacar ventajas comerciales, en
manifiesta competencia desleal.

No parece razonable entonces que por acto administrativo se autorice el
uso indiscriminado a competidores de idéntica expresién a la de una marca
previamente registrad, el caso de “Los Lingues”. Con ello no solo se desconoce
la propiedad marcaria, sino también se induce al publico consumidor -de los
mismos productos- a una evidente confusidn, lo que la Ley N©19.039, de
Propiedad Industrial y sus antecesoras hasta el afio 1925, precisamente regulan
y prohiben.

4) Ocurrié que, asildndose en el acto administrativo impugnado en la
gestidon pendiente, las vifias Casa Silva, luego Koyle, Siegel, Cono Sur y Terra
Noble, ninguna situada con rigurosidad geografica en la localidad que se conoce
como “Los Lingues”, empezaran a utilizar, sin autorizacion del primer titular del
signo distintivo, idéntica expresion, desconociendo, como sefialé, el atributo
esencial de toda marca registrada, esto es, el uso exclusivo para identificar
unicamente los productos de su propietario.

La denominacién de origen ha sido para ellas la excusa perfecta para darle
visos de legalidad al uso indebido que hacen de las marcas registradas “Los
Lingues” y seguir identificando los vinos que elaboran con esa expresion, con el
agravante de que las uvas viniferas que utilizan proceden de areas rurales que
no estan situadas en la localidad “Los Lingues”, pues todas las vifilas antes
mencionadas se han establecido -muchos afios después de que se inscribieran
las marcas (1983)- en sectores préoximos a la Hacienda Los Ligues conocidos
como Miravalles, San José de Los Lingues, Roma, pero no en “Los Lingues”.

5) La Denominacién de Origen “Los Lingues” (2017) es de creacion
posterior a la sentencia ejecutoriada que condend a Vifia Casa Silva por
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infraccion marcaria a causa del uso indebido e indiscriminado que hacia de las
marcas inscritas a mi nombre. (°)

B) Vicios de que adolece el Decreto Supremo N°57-2017 impugnado en
la gestion pendiente que exhiben interés para resolver la presente
impugnacion.

Los supuestos facticos y juridicos, no controvertidos, en base a los cuales
se discuten ante el juez del fondo los vicios de constitucionalidad y de legalidad
que afectan al acto administrativo impugnado -por violacién material de la ley y
vicios de forma- que para la resolucion de la presente impugnacion exhiben
interés, son, en apretada sintesis, los que describo a continuacion.

Todos ellos, individualmente considerados o en conjunto, transgreden la
Potestad Reglamentaria de Ejecucién que ilimitadamente el inciso primero del
articulo 27 de la Ley N°18.455 le otorga al Presidente de la Republica, y que
para su valido ejercicio exige expresa habilitacién legal, finalidad legitima, clara
fundamentacidén y no afectacion de los derechos de terceros.

1) Al coexistir un uso simultaneo para los mismos productos de una marca
registrada de idéntica expresion a la de una denominacion de origen, no hay
duda que se induce al publico consumidor a confusién o engafo, lo que el
precepto legal impugnado no repara, desde que le otorga al Presidente de la
Republica una facultad que por no establecer restriccion alguna, abre cauce para
que en su ejercicio se transgreda ese bien juridico que inspira toda la legislacion
que regula la propiedad industrial y la creacion de denominaciones de origen.

La Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Organismo
Especializado de las Naciones Unidas del que Chile forma parte, teme y evita “la
dilucién marcaria” que produce el uso por partes distintas de signos idénticos o
similares respecto de un mismo producto y que induce a error y confusion en el
publico consumidor, desde que hace inevitable la disminuciéon de la capacidad
distintiva del signo marcario, a o que agregamos que esto es particularmente
grave tratandose del vino. Las marcas y las denominaciones de origen son signos
distintivos y no pueden jugar tal papel, si coexisten homdénimos.

2) El acto administrativo impugnado en el juicio de fondo carece de
motivacion, desde que en pasaje alguno de su texto se acredita que en el area
geografica “Los Lingues” existan las condiciones de clima, suelo, variedad de

%) En la causa Rol N°26.897-2008 seguida ante el 18° Juzgado Civil de Santiago, por sentencia de
9 de diciembre de 2011, se condené a Vifia Casa Silva S.A. por comercializar vinos utilizando en
sus etiquetas en forma destacada y vistosa la marca “"LOS LINGUES” y "HACIENDA LOS LINGUES”.

En su parte resolutiva el fallo en cita resolvié: “III.- Que se acoge, con costas, la demanda
de fojas 1 y siguientes, sélo en cuanto se condena a la demandada Casa Silva S.A. a retirar del
comercio los productos clase 33 cuya etiqueta se encuentre la individualizacion de "Los Lingues”.
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vides, practicas culturales y enolégicas homogéneas que se exigen para justificar
una denominacion de origen tal.

Es nulo por falta de fundamentacién completa y suficiente (infringe
directamente los articulos 11 y 16 de la Ley N°19.880), desde que no refiere
antecedente alguno que diferencie esa drea geografica de otra para los fines
vitivinicolas. Ninguna cualidad singular referida a précticas ancestrales de
conservacion de los suelos, riegos, drenaje, abrigo para la defensa de las
plantaciones, practicas de cultivo, técnicas de conduccién de la vid, de
vinificacion, elaboracidn, ni guarda, entre otros factores se mencionan en el acto
administrativo como concurrentes en la zona geogréfica que asi se designa que
permita caracterizar y distinguir a los vinos elaborados con uvas viniferas que
en esa drea se produzcan. Nada los distingue de otros provenientes de sectores
colindantes o préximos. Se trata de una simple creacién artificiosa, meramente
formal, forjada solo con un fin comercial por las vifias que se fueron emplazando
en lugares colindantes a “Los Lingues” a partir de 1993, pues los vinos que ellas
elaboran carecen de factores o elementos propios y especificos que los distingan
de otros, y que obligadamente debieran concurrir para crear una denominacién
de origen.

3) En el procedimiento de elaboracién del referido acto administrativo se
ha faltado a tramites esenciales. No se recabd la intervencion de INAPI para que
informara si existia registrada una marca que grafica, fonética o
conceptualmente pueda confundirse con la denominacién de origen “Los
Lingues”. Tampoco dicho procedimiento previé una instancia —porque no lo
establece el precepto legal impugnado- para que como titular de las marcas “LOS
LINGUES” pudiera ejercer el derecho de oposicién.

Como legitimo titular de buena fe de dichas marcas, sélo tomé
conocimiento de que se cred la denominacién de origen “Los Lingues” con la
publicacién del Decreto Supremo N°56-2017 en el Diario Oficial, que impugné a
través de un recurso de proteccién y que la Tercera Sala de la Excma. Corte
Suprema fallo, por sentencia de 11 de marzo de 2019, en la causa Rol de Ingreso
N©22.160-2018, sefialando que los vicios de constitucionalidad y legalidad de
que pueda adolecer el precitado Decreto Supremo deben examinarse en sede de
un juicio de lato conocimiento, obligandome entonces a interponer la demanda
de nulidad de derecho publico que constituye la gestion pendiente. (5)

Esta acreditado en la gestion pendiente, porque no fue controvertido, que
por la sola actuacion unilateral de la autoridad administrativa se cred una
Denominacién de Origen que es idéntica —grafica y fonéticamente- a la de una
marca registrada en 1983. También que al afectado, al titular del registro
marcario no se le reconocié durante el procedimiento de elaboracién del acto

®) Con todo, es importante poner de relieve, que el maximo Tribunal dejé expresamente asentado
que lo decidido “no implica de modo alguno una afectacion al derecho de propiedad invocado por
el acter, toda vez que, siendo éste titular en Chile de la marca registrada “Los Lingues”, para
distinguir, entre otros, vinos de la Clase 33 del Clasificador Internacional de Marcas, persona

alguna puede identificar a sus productos, en tanto se trate de alguno de aquellos protegidos a
favor del recurrente en la citada clase 33, utilizando como propia la citada marca "Los Lingues".

(Considerando 49).
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administrativo que dio origen a la denominacién de origen “Los Lingues” el
derecho a oponerse a su creacion, y que tampoco se recabo informe al INAPI
que habria advertido la total identidad entre el registro marcario y la
denominacion de origen en proceso de creacion, todo lo cual no habria ocurrido
si el precepto legal impugnado hubiere establecido los limites o restricciones -
sustantivos y procedimentales- que en esta sede se reclaman.

Contrasta el vacio normativo que se observa en el precepto legal
impugnado, con lo dispuesto en el articulo 93 de la Ley N°19.039, sobre
Propiedad Industrial, que sujeta la inscripcién de las indicaciones geograficas y
denominaciones de origen a la regulacidén de "“/as normas de esta ley” y a “los
reglamentos especificos de uso que se aprueben”. A tal punto que la Ley
N°19.039 -luego de su modificacion por la ley N°21.335- prevé una acabada
regulacién encaminada a evitar que puedan inscribirse indicaciones geograficas
o denominaciones de origen cuyas expresiones puedan confundirse con una
marca registrada, todo ello con el fin de concretar legislativamente, de modo
explicito, el principio ampliamente reconocido por la doctrina: siempre
prevalecerd el signo distintivo mas antiguo adquirido de buena fe por su titular,
que soy Yo.

Nada de lo anterior cautela el inciso primero del articulo 27 de la Ley
N°18.455, que sin limite alguno le entregd al Presidente de la Republica, con la
firma de su Ministro de Agricultura, una facultad totalmente discrecional para
crear una Denominacion de Origen idéntica a la de una marca registrada previa,
generado, en el caso concreto, el efecto confiscatorio de la marca registrada y
de sus atributos, como se denuncia en la gestion pendiente.

Si existe un registro publico estatal de marcas y denominaciones de origen
protegidas por la ley 19.039, el primer obligado a conocerlo y consultarlo,
obrando en consecuencia es el propio Estado, que no pudo ignorar la
circunstancia que desde 1983 “LOS LINGUES” es una marca registrada, por lo
que debid abstenerse de proseguir con la tramitacion del acto administrativo que
culmind con la creacion de una denominacion de origen idéntica en su expresion.

Si tal es el recto sentido y alcance de la normativa que resultaba aplicable,
como lo explicitard luego la Ley N°21.355 que no permite la coexistencia de
marcas y denominaciones de origen idénticas, en cautela del atributo esencial
de la distintividad que impide toda “simple posibilidad” de confusiéon para
resguardar los derechos de propiedad de los titulares de signos diferenciadores,
asi como los derechos de los consumidores a quienes no se puede confundir o
engafiar sobre los mismos productos, es claro que el Presidente de la Republica
estaba impedido de crear como denominacion de origen “Los Lingues”.

Contrariamente a lo sostenido por la defensa fiscal en su escrito de
contestacién que reconocid tal omision bajo el pretexto de que ese tramite era
facultativo y no vinculante para el Ministerio de Agricultura, nos parece que esa
alegacién no se aviene con el principio de coordinacién (arts. 3° de la Ley
N°18.575 y 37 bis de la Ley N°19.880), que obliga a los drganos de la
administracion del Estado a actuar de forma coordinada debiendo conocer y
tener presente sus respectivos criterios sobre la aplicacién de las leyes en el
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ambito de su competencia en forma previa a adoptar una decision. (7) De suerte
que al Presidente de la Republica le resulta obligatorio recabar el informe previo
del INAPI, organismo dependiente del Ministerio de Economia "encargado de la
administracion y atencién de los servicios de la propiedad industrial en Chile”, y
de brindar proteccion a “la propiedad industrial y difundir el acervo tecnolégico
y la informacién de que dispone (...)” (%), todo ello para no menoscabar los
derechos indubitados del administrado. Ello tanto méas cuanto, conforme al
tratado de Marrakech que cre¢ la Organizacion Mundial de Comercio y su anexo
sobre Propiedad Intelectual en ambas ramas, ésta y Propiedad Industrial, las
indicaciones geograficas y su especie, las denominaciones de origen, forman
parte de esta especie de propiedad, sea cual fuere la normativa particular que
las regula. Chile es parte de dicho Tratado desde 1995.

Si el precepto legal impugnado hubiere establecido, como se reclama en
esta sede, el derecho de oposicién a la creacion de una denominacion de origen
por el titular de una marca registrada u ordenado que el INAPI informe
obligatoriamente, lo que la defensa fiscal sostiene es facultativo y no vinculante,
definitivamente el Presidente de la Republica no habria podido seguir con la
tramitacion del acto administrativo que culmind con la dictacién del decreto
supremo N°56-2017 que cre6 la denominacién de origen “Los Lingues”, porque
es evidente que signos idénticos no pueden coexistir para identificar los mismos
productos.

4) El acto administrativo es nulo, ademas, porque no delimitd la zona
geografica que denomina “LOS LINGUES”. La superficie debié establecerla el
decreto supremo fijando limites claros y precisos, pero indeterminadamente
refiere a la localidad de “Los Lingues” lo que ha servido de pretexto para que las
vifias que operan fuera del area que la comprende se aprovechen del prestigio
de la marca, faltdndose asi a la certeza juridica exigida a todo acto
administrativo.

5) Se alega también en el juicio de fondo que para ser privado de algln
atributo o facultad esencial de una marca registrada o de la marca misma, la
Constitucién autoriza solo una via: la expropiaciéon. Pero a través de un acto
administrativo —creador de derechos para terceros- el efecto concreto que se
produjo respecto de las marcas “Los Lingues” es su confiscacidon, en una clara
manifestacion de desviacion de poder.

6) Se sostiene ademas que la autoridad administrativa ignord, al crear la
denominacién de origen “Los Lingues”, el efecto de cosa juzgada de una

) RODRIGUEZ-ARANA, JAIME. 2011. El derecho fundamental a la buena administracién de
instituciones publicas y el Derecho Administrativo. En: AVILA RODRIGUEZ, CARMEN MARIA Y
GUTIERREZ RODRIGUEZ, FRANCISCO (Coordinadores), El derecho a una buena administracién y
la ética publica, Valencia, Tirant lo Blanch.

8) https://www.economia.gob.cl/acerca-de/servicios-dependientes/inapi .
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sentencia judicial firme o ejecutoriada, vulnerando lo dispuesto en el articulo 76
de la Constitucién Politica.

En suma, por la gravedad de los vicios de constitucionalidad y de legalidad
de que adolece el procedimiento que condujo a la dictacion del acto
administrativo terminal y que afectan la validez del Decreto Supremo N°56-2017
en aquella parte que crea la Denominacién de Origen “Los Lingues”, este debe
necesariamente declararse nulo, competencia que es privativa del juez del fondo
gue conoce del juicio pendiente. Mientras que en esta sede, reiteramos, el
reproche se dirige a una cuestidén concreta y especifica, desde que requerimos
que V.S.E. resuelva, Unicamente, si el legislador puede facultar al Presidente de
la Republica a crear una denominacion de origen a través de un decreto supremo
que en su formacién -durante la generacién de la voluntad administrativa- no le
reconoce al titular de una marca registrada, vigente, adquirida de buena fe, que
identifica los mismos productos, el derecho a oponerse, que no prevé la
intervencion previa del INAPI para advertirle al Ejecutivo que existe una marca
registrada idéntica, y que, por tal consideracion, debe abstenerse de crear como
denominacion de origen una expresion que -grafica y fonéticamente- se
confundira con el signo distintivo de la marca previa registrada.

En otros términos, si V.S.E. considera, en definitiva, que no existe
inconveniente -a pesar de las prescripciones imperativas que impiden la
coexistencia de marcas registradas de buena fe y preexistentes con
denominaciones de origen que explicitd la Ley N° 21.355 que modifico la Ley N°
19.039, de Propiedad Industrial y como ademas fluye de la doctrina de la OMPI
sobre dilucion; se concluye que desde el punto de vista constitucional es
irrelevante exigirle al legislador que dispusiera una regulacién que garantizara
que durante el procedimiento de generacion del acto administrativo de creacion
de una denominacion de origen debe recabarse el informe previo del INAPI y
conferir audiencia formal al titular de un registro marcario para que este ejerza
su derecho de oposicion; o si estima que se aviene con el orden constitucional
la facultad que el legislador le confirié al Presidente de la Republica para crear
denominaciones de origen sin tales limites —-procedimentales y sustantivos-
porque su ejercicio no erosiona los derechos y garantias constitucionales que
por el presente requerimiento se denuncian conculcados, entonces, la presente
impugnacion no tendra destino y V.S.E. debera rechazarla.

Pero, por el contrario, si la norma objetada permite la privacion de
derechos asegurados por CP a quien en este requerimiento comparece, como ya
se ha fundamentado, su SSE deberd acoger y declarar la inconstitucionalidad
solicitada.

IV.- NORMAS CONSTITUCIONALES INFRINGIDAS Y COMO SE
VULNERAN POR LA APLICACION DEL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO
EN LA GESTION PENDIENTE.
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La potestad reglamentaria de ejecucion presidencial a que habilita la
norma legal impugnada crea derechos en favor de sujetos indeterminados.
Todos ellos podran etiquetar sus vinos con la denominacidon de origen “Los
Lingues” y sacar ventajas comerciales en manifiesta competencia desleal
respecto del titular de la marca registrada, privando a ésta de su atributo mas
caracteristico y esencial: la exclusividad.

Tan esencial es para la exclusividad que confiere la Propiedad Industrial la no
existencia de este tipo de competencia, que el Convenio de Paris sobre Propiedad
Industrial de 1883, fuente de practicamente todas las legislaciones modernas
obliga a sus miembros a proporcionar a sus miembros las medidas eficaces en
contra de ella, en su articulo 10 bis. (Chile es miembro de este Convenio desde
1991)

En el asunto que nos ocupa, estamos frente a un caso paradigmatico, en
que el precepto legal carece de un contenido regulatorio minimo, al no
establecerle limites a la potestad que al Presidente de la Republica confiere, y
que, en su ejercicio, condujo a la privacion de los derechos y garantias
constitucionales del titular de la marca “Los Lingues”.

Por lo pronto, a través del decreto supremo impugnado se ha incursionado
en una materia de reserva legal, desde que todo lo que concierne al dominio
sobre las marcas registradas es un asunto que el constituyente reservo al
legislador (arts. 19 N° 24, incisos segundo y tercero, 19 N© 25, inciso final, 19
NO 26 y art. 63 NO 3). Claramente el acto administrativo censurado desbordo el
marco de posibilidades regulatorias que brinda la Carta Fundamental e infringe
abiertamente los articulos 6 y 7 constitucional.

Enseguida, el valor de la seguridad queda entredicho si el legislador otorga
una potestad al administrador en un mero enunciado global, plasmado en una
cldusula abierta, o a través de férmulas que se remiten, en blanco, a la potestad
de reglamentaria de ejecucién. Obrar asi implica, en realidad, ampliar el margen
limitado que cabe reconocer a la discrecionalidad administrativa, con detrimento
ostensible de la seguridad juridica. (STC 370 c. 19) (En el mismo sentido, STC
2666 c. 25).

Si bien entendemos que el principio de reserva legal no excluye siempre
la colaboracién de la potestad reglamentaria de ejecucion, solo
excepcionalmente la misma puede ser convocada por el legislador, o ejercida
por el Presidente de la Republica, y Unicamente para reglar cuestiones de detalle,
de relevancia secundaria o adjetiva, cercanas a situaciones casuisticas o
cambiantes, respecto de todas las cuales la generalidad, abstraccion, caracter
innovador y basico de la ley impidan o vuelven dificil regular, cuyo no es el caso
del precepto legal que le confiere a la administracion la potestad parar crear
derechos en favor de terceros, como lo es una denominacién de origen, con el
agravante que de “Los Lingues” es una expresion idéntica a la de una marca
registrada.
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Si el constituyente garantiza que los preceptos legales que regulen o
complemente los derechos y garantias que la Constitucién asegura no podran
ser afectados en su esencia, ni imponer a su respecto condiciones, tributos o
requisitos que impidan su libre ejercicio o lo tornen irrealizable, menos se puede
estimar "razonable" y aceptar que sea el legislador quien le encomiende a
organos gubernamentales dictar normas que claramente pugnan con la Carta
Fundamental.

A.- IGUALDAD ANTE LA LEY. (ARTfCULO 19 N°2).

La Carta Fundamental asegura a todas las personas:

"La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados.
En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres
y mujeres son iguales ante la ley”.

"Ni la ley ni autoridad alguna podran establecer diferencias arbitrarias”.

Como reiteradamente ha fallado V.S.E., la igualdad ante la ley “consiste
en que las normas juridicas deben ser iguales para todas las personas que se
encuentren en las mismas circunstancias y que no deben concederse privilegios
ni imponerse obligaciones a unos que no beneficien o graven a otros que se
hallen en condiciones similares”. De alli que, “/as normas juridicas deben ser
iguales para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias
y, consecuencialmente, diversas para aquellas que se encuentren en situaciones
diferentes”.

No se trata, por consiguiente, de una igualdad absoluta, sino que ha de
aplicarse la ley en cada caso conforme a las diferencias constitutivas del mismo.
La igualdad supone, por lo tanto, la distincion razonable entre quienes no se
encuentren en la misma condicidén. La razonabilidad es entonces, "el cartabon o
standard de acuerdo con el cual debe apreciarse la medida de igualdad o la
desigualdad”, como se ha dejado asentado por V.S.E. en multiples sentencias.

Lo propio del juicio de igualdad, como se ha puntualizado en otros fallos,
“requiere la previa comprobacion de que, como consecuencia de la medida
legislativa impugnada, se ha introducido directa o indirectamente una diferencia
de trato entre personas. Sélo verificando este primer presupuesto se procedera
a determinar la licitud constitucional o no de la diferencia contenida en la
norma.” (STC 253/2004)°

En otros términos, para dilucidar si se produce una infraccién al derecho
a la igualdad ante la ley, es necesario determinar, en primer lugar, si realmente
estamos frente a una discriminacién o diferencia de trato entre personas que se
encuentran en una situacion similar, para luego examinar si tal diferencia tiene
el caracter de arbitraria e importa una transgresién a la Constitucién Politica; si

9 Sentencia del Tribunal Constitucional, Rol N2790-07, de 11/12/2007, C. 218, pag. 31
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es idonea, exhibe una finalidad legitima y resulta proporcional al objeto que
persigue, si es tolerable para su destinatario.

El titular de una marca registrada tiene garantizado el derecho a defender
el signo marcario si este es idéntico en su expresion a la de una denominacién
de origen, en los términos que lo autoriza la Ley N© 19.039. En otros términos,
puede instar porque prevalezca la propiedad industrial —~la marca- por sobre la
denominacion de origen en el ambito de ese estatuto legal. Sin embargo,
traténdose de una denominacién de origen de aquellas que autoriza crear la
norma legal impugnada -en la esfera de la Ley N© 18.455- tal derecho no le
asiste al titular del registro marcario, sin que se divise en mérito de que
fundamento racional el legislador haya podido establecer tan manifiesta
discriminacién. (Art. 93, inciso primero, Ley N° 19.039).

El trato desigual resulta evidente desde que el titular de un marca
registrada puede recurrir a la institucionalidad de la Ley de Propiedad Industrial
en proteccién de su signo frente a una denominacion de origen que grafica,
fonética o conceptualmente pueda confundirse con ella, pero cuando tal
denominacion de origen se crea al amparo de la legislacién del vino, el precepto
legal impugnado no le reconoce ese derecho al titular marcario de lo que se
sigue el efecto de que coexistiran signos o expresiones idénticos con las gravosas
consecuencias antes descritas.

El derecho de oposicién frente a la denominaciéon de origen no se le
reconoce al titular de una marca registrada en sede de la norma legal objetada.
Tampoco ésta prevé la intervencion del INAPI que nunca inscribiria —por expresa
prohibicion legal- una denominacién de origen que grafica, fonética o
conceptualmente pueda inducir a engafio o confusion si identifica los mismos
productos que los del signo marcario, lo que demuestra la arbitrariedad de tal
discriminacién que no tiene justificacién pues no apunta a una finalidad legitima
porque no se divisa razén para que el titular de una marca pueda defender o no
su registro y segun se trate del estatuto legal aplicable.

De otra parte, reparamos que el precepto legal impugnado no regula un
procedimiento conforme al cual el titular del registro marcario pueda oponerse
a la creacion de una denominacion de origen si considera que no pueden coexistir
simulténeamente en el trafico comercial, lo que si, con singular y acabada
precision regula la legislacion de propiedad industrial. De ese modo se discrimina
al duefio de la marca que en sede de un estatuto legal si estd amparado por una
institucionalidad -orgénica y procedimental robusta- que le permite defender el
dominio de su marca, pero no cuando la denominacion de origen se crea en
ejercicio de la potestad presidencial que sin limite alguno confiere el inciso
primero del articulo 27 de la Ley de Alcoholes.

En sintesis, la contravencion de la igualdad ante la ley es consecuencia
directa de la facultad o potestad que -sin limite sustantivo ni procedimental
alguno- se le entrega al Presidente de la Republica por el legislador del inciso
primero del articulo 27 de la Ley de Alcoholes para crear una denominacién de
origen, porque nadie podria sostener, racionalmente, que, en tanto titular de
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una marca registrada no tenga derecho a oponerme, a reclamar en un
procedimiento racional y justo que no es posible que coexistan simultdneamente
signos idénticos para los mismos productos.

B.- DERECHO A DEFENSA, DERECHO A OPONERSE, EN EL MARCO
DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO JUSTO Y RACIONAL.
(ARTICULO 19 N°3).

La disposicion legal objetada contraviene también la igual proteccién de
la ley en el ejercicio de los derechos, especificamente, el derecho a defensa, que
se proyecta, sustantivamente, como interdiccion de la indefensidon, en sentido
amplio, en toda esfera, desde que no habilita al titular de una marca registrada
a oponerse al establecimiento de una denominacion de origen idéntica en su
expresion, y que, en su naturaleza juridica, es un acto administrativo creador de
derechos en favor de sujetos indeterminados a quienes se habilita para utilizar
una expresion o signo que colisiona directamente con el del titular del registro
marcario.

Nadie podria sostener, en tal contingencia, que el afectado no pueda
invocar en su favor la garantia de la igualdad en el ejercicio de los derechos
porque es el Presidente de la Republica quien dictd el acto administrativo lesivo,
pues la defensa juridica —asi se ha entendido por la doctrina y la jurisprudencia-
no solamente faculta a intervenir en casos judiciales, sino también en situaciones
de orden administrativo. (STC Rol N°3171 c. 4).

De ese modo se vulnera la Constitucion que asegura a toda persona el
derecho a defensa juridica “en la forma que la ley senale”, porque si bien el
legislador esta facultado para regular el ejercicio del derecho, siempre cuidando
de no entorpecerlo o imponerle requisitos irrazonables o injustificados, al no
disponer el precepto legal impugnado de una regulacién eficiente que le hubiere
permitido al titular del registro oponerse a la creaciéon de una denominacién de
origen idéntica a la de su marca, infringe abiertamente el mandato
constitucional.

Es claro, entonces, que el legislador esta obligado —constitucionalmente-
a permitir que toda persona interesada en un asunto que pudiera lesionar su
interés legitimo pueda reclamarlo sin tropiezos o trabas, lo que no garantiza el
inciso primero del articulo 27 de la Ley N© 18.455 al no consultar instancia alguna
de oposicion.

En la tramitacién administrativa de un asunto, no hay duda, deben
aplicarse las reglas legales que configuren un justo y racional procedimiento,
como reiteradamente lo ha decidido V.S.E. (Entre otros, STC N°® 771, c. 16). Y
si bien ello no requiere ser regulado en la misma norma, pues existe una ley de
bases de procedimientos administrativos que ya lo determina, el reproche que
se endereza en contra del precepto legal impugnado es que no garantiza que el
titular de la marca inscrita pueda ser noticiado de que estd en curso un
procedimiento administrativo que podria concluir con el establecimiento de una
denominacién de origen que —por su total identidad- menoscabara su registro,
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al punto que el acto administrativo se dicta sin audiencia y aquél se entera solo
con su publicacién en el Diario Oficial.

Se le niega asi la oportunidad de proteger su signo marcario, de poner en
cuestion que en la localidad “Los Lingues” existan las condiciones de clima, suelo,
variedad de vides, practicas culturales y enolégicas homogéneas que justifiquen
una denominacién de origen con ese nombre, que el mismo inducira al publico
consumidor a error, confusién o engafio, que frente a la colisién de signos
idénticos que identifican los mismos productos la legislacion opta por aquel mas
antiguo adquirido de buena fe, en fin, estas y otras alegaciones —al no garantizar
el precepto legal impugnado el emplazamiento y negar el derecho de oposicion-
no han podido plantearse en la sede administrativa, vulnerandose esta garantia
constitucional.

Menos consulta la intervencion del INAPI, tramite esencial que de haberlo
dispuesto el legislador habria permitido que la autoridad administrativa fuera
advertida de gue existe un dominio marcario anterior, idéntico a la expresién
que como denominacion de origen se pretende establecer, y, con ello, evitar el
efecto repudiado por la legislacion de que no pueden coexistir dos signos para
los mismos productos por la confusién o engafio a que conducirén al publico
consumidor.

Decidor es, por el contrario, que la ley 19.039 contemple en su art.92,
que, para reconocer denominaciones de origen para productos agroindustriales,
debe informar al INAPI, el Ministerio de Agricultura.

El déficit regulatorio del precepto legal impugnado queda asi evidencia al
no reconocerle al titular del dominio marcario el derecho de oposicion en el
marco de un procedimiento administrativo justo y racional, y al no arbitrar la
intervencion del érgano administrativo competente en el ambito de la propiedad
industrial, vulnerandose, con el resultado sefialado, la igual proteccién de la ley
en ejercicio de los derechos, el derecho a defensa y el debido proceso
administrativo.

C.- DERECHO A DESARROLLAR CUALQUIERA ACTIVIDAD
ECONOMICA. COMPETENCIA LEAL. (ARTICULO 19 No21).

El derecho a desarrollar cualquiera actividad econdmica se halla
reconocido por la Constitucion Politica y asegurado a toda persona en los
términos que lo regula su articulo 19 N°21.

Si bien no se puede identificar directamente la libre competencia con la
garantia constitucional citada, no hay duda de que tal bien juridico arranca y

tiene base constitucional, entre otras, en la citada disposicion. (sTc467c.29ysTc 1448 c.
20).
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La libertad economica se desdibuja o desnaturaliza sin libre competencia
y, naturalmente, cualquier atentado a ella entraba el derecho a desarrollar una
actividad econdmica licita. La libre y justa disputa de la clientela por parte de los
competidores de un mercado relevante determinado, constituye un presupuesto
basico del derecho constitucional en analisis.

De alli que, el precepto legal impugnado representa un grave atentado
contra la libre competencia, desde que habilita para que por un acto
administrativo creador de derechos cualquier viha -esto es, sujetos
indeterminados- queden autorizados para que, bajo el pretexto de que utilizan
una denominacion de origen concurran al mercado con los mismos productos
engafiando o induciendo al publico consumidor a confusién y, lo que es mas
grave, priven al titular del registro marcario de su cualidad mas relevante de su
signo: la exclusividad en su uso.

Si el legislador del inciso primero del articulo 27 de la Ley N© 18.455
hubiere tenido presente que de conformidad a la legislacién que rige la materia
no pueden coexistir dos expresiones idénticas para los mismos productos por los
efectos indeseados que ello genera para el bien juridico libre competencia, habria
establecido como limite al ejercicio de la potestad presidencial que la precitada
disposicion confiere la prohibicion de establecer una denominacion de origen
idéntica a una marca previamente inscrita.

Del modo indicado el precepto legal impugnado vulnera el derecho a
desarrollar la actividad econdmica y, ademas, la exigencia constitucional de que
la misma debe llevarse adelante de conformidad a las normas legales que la
regulan, cuando resulta evidente que las vinas a las que indeterminadamente se
autoriza podra utilizar en la identificacion de sus vinos una denominacién creada
por acto administrativo.

D.- LA NO DISCRIMINACION ARBITRARIA EN EL TRATO QUE
DEBEN DAR EL ESTADO Y SUS ORGANISMOS EN MATERIA
ECONOMICA. (ARTICULO 19 N©22).

Este derecho explicita el principio de la igualdad ante la ley en el @mbito
econdmico. Se traduce, fundamentalmente, en la prohibicién que se impone al
Estado y sus organismos de discriminar arbitrariamente en el trato que deben
dar en materia econdmica, esto es, de efectuar diferenciaciones o distinciones,
realizadas ya por el legislador, ya por cualquier autoridad publica, o por el Estado
0 sus érganos O agentes, que aparezca COmMoO contraria a una concepcion
elemental de lo que es ético o a un proceso normal de analisis intelectual; en
otros términos, que no tenga justificacion racional o razonable. Este derecho
limita la intervenciéon del Estado en la vida econdmica nacional, pues la
Constitucién prohibe otorgar privilegios o imponer cargas ¢ gravamenes que
impliquen cualquier forma de distincién o diferenciacién entre las actividades
econdémicas que no tenga como sustento intelectual una clara connotacion de
racionalidad. (STC 312 c. 36) (En el mismo sentido, STC 467 c. 55, STC 1153
cc. 62 y 63).
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La Ley de Propiedad Industrial protege al titular de una marca registrada
frente a la solicitud de una denominacién de origen que por su plena identidad
o similitud grafica, fonética o conceptual pueda inducir a engafio o confusién al
publico consumidor. Le reconoce el derecho de oposicidn para evitar que el signo
marcario pueda ser privado de sus atributos esenciales y, a tal fin, disefia una
completa institucionalidad -orgdnica, procedimental y recursiva- para que el
titular de la marca inscrita pueda instar por su efectiva proteccion (derecho de
oposicién ante el INAPI, acciones civiles, recursos ante el Tribunal de la
Propiedad Industrial, en incluso recurso de casacién ante la Corte Suprema).

Contrasta esa institucionalidad con la precariedad regulatoria e
indefensidon en que se situa al duefio de una marca inscrita por el inciso primero
del articulo 27 de la Ley N°18.455 que no prevé en el ambito del procedimiento
que da origen al acto administrativo que crea la denominacion de origen el
derecho a alzarse y oponerse a su creacion.

Si el precepto legal impugnado -que habilita a la dictacion de un acto
administrativo creador de derechos- no adoleciera del déficit garantista anotado,
el trato discriminatorio que se denuncia no podria sostenerse y la igualdad en
trato que el Estado y sus organismos deben brindar en materia econdmica
estaria asegurada. Pero ocurre justamente lo contrario, porque si la
administracion a traves del INAPI impide la coexistencia de marcas con
denominaciones de origen idénticas, la Ley de Alcoholes no lo garantiza como
resulta manifiesto en el caso “Los Ligues”.

E.- DERECHO DE PROPIEDAD. (ARTfCULO 19 N°24).

La Constitucién de 1980 robustecio el derecho de propiedad y le otorgd
una amplia proteccién. No establece un tipo de propiedad determinada, no
reconoce una Unica propiedad, sino la propiedad “en sus diversas especies”, una
de ellas la propiedad industrial, que garantiza especialmente. (Art. 19 N© 25).

Enseguida, la reconoce sobre toda clase de bienes, incluido los
incorporales, y establece que ninguna disposicion legal -bajo el marco
constitucional que nos rige- puede otorgar una facultad o prerrogativa -ni ain
al Presidente de la Republica- que abra cauce para privar al titular de un bien -
corporal o incorporal- de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de
los atributos o facultades esenciales del dominio sino es a través de una ley
general o especial que autorice la expropiacién, por causa de utilidad publica o
interés general, previo pago en dinero efectivo de la indemnizacién por el dafio
patrimonial efectivamente causado antes de tomarse posesion material del bien
expropiado.

También prohibe imponer una carga excesiva que recaiga solo sobre
determinadas personas y garantiza que, si se afecta la esencia de este derecho,
si se le priva a su titular de aquello que le es consustancial, de algun atributo o
facultad esencial del dominio -uso, goce y disposicion- tal sera una medida
inconstitucional.
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Es por lo anterior que el constituyente reforzé la garantia de la reserva
legal en el articulo 19, N° 24, inciso segundo, respecto del dominio o propiedad
en nexo con lo que estatuye en el numeral 26 de la misma disposicion y exige
gue cualquier limitacion u obligacién que el legislador establezca, cree o
instituya, quede configurada, en la ley misma, en sus aspectos y elementos
definitorios o caracteristicos, trazando, con adecuada densidad normativa, en
qué consiste el deber que impone, cual es el motivo de funcién social que lo
justifica, cudles son sus delimitaciones, sobre la base de qué supuestos facticos
se torna procedente exigirla, cual es la autoridad competente para llevarla a
efecto y controlarla, a quiénes y por qué motivos se les exime de ella, en fin,
exige a ese legislador total especificidad, determinacion, finalidad legitima,
idoneidad y acreditar la imperiosa necesidad al momento de configurar el limite
o imponer la obligacidn al titular del dominio o propiedad, justamente para evitar
por esa via caer en una confiscacion del dominio, del bien sobre el cual este
recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales de este.

Definitivamente el constituyente excluyd al administrador de cualquier
intervencién que pudiera traducirse en una afectacion de la propiedad. De alli el
adverbio “Solo” —por referencia al legislador- con que se inicia el inciso segundo
del numeral 24 del articulo 19 de la Carta Politica.

Un acto de privacion despoja, quita, sustrae una determinada propiedad
de su titular, pero tal privacion del dominio no soélo se produce cuando se despoja
a su duefio totalmente del bien, sino también cuando la ablacidon recae en alguno
de sus atributos o facultades esenciales: justamente lo que ocurre en el caso
“Los Lingues”.

Formuladas las precisiones conceptuales propedéuticas que anteceden,
nos parece que nadie puede controvertir que, en el caso “Los Lingues”, la marca
es despojada -por decisién de autoridad administrativa- del derecho exclusivo y
excluyente que faculta Unicamente a su duefio para utilizarla en el trafico
econémico en la forma que le fue otorgada; que se frustra el fin perseguido por
todo signo marcario de distinguir en el mercado solo los productos que
comercializa su titular; y que la coexistencia simultdanea con una denominacion
de origen idéntica induce al publico consumidor a error o confusién, lo que la
Ley de Propiedad Industrial presume de derecho se genera cuando se trata de
signos idénticos.

Si la Ley N°©19.039 prohibe incluso el uso del nombre o seudonimo de una
persona cuando ese nombre se use de manera que induzca a error o confusion
al publico consumidor, con mayor razén una denominacion de origen -idéntica a
un registro previo inscrito- no puede ser autorizada: la autoridad administrativa
estd inhibida de crearla.

Aln mads, si expresamente la Ley N° 19.039 prohibe a los titulares de
marcas registradas utilizar términos o indicaciones para identificar o informar el
origen geografico, el género, naturaleza, variedad, origen, nacionalidad,
procedencia, destinaciéon, peso, valor, calidad u otra caracteristica descriptiva
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para un producto o servicio cuando ello induzca a error o confusiéon al publico
consumidor, a la inversa, no puede autorizarse la creacion de una denominacién
de origen idéntica a la marca registrada si se trata de los mismos productos, que
precisamente es lo que ocurre con “Los Lingues”.

Resulta manifiesto, de lo que se ha expuesto, que el legislador del inciso
primero del articulo 27 de la Ley N© 18.455, normativa que data del afio 1985,
desatendio la preceptiva constitucional relativa a la propiedad al otorgarle a una
autoridad administrativa una facultad incondicional, totalmente discrecional, que
ha provocado el efecto confiscatorio de una marca inscrita, como se viene
denunciado.

Tal efecto si pudo evitarlo ese legislador si hubiere sido diligente vy
cumplido con las exigencias que le impone la Constitucion. Para ello habria
bastado que estableciera que el Presidente de la Replblica no puede crear una
denominacién origen idéntica a la de una marca inscrita adquirida de buena y
que su duefio usa para identificar los mismos productos, y que se hubiere
reconocido el derecho de oposicién del titular del registro marcario e instituido
el trémite previo de informe al INAPI.

En suma, el precepto legal impugnado conduce a una manifiesta privacion,
a un despojo, a la total ablacion de los atributos o facultades esenciales de la
marca “Los Ligues” y propicia la confusion o engafio del publico consumidor,
todo ello a traves un acto administrativo dictado al amparo de una norma que
carece de la densidad regulatoria minima que la Constitucion exige, lo que
contraviene abiertamente, entre otros, el derecho de propiedad.

F.- DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. (ARTICULO 19 N°25).

El derecho de propiedad industrial “"es una rama de la propiedad
intelectual, que protege un tipo especialisimo de propiedad, al tutelar las
invenciones, las innovaciones tecnoldgicas y el uso de las sefias que caracterizan
el trafico comercial, otorgando a sus titulares y terceros legalmente reconocidos
un derecho monopdlico de explotacidon que les atribuye exclusividad en su uso.”
(STC Rol N62437-2013).

La Carta de 1833 fue la primera en reconocer con rango constitucional la
propiedad industrial, en los siguientes términos: “Todo autor o inventor tendra
la propiedad exclusiva de su descubrimiento o produccion por el tiempo que le
concediere la ley; y si ésta exigiere su publicacién, se dard al inventor la
indemnizacion competente” (articulo 152).

La Constitucién de 1925 explicitd que la propiedad industrial puede ser
objeto de expropiacién, con pago de indemnizacién. Sefialé que se asegura “/a
propiedad exclusiva de todo descubrimiento o produccién, por el tiempo que
concediere la ley. Si ésta exigiere su expropiacion, se dara al autor o inventor la
indemnizacion competente” (articulo 10, numeral 11°).
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La Constitucién de 1980, siguiendo las indicaciones de la Subcomision
sobre el Derecho de Propiedad creada en el seno de la denominada Comision
Ortuzar, propuso el actual inciso tercero del numeral 25 del articulo 19; "Se
garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invencién,
marcas comerciales, modelos, procesos tecnoldgicos u otras creaciones
analogas, por el tiempo que establezca la ley”, garantizando el inciso siguiente
que a esta clase de propiedad le serd aplicable el conjunto de garantias que se

reconoce en los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto en relacion al derecho
de propiedad.

La propiedad industrial no constituye una rama auténoma ni una
disciplina propia, sino que es parte de la propiedad intelectual. Nuestro pais,
esta adscrito a la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que
agrupa conceptualmente ambas categorias. Sin embargo, en el derecho chileno
se ha impuesto un tratamiento diferenciado que pedagdgicamente las explica
por separado, pese a emanar de una raiz comun. Ya el Codigo Civil orientaba
esta distincion al indicar que “/as producciones del talento o del ingenio son una
propiedad de sus autores. Esta especie de propiedad se regiré por leyes
especiales” (articulo 584 del Codigo Civil).

El uso exclusivo y excluyente de la marca o invento por su titular es de la
esencia en esta clase de propiedad, quizas su principal atributo, de alli la
acabada regulacion que al efecto prevé la Ley N© 19.039. El constituyente y el
legislador asi lo entienden, al establecer el primero que la ley regulara el plazo
por el cual se reconoce el dominio industrial a su titular, mientras que el segundo
establece que respecto de las marcas estas tienen una vigencia de 10 afios
renovables indefinidamente, lapso durante el cual solo el duefo tiene el derecho
a usarla y, ademas, excluir de ese uso a los terceros cuando el signo marcario
pueda verse menoscabado.

La exclusividad es un atributo especialmente reforzado en el ambito de la
proteccién marcaria, una de cuyas dimensiones es la exclusién del uso del signo
por terceros, que nadie interfiera ejecutando acciones que pudieran menoscabar
el valor del registro, que es precisamente el efecto que se deriva de la
denominacién de origen “Los Lingues” creada por acto de autoridad
administrativa y que, por esta consideracion, no se puede proteger en sede de
la institucionalidad que prevé la Ley de Propiedad Industrial.

Se vulnera la garantia de la propiedad industrial cuando un legislador
desaprensivo —como lo es el del inciso primero del articulo 27 de la Ley de
Alcoholes- faculta al Presidente de la RepUblica para crear una denominacién de
origen idéntica a una marca inscrita, sin establecerle limite alguno, por los
efectos largamente explicados en esta presentacion.

La garantia de la reserva legal en materia de propiedad industrial es
también conculcada, desde que todo lo concerniente a marcas comerciales -a la
propiedad industrial- son regulaciones que el constituyente reservo a la ley
excluyendo cualquier intervencién de la autoridad administrativa, como lo ha
resulto V.S.E.
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En tal sentido la potestad incondicional que le fue conferida al Presidente
de la Republica conduce inevitablemente a la erosién de una marca inscrita, a la
que se sitla al margen de la proteccion que brinda la legislacion por la cual se
rige, que deja totalmente desamparado su titular al gue no le queda otra via
mas que impugnar de nulidad de derecho publico al acto administrativo que lo
priva de su registro, pues tal es, precisamente, el efecto que provoca la
intervencion a que faculta el precepto legal impugnado que despoja al duefio del
signo, impunemente, del atributo mas importante que le otorga: la exclusividad.
En suma, se le confisca la marca, lo que es manifiestamente contrario a la
propiedad industrial garantizada constitucionalmente.

G.- GARANTIA DE LA ESENCIA DE LOS DERECHOS. (ARTICULO 19
N°26).

Es principio general y basico del derecho constitucional chileno la “reserva
legal” en la regulacion del ejercicio de los derechos fundamentales; esto es, toca
al legislador, y sélo a él, disponer normas al respecto, sin mas excepcién que la
referente al derecho de reunidn, pero tanto aquellas regulaciones como ésta no
pueden jamas afectar el contenido esencial de tales derechos.

Tal es lo que ocurre en el caso “Los Lingues”, en que el precepto legal
impugnado al conferir una potestad incondicional -sin una previsién o regulacién
limitativa- permite que por acto administrativo se cree una denominacién de
origen idéntica a una marca registrada conculcando la esencia de los derechos y
garantias constitucionales que se han denunciado en esta presentacion.

Ocurre, como se ha demostrado, que al no poder coexistir marcas con
denominaciones de origen de idénticos signos y para los mismos productos, la
solucién legislativa que evita esa colision en la Ley de Propiedad Industrial es
despreciada por la Ley de Alcoholes en el precepto impugnado, desconociéndose
asi la igualdad ante la ley en su esencia desde que todo titular de una marca, en
sede de la normativa que rige su signo y lo protege puede oponerse si una
denominacién de origen que se persigue registrar ante la INAPI conduce a error,
engafio o confusion —el que se presume si los signos son idénticos- y, ademas,
porque prevé una institucionalidad -orgédnica y procedimental- bajo la cual
puede ejercer su derecho de oposicién en proteccion de su registro, nada de lo
cual garantiza el norma legal objetada de la Ley N© 18.455.

Enseguida, al no reconocer el derecho a oponerse a la creacion
administrativa de una denominacion de origen, no regular un procedimiento -
racional y justo- con sujeciéon al cual pueda aquel ejercer esa tutela
administrativa, ni tampoco garantizar la intervencién de la autoridad competente
en materia de marcas (INAPI), el precepto legal impugnado afecta en su esencia
la igual proteccién de la ley en el ejercicio de los derechos y el debido proceso
administrativo, desde que priva al titular de una marca inscrita del derecho a
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defensa, a tutela, en el contexto de un procedimiento administrativo racional y
justo.

También la norma cuya declaracién de inaplicabilidad se solicita, vulnera
la esencia del derecho a desarrollar actividades economicas conforme a las
normas legales que la regulen, desde que el precepto legal objetado no puede
conferir una facultad a la autoridad administrativa que altere la esencia del
principio de competencia leal, incito en esta garantia constitucional, que es
precisamente lo que ocurre cuando el acto administrativo autoriza que una
denominacion de origen identifique los mismos productos con un signo o
expresion idéntica a la de una marca registrada, lo que es consecuencia de una
norma legal inconstitucional que otorgd una facultad incondicional, sin limites,
de cuyo ejercicio se priva al afectado del atributo mas esencial de su registro: la
exclusividad.

No hay duda de que la prohibicibn que pesa sobre el Estado y sus
organismos de discriminar en materia econdémica se menoscaba también en su
esencia. Este requirente como, titular de la marca “Los Lingues”, tiene la
confianza legitima -asi lo espera- que el administrador sera respetuoso de su
signo, que se abstendra de adoptar medidas que lo priven del mismo o de alguno
de sus atributos esenciales, pero su confianza y garantia Ultima -final- esta
puesta en el legislador. Espera que éste dicte una regulacion con suficiente
densidad normativa —-porque ademads asi se lo exige la Constituciéon- que le
permita oponerse cuando una denominacion de origen sea idéntica a su registro
marcario haciendo valer el principio rector que gobierna la solucién en esta clase
de conflictos: ante una colision de signos prevalece el mas antiguo. Pero el
legislador de la Ley de Alcoholes no prevé esa regulacion, omite toda regla o
directriz de las que se echan en falta en esta presentacion, lo que deriva en una
manifiesta discriminacion en el trato que el Estado debe brindar en materia
economica al titular de un registro marcario.

Mi derecho de propiedad y de propiedad industrial sobre mis marcas "Los
Lingues” se afectan en su esencia por el precepto legal impugnado, por las
razones que ya se han expuesto latamente en este libelo y que parece
innecesario reiterar. Simplemente quiero puntualizar que mi marca “Los
Lingues”, por efecto directo de la norma legal impugnada, ha perdido su atributo
principal: la exclusividad, y que son muchas las vifias que actualmente se
aprovechan del prestigio de ese signo, el que por ese uso masivo ha perdido ya
la exclusividad y cualidad distintiva induciendo al publico consumidor de los
mismos productos a grave confusién y engafio, lo que de por si contraviene otro
atributo esencial de la propiedad marcaria, que es, precisamente, diferenciar
productos y servicios.

En suma, los derechos antes referidos han sido privados de las facultades
o posibilidades de actuaciéon que confieren en su esencia por una norma legal
gue no es respetuosa de los limites constitucionales de la reserva legal y de las
garantias que asegura la Carta Fundamental.
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G.- INFRACCION DEL VALOR DE LA SEGURIDAD JURIDICA.
(ARTICULOS 60, 70 Y 19 N°26).

La seguridad juridica es uno de los fines del derecho. Consiste en la
creacion de un clima de certeza, un ambiente de confianza en que los integrantes
de la comunidad nacional tienen pleno conocimiento de que, dada una situacion
juridica, los efectos de ella obedecen a una l6gica que garantiza la estabilidad.
Tal ha sido el concepto que reiteradamente V.S.E. ha dejado asentado en
multiples fallos y que nos parece se aplica plenamente al caso “Los Lingues”.

La igualdad ante la ley constituye una extensién del valor de la seguridad
juridica, la igual proteccién de la ley en el ejercicio de los derechos lo mismo, las
garantias de la propiedad, el principio de la reserva legal, en fin, todos los
derechos y garantias constitucionales apuntan a dar certeza a las personas, a
estabilizar sus relaciones juridicas, por ello en el presente caso a V.S.E. le
correspondera, en Ultimo término, resolver si el precepto legal impugnado
concreta o no el valor de la seguridad juridica en un Estado democratico de
Derecho.

En otros términos, SSE. tendra que responder si el legislador del inciso
primero del articulo 27 de la Ley N© 18.455 al conferirle al Presidente de la
Republica una potestad incondicional para crear una denominacién de origen
idéntica -grafica y fonéticamente- a la de una marca registrada previa, adquirida
de buena fe, que identifica los mismos productos, violando normas
constitucionales, priva a su titular de su registro marcario, de sus atributos y
facultades esenciales y si es posible admitir que coexistan simultaneamente
ambos signos y si ello induce o no a engafio o confusidn al publico consumidor.

POR TANTO,

en consideracién a lo antes expuesto y razonado en el cuerpo de este escrito y
de lo dispuesto en articulo 93 N°6 de la Constitucién Politica de la Republica e
inciso undécimo de la misma disposicion constitucional y de lo establecido en
Parrafo 6° sobre “Cuestiones de Inaplicabilidad”, articulos 79 y siguientes del
D.F.L. N°5, Ministerio Secretaria General de la Presidencia, de 1 de junio de
2010, que Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley
N°17.997, Organica Constitucional del Tribunal Constitucional,

A V.S.E. PIDO, se sirva tener por interpuesto el presente Requerimiento de
Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad, acogerlo a tréamite y declararlo
admisible, y en definitiva declarar inaplicable para resolver la gestion pendiente,
ya indicada, el precepto legal contenido en el inciso primero del articulo 27 de la
Ley NO©°18.455, que Fija Normas Sobre Produccién, Elaboraciéon vy
Comercializacion de Alcoholes Etilicos, Bebidas Alcohdlicas y Vinagres, y Deroga
Libro I de la Ley N°17.105, “Ley de Alcoholes”, lo anterior dado que su aplicacién
en la resolucidon de la gestidon pendiente de que conoce el Cuarto Juzgado Civil
de Santiago, Rol N°35.788-2019, caratulado “CLARO/FISCO CHILE/ C.D.E.”,
produce un efecto contrario a lo previsto y dispuesto en la Constitucion Politica
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de la Republica, especificamente en los articulos 6° y 79, y en el articulo 19
nameros 29, 39, 21, 22, 249, 259 y 269, articulos 32 N° 6 en relacion al articulo
63 NO 2 y N°3 de la Carta Fundamental, todo lo anterior con expresa condenacion
en costas.

PRIMER OTROSI: sirvase V.S.E. tener por acompafiado Certificado otorgado
por el Cuarto Juzgado Civil de Santiago, Rol N°35.788-2019, caratulado
“CLARO/FISCO CHILE/ C.D.E., que corresponde a la gestion pendiente en que
este requerimiento incide y en el que consta que esta causa corresponde a una
Demanda de Nulidad de Derecho Publico respecto del Decreto Supremo N°56-
2017, Ministerio de Agricultura, publicado en el Diario Oficial de 25 de mayo de
2018, que modifico el Decreto Supremo N°464-1994, en aquella parte que cred
la denominacién de origen “Los Ligues”, interpuesta por quien suscribe este
requerimiento, German Claro Lyon, como parte demandante con domicilio para
los efectos de la gestion pendiente y de este requerimiento en Los Militares
N°5.953 (entrada por calle Balmoral 309), piso 17, comuna de Las Condes,
ciudad de Santiago, Regidén Metropolitana y que el demandado en la causa del
Cuarto Juzgado Civil de Santiago, ya referida, es el Fisco de Chile representado
por el Consejo de Defensa del Estado.

Consta, ademas, en el referido certificado que la causa se encuentra en
actual tramitacion con el término de prueba abierto y en curso, y que los
apoderados que me representan son los abogados habilitados sefiores Emilio
Pfeffer Urquiaga y Alberto Naudon del Rio, ambos con mi mismo domicilio.

Sirvase USE. tenerlo por acompafiado.

SEGUNDO OTROSI: Sirvase S.S. Excma., tener por acompafiados los
siguientes documentos:

1.- Decreto N°464-1994, Ministerio de Agricultura, de 14 de diciembre de 1994,
publicado en Diario Oficial de 26 de mayo de 1995, que establece lo relativo a
Zonificacién Viticola y Fija Normas para su Utilizacién.

2.- Decreto N°56-2017, Ministerio de Agricultura, de 28 de diciembre de 2017,
publicado en Diario Oficial de 25 de mayo de 2018, que modifica el Decreto
N°464- 1994, vya referido.

3.- Registro marcario N°1059737, de 30 de julio de 2013, referido a la marca
comercial “LOS LINGUES” (denominativa). Corresponde a la renovacion
sucesiva del primer registro obtenido en el afio 1983, bajo el N°271.574.

4.- Registro marcario N°1248409, de 9 de marzo de 2017, referido a la marca
comercial “"LOS LINGUES"” (mixta).

5.- Registro marcario N°115.2303, de 14 de octubre de 2014, referida a marca
comercial “LOS LINGUES"” (denominativa).

Sirvase USE. tenerlo por acompanado.

TERCER OTROSI: sirvase SSE. tener por acompafiado documento que contiene
opinién juridica sobre el tema cuestién de este Requerimiento y elaborada por
el Abogado de la Pontificia Universidad Catélica de Chile, sefior Sergio Amenabar
Villaseca, especialista en propiedad industrial e intelectual, que ha sido
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presidente de la Asociacidon Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI)
y presidente de ACHIPI, Grupo Chileno de AIPPI - Association Internationale
pour la Protection de la Propriété Intellectuelle y ex profesor de Propiedad
Industrial e Intelectual en los Magisteres de Derecho de Empresa de la Pontificia
Universidad Catdlica de Chile y de la Universidad Gabriela Mistral. Tal informe
se encuentra también suscrito por el abogado de la Universidad de Chile,
especialista en observancia de la Propiedad Industrial y Diplomado en Libre
Competencia de la Pontificia Universidad Catdlica de Chile, don Felipe Pavez
Sepllveda.

Sirvase SSE., tener por acompafiado el documento referido y presente la
opinion vertida por los profesionales que la suscriben.

CUARTO OTROSI: a fin de SSE. tenga un completo conocimiento de la causa
que constituye la gestidén pendiente en este requerimiento, solicito se traiga a la
Vista de este Excmo. la causa del Cuarto Juzgado Civil de Santiago, Rol
N°35.788-2019, caratulado "CLARO/FISCO CHILE/ C.D.E.

Sirvase SSE. asi resolverlo.

QUINTO OTROSI: sirvase S.S. Excma. tener presente que no se solicitara a la
sala correspondiente de este Excmo. Tribunal Constitucional, la suspension del
procedimiento en que incide la presente accidén de inaplicabilidad, esto es, el
procedimiento ordinario de mayor cuantia sobre Nulidad de Derecho Publico,
caratulados “Claro con Fisco Chile / C.D.E.”, que conoce el 4° Juzgado Civil
de Santiago, en los autos rol C-35.788-2019.

Sirvase USE. asi tenerlo presente.

SEXTO OTROSI: Sirvase S.S. Excma., tener presente que designo abogados
patrocinantes y confiero poder a los sefiores Emilio Guillermo Pfeffer
Urquiaga, cédula nacional de identidad N©7.140.595-8; Alberto Adolfo
Ernesto Naudon del Rio, cédula nacional de identidad N°4.374.879-3; y, Luis
Alejandro Valdivia Zamorano, cédula nacional de identidad N°©16.018.846-4,
quienes podran actuar conjunta o separadamente, todos con domicilio para estos
efectos en Avda. Los Militares 5953 (entrada por calle Balmoral 309), piso 17,
oficina 1701, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, Region Metropolitana.

Sirvase USE. tenerlo presente.

SEPTIMO OTROSI: Solicito respetuosamente a S.S. Excma., que de acuerdo a
lo dispuesto en el inciso final del articulo 42 de la Ley Organica Constitucional
del Tribunal Constitucional y a lo acordado por el Pleno de este Excmo. Tribunal
con fecha 23 de octubre de 2014, las resoluciones del presente procedimiento
sean notificadas a los siguientes correos electrénicos: emiliopfeffer@pfeffer.cl;
anaudon@naudonabogados.cl; alejandrovaldivia@pfeffer.cl

Sirvase USE. tenerlo presente.
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