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RESUMEN EI propdsito de este articulo es examinar como la Ley de Propiedad Inte-
lectual regula la autorizacién como un medio para que el autor permita a un tercero
explotar una obra suya. En primer lugar, analizaremos si su otorgamiento debe ser ex-
preso o tacito. En segundo lugar, pretendemos determinar cudl es el contenido minimo
que debe revestir esta autorizacion. Ambas cuestiones son relevantes desde un prisma
practico, puesto que la Corte Suprema en recientes sentencias ha manifestado posicio-
nes ambivalentes acerca de la forma que debe revestir la autorizacién consentida por el
titular de los derechos de autor y cudles serian sus elementos esenciales. En esta investi-
gacién proponemos que la Ley de Propiedad Intelectual solo contempla la autorizacién
en términos expresos, la cual debe cumplir, al menos, con el contenido prescrito en su
articulo 20, inciso segundo.

PALABRAS CLAVE Derecho de autor, licencia de uso, derechos de explotacion.

ABSTRACT The purpose of this article is to examine how the Chilean Intellectual Prop-
erty Law regulates the authorization as a mean by which the author allows a third party
to exploit his or her work. To accomplish said purpose, we review the manner in which
it should be granted, that is, whether it must be explicit or if implied authorizations are
also valid. Then, we focus on specifying what the minimum content that this authoriza-
tion should fulfill is. Both issues are entirely relevant from a practical perspective, since
there is ambivalence in recent Chilean Supreme Court decisions about the manner in
which the authorization must be granted by the copyright holder and, also, concerning
its essential elements. In this article, we propose that the Chilean Intellectual Property
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Law only allows for explicit authorizations, which must comply, at least, with the con-
tent prescribed in article 20, subsection 2 therein.

KEYWORDS Copyright Law, licensing, copyright owner’s rights.

Introduccion

Las creaciones protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual (Ley 17.336) tienen
como origen la persona natural o fisica, ente capaz de ejecutar el proceso creativo.!
De este modo, la persona humana es la que adquiere todos los derechos morales y
patrimoniales sobre su creacion u obra (articulo 1). Se dispone asi que el autor es el
titular originario de la obra, mientras que sera titular secundario aquel que adquiere
los derechos sobre la obra del autor a cualquier titulo (articulo 7).

Se puede concluir que, inicialmente, todos los derechos de explotaciéon de una
obra se radican en su titular originario, el autor. Por tal razdn, el tercero ajeno que
desea utilizar dicha obra creada por otro debera acreditar un titulo para ello. Esto, ya
sea porque se le han transferido todos o algunos de los derechos de explotacion sobre
la misma, o bien porque el autor le ha concedido una autorizacién o permiso para
su uso —lo que se denomina comunmente como licencia— vy, en tal caso, el creador
retendra los derechos sobre la obra en su patrimonio (Walker Echenique, 2014: 160).

El propésito de este estudio es examinar la autorizaciéon como el medio a través
del cual un tercero puede explotar una obra ajena. Con miras a este objetivo, en pri-
mer lugar, revisaremos su forma de otorgamiento, esto es, si debe ser expresa, o si
procede que se conceda en términos tacitos.> En segundo término, buscaremos pre-
cisar cual es el contenido minimo de dicha autorizacién, y cudl es la sancién aplicable
en el evento de que dicho contenido no esté regulado por las partes de un contrato.
La cuestion planteada resulta relevante, puesto que la Corte Suprema en recientes

1. Lo expuesto es reconocido por nuestro legislador en el articulo 5 letras a) y b) de la Ley de Propie-
dad Intelectual, cuando al referirse a la obra individual y a la obra en colaboracién, respectivamente, se
indica que deben ser producidas por personas naturales. En la doctrina espafiola, por todos: Saiz Garcia
(2000: 75).

2. Sobre las manifestaciones de voluntad, su clasificacion mas relevante es entre expresa y tcita. Asi,
Corral Talciani (2018: 529) indica que «la manifestacion expresa es aquélla en que la voluntad se expli-
cita mediante el instrumento de comunicaciéon humana que es el lenguaje. La manifestacion técita, en
cambio, es aquélla en que la voluntad se comunica, no por medio del lenguaje, sino a través de gestos o
conductas corporales. [...] La manifestacion expresa, la realizada a través de lenguaje, puede ser verbal,
escrita o gestual. Es verbal si se utiliza el lenguaje oral; es escrita si la voluntad de una o ambas partes
se expresa mediante la escritura en formato papel o digital. También debe considerarse una forma de
manifestacion expresa aquélla que se manifiesta a través del lenguaje gestual, como es la lengua de senas
que utiliza la comunidad sorda (cfr. articulo 26, Ley 20.422)».

108



REVISTA CHILENA DE DERECHO Y TECNOLOGIA
VOL. 8 NUM. 1(2019) « PAGS. 107-131

sentencias ha manifestado una posicién ambivalente, al exigir en algunas ocasiones
una autorizacion expresa y en otras una licencia de caracter tacito.

Desde ya podemos adelantar que, a nuestro parecer, la Ley de Propiedad Intelec-
tual s6lo contempla como institucion la autorizacidon expresa, todo ello en atencién
al tenor literal de la Ley, a su historia fidedigna y a su interpretacién sistematica.
Asimismo, dicha autorizacion corresponde que sea concedida, al menos, cumpliendo
con los requisitos minimos dispuestos en el articulo 20, inciso segundo de la Ley de
Propiedad Intelectual, segtin argumentaremos en los apartados siguientes.

La vacilante posicion de la Corte Suprema sobre la autorizacion
del uso de una obra ajena

A pesar de que la Ley 17.336 es de antigua data, pues su fecha de publicacion es del 2
de octubre de 1970, nuestra Corte Suprema no habia tenido la oportunidad de pro-
nunciarse con detalle sobre los alcances de la autorizacion en materia de derecho de
autor. Dicha autorizacién esta reglamentada en los articulos 19 y 20 de la Ley. Es asi
como el articulo 19, inciso primero establece como regla general lo siguiente:

Nadie podra utilizar publicamente una obra del dominio privado sin haber obte-
nido la autorizacién expresa del titular del derecho de autor.

La Corte Suprema, en los asuntos que debidé conocer, sélo se limité a reproducir
el texto de la norma, no poder extraer de sus sentencias una postura especifica sobre
ese asunto.’ Sin embargo, es en la sentencia del 22 de marzo de 2016 donde es posible
encontrar un primer pronunciamiento explicito sobre esta cuestion, tal como vere-
mos a continuacion.

El caso Productora Dublin: La admisién de la autorizacion tacita

Los hechos que motivaron este litigio consistieron en la utilizacién por parte de la
productora de espectdculos Dublin Entertainment Inc. del repertorio musical de los
artistas José Feliciano, Jerry Rivera, Pablo Milanés, Air Supply y Marco Antonio Solis
sin autorizacion expresa de la Sociedad Chilena de Derecho de Autor (SCD), quien
representa en Chile a tales intérpretes. Lo relevante de este caso es que la utilizacion
de dichas creaciones tuvo lugar en conciertos de los mismos musicos.

El tribunal de primera instancia rechazé parcialmente la demanda, al considerar,
entre otras razones, que la mayoria de los artistas mencionados son titulares en una
parte de los derechos de ejecucion de sus propias obras —por ejemplo, Pablo Milanés

3. Son ilustrativas de lo mencionado las siguientes sentencias de la Corte Suprema: sentencia del 24 de
diciembre de 2008, rol 3.313-2007, y sentencia del 12 de noviembre de 2012, rol 8.440-2012.

109



SIERRA HERRERO Y BERNET PAEZ
LA AUTORIZACION DE UTILIZACION DE UNA OBRA AJENA EN LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL CHILENA

ostentaba el 50 % de los derechos sobre sus obras—, por lo que su participacion en ta-
les eventos suponia una autorizacion contractual suficiente.* La Corte de Apelaciones
de Santiago confirmo la sentencia de primer grado, y en su voto de mayoria sostuvo
que la presencia del titular de los derechos de autor comporta una autorizacion im-
plicita en los términos de la Ley, criterio no compartido en el voto de minoria, que
sostenia que la autorizacion de la utilizacién de una obra ajena debe ser expresa.s En
contra de esta ultima sentencia, la SCD interpuso un recurso de casacion en el fondo,
al sostener una incorrecta aplicacion del articulo 19 de la Ley, puesto que la Corte de
Apelaciones habria admitido que la autorizacion del uso de una obra ajena podia ser
implicita, lo cual, a su juicio, repugnaba con el mandato del legislador que prescribe
que la autorizacion debe ser expresa, lo cual no se satisface con la sola presencia del
titular del repertorio en el espectaculo.

La Corte Suprema rechazo este recurso de casacion en el fondo. En cuanto a los
motivos esgrimidos en el voto de mayoria, sostuvo que, efectivamente, Dublin no ob-
tuvo la autorizacion exigida por la Ley. Empero, sefialé que la ejecucion de las obras
protegidas por sus autores tuvo lugar en recitales que ellos mismos intervinieron,
debiendo entonces morigerarse el rigor interpretativo de la recurrente. Asi, en lo que
nos interesa, a fin de denegar el recurso, la Corte Suprema admitié la autorizacion
tacita en esta materia al expresar:

Decimotercero: Que siendo un antecedente no controvertido y asumido por el
demandante la ejecucion publica del repertorio de los mismos artistas que realiza-
ron conciertos, no parece justa la pretension de la Sociedad Chilena de Derecho de
Autor, pues en efecto, la sola presencia del creador de las obras importa una autori-
zacion, al menos tdcita, a que se ejecute publicamente su obra en los conciertos en
que participa, ya que concurre con su voluntad a que se difunda ante un publico que
es ademds su seguidor, y es bajo este prisma funcional con que también debe ana-
lizarse la masificacion de la obra, pues ella no lo fue ante una generalidad indeter-
minada, sino mds bien, frente a un grupo cautivo y en un recinto cerrado, a los que
ingresaron pagando un determinado valor, convergiendo las acciones en un tnico
propdsito de promocion del mismo artista, siendo el beneficiado por este conjunto
de actos, pues, contra lo que pudiera pensarse, el productor del espectaculo, percibi6
como ganancia el pago del ingreso al concierto y cada artista una contraprestacion
—usualmente dichos espectaculos no son gratuitos—; de lo anterior y siendo el ti-
tular de la obra el beneficiado, como podrian estimarse infringidas las disposiciones
que, precisamente, buscan resguardar y proteger sus creaciones, de esta forma.°

Como puede apreciarse, la Corte Suprema reconocid en esta sentencia que un ter-

4. Sentencia del 24 Juzgado Civil de Santiago, 24 de junio de 2011, rol C-7094-2013.
5. Sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, 30 de enero de 2015, rol 9.796-2014.
6. Sentencia de la Corte Suprema, 22 de marzo de 2016, rol 3.798-2015.
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cero distinto del autor puede utilizar una obra ajena, para lo cual bastaria la autoriza-
cidn tacita del titular, recordando que los artistas en la especie sdlo eran propietarios
de parte de sus derechos, circunstancia que fue considerada en el voto de minoria
para acoger el recurso.” Con todo, conviene subrayar que la Corte, en un supuesto
factico analogo, modificé esta posicion inicial dos afios después, en su sentencia del
15 de mayo de 2018, en orden a entender que la autorizaciéon que debe otorgar el ti-
tular de los derechos de explotacion a un tercero debe ser expresa. A continuacion,
analizamos esta sentencia.

El caso Productora Transitorlab: El reconocimiento a la autorizacidén expresa

En este pleito, la recurrente, Productora de Eventos Transitorlab Limitada, interpuso
un recurso de casacion en el fondo en contra de la sentencia dictada por la Corte de
Apelaciones de San Miguel, en cuya virtud se le conden¢ al pago de indemnizacion
de perjuicios y a una multa a beneficio fiscal.®

En particular, en este recurso se imputaba por Transitorlab la incorrecta aplica-
cion de diversas normas de la Ley 17.336, y en lo que nos interesa, de los articulos 17
y 18 de la Ley. En este punto, se indicaba por la recurrente que no debia obtener una
autorizacion de la SCD (la demandante) respecto de la ejecucion publica de obras de
su repertorio en los recitales de los grupos Incubus y Pixies, puesto que precisamente
las obras musicales referidas fueron ejecutadas por esas mismas agrupaciones, quie-
nes a su vez eran sus autores. En palabras de esta recurrente, se sefialaba:

Se desprende que al ejecutar el propio autor su obra resulta evidente que esta otor-
gando de manera expresa la autorizacion para difundirla en el recital que él mismo
estd presentando al publico.’

De esta suerte, la Corte Suprema, en el considerando 8 de su sentencia, determiné
que la cuestion esencial en la resolucion del recurso consistia en verificar si, confor-
me a la Ley 17.366, esta autorizacién esgrimida por la recurrente —que este tribunal
calificaba como tacita— era acorde a las disposiciones legales. Luego, para motivar el

7. Es asi que, en el voto de minoria, el abogado integrante Rodrigo Correa razona: «Este disidente
estima que para la utilizacién publica de una obra es necesaria la autorizacién de todos los comuneros
en los derechos de autor respectivos, la que puede obtenerse directamente de cada uno de ellos o de sus
representantes, o de la entidad de gestion colectiva que corresponda. Esto es consecuencia de que dicha
autorizacion es el vehiculo que la Ley de Propiedad Intelectual ofrece para que todos los titulares del de-
recho de autor, muchas veces residentes en distintas jurisdicciones, puedan efectivamente beneficiarse
de la explotacion comercial de la obra. De lo contrario, el derecho de autor de quienes no han prestado
su autorizacion queda desamparado».

8. Sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel, 20 de julio de 2016, rol 791-2016.

9. Sentencia de la Corte Suprema, 15 de mayo de 2018, rol 55.082-2016, primer visto.
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rechazo del recurso, la Corte, en el voto de mayoria, se explayo, especificamente, en
la cuestion de la autorizacion tacita en los siguientes términos:

Décimo: [...] En cuanto al caracter de la autorizaciéon que deben dar el titular o
el conjunto de titulares del derecho de autor, ya sea por si mismos o a través de la
entidad de gestion colectiva correspondiente, esa autorizacion debe ser expresa. Asi
se desprende, sin la menor duda, del articulo 18 de la ley conforme a la cual sdlo el
titular del derecho de autor o quienes estuvieren expresamente autorizados tendran
el derecho de utilizar la obra en alguna de las formas que la ley seniala. Del mismo
modo, el articulo 19 reitera que «nadie podrd utilizar publicamente una obra del
dominio privado sin haber obtenido autorizacién expresa del titular del derecho de
autor» (lo que cabe referir a los titulares del mismo en el caso de obras musicales
creadas en colaboracién, pues en tal caso la facultad de autorizar corresponde al
conjunto de sus coautores, segin el mencionado articulo 23). Ese cardcter expreso
de la autorizacién resulta corroborado por el contenido que debe tener y que prolija-
mente sefiala el articulo 20, inciso segundo, del texto normativo en estudio, al exigir
que contenga una precision de los derechos concedidos a la persona autorizada; el
plazo de duracién; la remuneracién y su forma de pago; el nimero minimo o maxi-
mo de espectaculos o ejemplares autorizados y el territorio de aplicacion y todas las
demas cldusulas limitativas que el titular del derecho de autor imponga. Lo anterior
se encuentra en sintonia con el principio doctrinal de independencia de los derechos
econdmicos, que en nuestra legislacion se encuentra consagrado expresamente en el
inciso final del articulo 20, que dispone: «A la persona autorizada no le seran reco-
nocidos derechos mayores que aquéllos que figuren en la autorizacidn, salvo los in-
herentes a la misma seguin su naturaleza». De tal forma, no cabe sino concluir que la
normativa exige una autorizacion explicita, descartando el uso de permisos técitos.
Aungque en los actos privados se admite, como principio, la voluntad técita, tanto la
doctrina como la jurisprudencia la rechazan como forma de manifestacién cuando
por norma legal o pacto contractual se exige la voluntad expresa, como en el caso
en estudio. En otras palabras, en materia de derecho de autor, la autorizacion para el
uso o explotacion de una obra protegida debe ser explicita o directa, no pudiendo ser
deducida de cierto comportamiento del autor o titular del derecho, sino que debe,
necesariamente, existir un acto que de forma manifiesta e inequivoca autorice a un
tercero a utilizarla de una manera particular.

Como se advierte, en esta sentencia se establece que la autorizacion que concede
el titular de una obra para que sea utilizada por otro debe ser expresa, y debe tener

10. Sentencia de la Corte Suprema, 15 de mayo de 2018, rol 55.082-2016, considerando 10. Se debe
apuntar que en el voto de minoria, el ministro Ricardo Blanco reitera su opinién, ya expresada en el caso
Dublin, en cuanto a que la presencia del creador de las obras en un espectaculo en que ademas interviene
importa una autorizacion a que se ejecute ptiblicamente su obra en los conciertos que participa, ya que
concurre con su voluntad a que se difunda ante un su publico seguidor.
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un contenido minimo, que es aquel dispuesto en el articulo 20, inciso segundo de la
Ley. De ahi que se debe descartar toda autorizacion ticita, como puede ser el hecho
de deducir algun tipo de permiso por cierto comportamiento del autor, como lo es,
segun indica la sentencia, la propia ejecucion del creador de su repertorio musical
en un recital. Una vez expuesta esta divergencia de criterios por parte del maximo
tribunal, nos corresponde formular nuestra tesis acerca de cudl es la posicion mas
ajustada a la Ley.

Primera tesis: La Ley 17.336 solo admite la autorizacion expresa

De acuerdo a lo que hemos revisado, es posible apreciar por parte de la Corte Supre-
ma dos posturas diametralmente opuestas en torno al articulo 19 de la Ley 17.336. Es
asi como en el caso Dublin, la Corte esgrime que la autorizacién que otorga el titular
de los derechos de autor puede ser tacita, mientras que en el caso Transitorlab sostie-
ne lo opuesto, al exigir que dicha autorizacion sea manifestada en términos expresos.
A nuestro parecer, esta ultima posicion es la correcta, conforme a los argumentos que
pasaremos a revisar a continuacion.

El tenor literal de la Ley 17.336 no recoge la autorizacion técita

En cuanto al tenor literal de la Ley, el articulo 19 de la Ley 17.336 prescribe en su inciso
primero que «nadie podra utilizar ptublicamente una obra del dominio privado sin
haber obtenido la autorizacion expresa del titular del derecho de autor». Lo mismo se
reitera en el articulo 18, inciso primero, al decir: «Sélo el titular del derecho de autor
0 quienes estuvieren expresamente autorizados por él, tendran derecho a utilizar la
obra en alguna de las siguientes formas».

En relacion a lo anterior, cabe destacar que el concepto de autorizacion de uso de
una obra ajena se encuentra especificamente definido por el legislador; de ahi que,
conforme al articulo 20 del Cédigo Civil, se deba atender a dicho sentido. Es asi que
el articulo 20, inciso primero de la Ley 17.336 dispone que «se entiende por autori-
zacion el permiso otorgado por el titular del derecho de autor, en cualquier forma
contractual, para utilizar la obra de alguno de los modos y por alguno de los medios
que esta Ley establece». Y acto seguido, en su inciso segundo, determina como debe
ser dicha autorizacién: «La autorizacion debera precisar los derechos concedidos a
la persona autorizada, sefialando el plazo de duracion, la remuneracion y su forma
de pago, el nimero minimo o maximo de espectaculos o ejemplares autorizados o si
son ilimitados, el territorio de aplicacion y todas las demas cldusulas limitativas que
el titular del derecho de autor imponga. La remuneracién que se acuerde no podra
ser inferior, en caso alguno, al porcentaje que sefiale el Reglamento».

De las normas transcritas es posible colegir que: i) la autorizacién que concede el
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autor a un tercero debe ser expresa, y ii) que dicha cualidad se cumple exclusivamen-
te bajo los parametros impuestos en el articulo 20, inciso segundo de la Ley 17.336.

En otras palabras, no basta con que el autor autorice de manera patente —ya sea
oralmente o por escrito— a un tercero a usar su obra, sino que tal permiso se tiene
que manifestar cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos impuestos por el
articulo 20, inciso segundo de la Ley 17.336, debido a que tal norma impone qué debe
comprenderse por autorizacion expresa. Luego, si esas exigencias obligatorias no son
obedecidas, dicho tercero no se encontrard autorizado, y con ello, le sera aplicable lo
establecido en el inciso segundo del articulo 19 de la Ley 17.336, que dice: «La infrac-
cion de lo dispuesto en este articulo hara incurrir al o los responsables en las sancio-
nes civiles y penales correspondientes».

A modo de resumen, se puede afirmar que, del tenor literal de la Ley 17.336, se
prescribe que la autorizacién que otorga el autor —como titular originario— a un
tercero para utilizar su obra debe ser expresa, destacando que tal caracter no puede
ser obviado por las partes en atencion al caracter protector de las normas sobre de-
recho de autor.”

La historia fidedigna de la Ley 17.336 ratifica que la autorizacion debe ser expresa

Como hemos indicado, el articulo 19 de la Ley 17.336 determina que la autorizacion
que el autor concede a un tercero para que utilice su obra debe tener el caracter de
expresa. De este modo, resulta relevador examinar cual es la historia fidedigna de su
establecimiento, y con ello verificar nuestra primera tesis.

El primer antecedente del articulo 19 precitado se encuentra en el Mensaje Pre-
sidencial del Proyecto de Ley, del 30 de diciembre de 1968, que posteriormente se
convirti6 en la Ley 17.336. En el mensaje se contemplaban los articulos 19 y 20 relacio-
nados a esta materia, cuyo tenor era el siguiente:

Articulo 19: Las diversas formas del ejercicio del derecho patrimonial son inde-
pendientes entre si. La utilizacién de uno de ellos no afecta a los demds, salvo pacto
en contrario. El autor retiene todos los derechos que no autoriza expresamente.

Articulo 20: Nadie podra presentar en publico obra del dominio privado sin haber
obtenido previamente la autorizacion del titular del derecho de autor, bajo pena de
incurrir en las sanciones civiles y penales establecidas en la Ley.”

11. Enla doctrina francesa se destaca el cardcter imperativo de las normas protectoras al autor, las cuales
estan impregnadas de un fuerte formalismo. Sobre esto, véase Lucas, Lucas y Lucas-Schloetter (2012: 568).
En la doctrina espafiola, se sitia al autor como la parte débil en la contrataciéon en materia de propiedad
intelectual, y por ello las normas de ley estdn orientadas a su proteccion, tanto en sus intereses patrimo-
niales como morales. Sobre lo dicho, véase Evangelio Llorca (2006: 68-69); Rams Albesa (2010: 115).

12. «Historia de la Ley 17.336», Biblioteca del Congreso Nacional, p. 11, disponible en http://bit.
ly/2HiOzNG.
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Con posterioridad, en el primer tramite constitucional, se modificé el tenor y nu-
meracion de las normas examinadas, de forma que los articulos 19 y 20 pasaron a ser
los articulos 18 y 19, con su redaccion quedando en los siguientes términos:

Articulo 18: Las diversas formas del ejercicio del derecho patrimonial son inde-
pendientes entre si. La utilizacién de uno de ellos no afecta a los demas. El autor
retiene todos los derechos cuyos ejercicios no autoriza expresamente.

Articulo 19: Nadie podra utilizar publicamente una obra del dominio privado sin
haber obtenido la autorizacion del titular del derecho de autor.”

Luego, en el segundo tramite constitucional, en particular en el primer informe
de la Comisién de Constitucion, Legislacion y Justicia del Senado, del 20 de marzo
de 1970, es posible ubicar la actual redaccién del articulo 19 de la Ley 17.336, como
también de su articulo 20, que define qué es autorizacion y qué requisitos debe con-
templar la misma. Es asi como, junto con suprimir, por innecesario, el articulo 18,
se manifestaron como razones tenidas a la vista para reformular el proyecto de ley en
tramite, las siguientes:

Se agregd al articulo 19, que sienta el principio basico de que nadie puede utilizar
publicamente una obra del dominio privado sin previa autorizacién del titular del
derecho de autor, un inciso que establece la sancién por la infraccién correspon-
diente.”

Acto seguido, en lo que dice relacion con la redaccion definitiva del articulo 19 de
la Ley 17.336 en este primer informe de la Comision de Constitucion, Legislacion y
Justicia del Senado, se resolvid lo siguiente:

Articulo 19: Ha intercalado a continuacién de la palabra «autorizacién», la palabra
«expresa». Ha agregado como inciso segundo, nuevo, el siguiente: «La infraccion
de lo dispuesto en este articulo hard incurrir al o los responsables en las sanciones
civiles y penales correspondientes».’

De la historia fidedigna del articulo 19 de la Ley 17.336 consta inequivocamen-
te que: i) inicialmente, en el proyecto de ley no se contemplaba en dicho articulo

13. «Historia de la Ley 17.336», p. 41.

14. Se debe mencionar que el articulo 18 fue suprimido debido a que se prefiri6 indicar las formas
en que se puede utilizar una obra, sea directamente por el titular del derecho de autor, sea por quienes
estuviesen autorizados por él. De este modo, resulta ilustrador reproducir su inciso primero, que en esa
etapa del proyecto destaca nuevamente el caracter de expresa de la autorizacidn, al decir: «Articulo 18:
El titular del derecho de autor o quienes estuvieren expresamente autorizados por él, podran utilizar la
obra en alguna de las siguientes formas [...]».

15. «Historia de la Ley 17.336», p. 121.

16. «Historia de la Ley 17.336», p. 137.
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que la autorizacidn fuese expresa, ni cudles requisitos debia cumplir la misma; ii)
sin embargo, el cardcter de expresa de la autorizacion si se incluia en otras normas
relacionadas, como era el antiguo articulo 18; iii) por lo que con el devenir del iter
legislativo, de manera concluyente, se mantuvo dicha cualidad en la autorizacién, y
se reforz6 aun mas la proteccion al autor, puesto que tal autorizacidon expresa debia
tener un contenido esencial, que es el dispuesto en el articulo 20, inciso segundo de
la Ley 17.336.

En sintesis, no se podria sostener que la Ley 17.336 considera licita la autorizacién
tacita dada por el autor a favor de un tercero para que utilice su obra. En este punto,
si siguiera tal interpretacion, no solo seria contraria al tenor literal de la Ley, sino
particularmente a su historia fidedigna, en la cual queda patente que la intencién del
legislador fue disponer que esta autorizacion debia tener el caracter de expresa, y que
dicha exigencia exclusivamente se cumpliria con el contenido minimo dispuesto al
efecto en el articulo 20, inciso segundo de la Ley 17.336.

La interpretacidn sistematica de la Ley 17.336 no admite la autorizacién técita

Nuestra opinion, acerca de que la Ley 17.336 solo reconoce la autorizacion expresa,
encuentra suficientes fundamentos en el tenor literal e historia fidedigna de su esta-
blecimiento. Sin embargo, cabe examinar si de manera armonica entre los distintos
articulos de la Ley 17.336 se obtiene un similar resultado.

Sobre lo dicho, el articulo 19 de la Ley 17.336 se encuentra ubicado en el capitulo 5,
parrafo 1, titulado «Del derecho patrimonial en general». Este parrafo se inicia con el
articulo 17 de la Ley, que describe de qué manera el autor puede explotar su obra, ya
sea utilizandola personalmente, transfiriendo sus derechos sobre ella o autorizando
su utilizacién por terceros.

A continuacion, con el fin de acotar respecto de qué facultades patrimoniales pre-
cisas se detentan sobre una creacion, el articulo 18 de la Ley, en su inciso primero,
prescribe: «Solo el titular del derecho de autor o quienes estuvieren expresamente
autorizados por ¢él, tendran el derecho de utilizar la obra en alguna de las siguientes
formas». A continuacion, el articulo 19, inciso primero reitera que la autorizacién del
titular del derecho de autor debe ser expresa.

Acto seguido, el articulo 20, en su inciso primero de la Ley define lo que debe
entenderse por autorizacion, y en su inciso segundo detalla cudl es su contenido mi-
nimo. Entre otras menciones, se refiere a la necesidad de determinar qué derechos se
le conceden a la persona autorizada, la vigencia de la autorizacion y su remuneracion.
Luego, en su inciso final establece que:

A la persona autorizada no le seran reconocidos derechos mayores que aquellos
que figuren en la autorizacion, salvo los inherentes a la misma segtin su naturaleza.
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Respecto de este tltimo inciso, resulta revelador que el legislador haya empleado
el verbo «figurar», puesto que ello da cuenta de que la autorizaciéon necesariamente
debe ser expresa y, por ello, bajo ninguna perspectiva podra ser tacita. Ello es asi,
puesto que por «figurar», segin una de las acepciones del Diccionario de la RAE, se
debe comprender: «4. intr. Dicho de una cosa: Aparecer o constar en algtn lugar. Al
pie del documento figura la firma del autor». Luego, por «constar», este mismo dic-
cionario sefala: «1. intr. Dicho de una cosa: Ser cierta o manifiesta». Finalmente, por
«manifiesta», este mismo texto dispone: «1. adj. Descubierto, patente, claro».

De esta forma, seguin lo dispone el inciso final del articulo 20 de la Ley, en la au-
torizacion que se concede por el titular del derecho de autor a favor de un tercero,
deben figurar los derechos concedidos, esto es, debe constar o aparecer de manera
patente tal exigencia, requisito que evidentemente repugna con la idea de una auto-
rizacion tcita.

Finalmente, los articulos 21y 22 de la Ley 17.336, nuevamente, se refieren a la auto-
rizacion, y es destacable que el articulo 21, inciso final de la Ley reenvia a los articulos
anteriores, y el articulo 22 contempla una norma especifica tratandose de las autori-
zaciones de las obras literarias o musicales.

De esta manera, se puede apreciar que el legislador ha reglamentado de forma
sistematica la autorizacién para el uso de una obra ajena. En un principio (articulo
19) determina que es una facultad inherente al titular de una obra. Luego sefnala que
los derechos de explotacion patrimonial sélo podran ser utilizados por aquel que ha
sido autorizado expresamente, tal como se dispone en el articulo 19 de la Ley 17.336.

Adicionalmente, para evitar dudas acerca de qué se entiende por autorizacion, el
articulo 20, inciso primero define dicha expresion, y en sus incisos segundo y ter-
cero se reitera el caracter de expresa de la autorizacion, puesto que la misma debe
contemplar un contenido minimo, y en cuanto a los derechos concedidos al tercero
autorizado se dispone que no le seran reconocidos mas que aquéllos que figuren en
la autorizacion, esto es, que consten de manera patente en ella, salvo los inherentes a
la misma segun su naturaleza.

La doctrina no reconoce la autorizacién tacita cuando
la Ley requiere que sea expresa

Como cierre, cabe examinar qué ha dicho la doctrina respecto de la autorizacion
tacita, ya sea en el ambito del derecho comuin, como también en el sector especifico
de la propiedad intelectual. Como tendremos ocasion de revisar, también en esta
fuente del derecho se confirma nuestra interpretacion acerca de que la Ley 17.336 no
reconoce la autorizacion tacita para utilizar una obra ajena.

En sede de derecho comun, la doctrina ha estudiado la voluntad como uno de
los elementos de la existencia de un acto juridico. De este modo, se reconoce que la

117



SIERRA HERRERO Y BERNET PAEZ
LA AUTORIZACION DE UTILIZACION DE UNA OBRA AJENA EN LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL CHILENA

voluntad puede manifestarse de manera expresa o tacita, ambas con similar valor
juridico. Ahora bien, los autores estan contestes en que no es procedente la voluntad
tacita cuando la Ley requiere que la misma sea expresa, como ordena el articulo 19
de la Ley 17.336.

Sobre esto, Pescio (1948a: 45) afirma: «La ejecucion de hechos que supongan vo-
luntad es inoperante cuando la ley exige, como en la novacién, una declaracién cate-
gorica (articulo 1.636), o cuando el acto es solemne». Del mismo modo, Le6n Hurtado
(1963: 50) —quien en nuestro pais es el autor que ha estudiado la voluntad con un
particular detalle— sostiene: «La ley exige a veces que la voluntad se exteriorice de
un modo expreso; la voluntad tacita no seria suficiente para generar el acto juridico
o producir el efecto deseado por su autor». En similar sentido, Dominguez Aguila
(1977: 41) concuerda con los demds autores, al sefialar que: «En ciertos negocios, la
ley exige una manifestacion expresa, y no es posible deducir esa manifestacion de
hechos que la supongan implicitamente. Asi sucede en el articulo 1.465». Finalmente,
Guzman Brito (1992: 218) razona en similares términos, al decir: «La ley suele excluir
la manifestacion técita de dos maneras: bien diciendo esto directamente, como en el
caso del articulo 1.211 CC [...]; bien exigiendo de algin modo que la manifestacion
sea expresa, con lo cual elimina indirectamente la tacita».

Por tanto, no cabe duda de que en el derecho comun, cuando la Ley requiere que
la voluntad debe ser manifestada de forma expresa, no es juridicamente admisible la
voluntad tacita para perfeccionar el acto juridico en particular. Para que se generen
los efectos inherentes al mismo, como lo seria en este caso con la autorizacién de la
utilizacion de una obra ajena, se exige que la autorizacion sea expresa.

Asimismo, el criterio civilista es acogido por la doctrina del derecho de la propie-
dad intelectual, la cual desestima la autorizacién tacita en esta materia. Asi, a modo
de ejemplo, Herrera Sierpe (1999: 86) expresa sobre el articulo 19 de la Ley lo siguien-
te: «De la lectura del articulo 19, es posible concluir que la autorizacién no puede
ser verbal, ni puede ser tacita o presunta». Por su parte, Elisa Walker, al referirse a
las formalidades que se deben cumplir para autorizar a terceros el uso de una obra
protegida, sefiala:

Esta autorizacion es definida como «el permiso otorgado por el titular del derecho
de autor, en cualquier forma contractual, para utilizar la obra de alguno de los mo-
dosy por alguno de los medios que esta ley establece». La Ley exige que dicha autori-
zacidn se realice en forma expresa, descartando de tal forma el uso de autorizaciones
tacitas. Junto con ser expresa, la autorizacion debe contener una serie de elementos.
Debe precisar los derechos concedidos a la persona autorizada, indicar un plazo de
duracién, una remuneracion y a su forma de pago, establecer el nimero minimo o
maéximo de espectaculos o ejemplares autorizados o si son ilimitados, el territorio
de aplicacidn, junto con todas las clausulas limitativas que el titular del derecho de
autor imponga (Walker Echenique, 2014: 185-186).
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En sintesis, de la revision de la doctrina nacional, ya sea la propia del derecho
comun o la de la propiedad intelectual, es posible concluir que ambas estan contestes
en afirmar que, en los casos en que la Ley requiere que un acto juridico se perfeccione
por voluntad expresa, no es posible en modo alguno admitir la voluntad tacita. En
lo que nos interesa, no es juridicamente aceptable, entonces, interpretar que la Ley
17.336 permita la autorizacion tacita en el uso de una obra ajena, lo cual es, ademas,
contrario al tenor literal de los articulos 19 y 20 de la Ley 17.336.

Una correcta lectura a los casos Dublin y Transitorlab

Finalmente, cabe resolver si en los dos asuntos examinados, el titular de los derechos
de autor otorgd una autorizacion expresa con relacion a la utilizaciéon de sus obras.
Sobre ello, ambos litigios tienen como denominador comun la circunstancia de que
las creaciones implicadas fueron ejecutadas ptblicamente por sus autores —en este
caso musicos—, y por dicha razén las productoras demandadas negaban el pago adi-
cional de una licencia a la SCD en los términos del articulo 21, inciso primero de la
Ley 17.336.

Acerca delo dicho, un primer alcance a efectuar es que entre la productora u orga-
nizadora de eventos y los artistas se celebra un contrato de prestaciones de servicios,
que implica que la primera debe pagar a los segundos una contraprestacion de dinero
a cambio de la cual estos ultimos deben ejecutar publicamente creaciones musicales
a su favor, que pueden o no ser de su autoria. Por lo tanto, el objeto de dicho negocio
juridico es exclusivamente la autorizacion de la explotacion publica de los derechos
conexos que ostenta el artista sobre sus ejecuciones, de conformidad con lo prescrito
en el articulo 65 de la Ley 17.336 (Altés Tarrega, 2017: 1.343-1.344).

Acto seguido, una segunda observacion es que este contrato de prestacion de ser-
vicios en modo alguno afecta a los derechos de autor que tienen sus titulares —ya sea
originarios o secundarios— con respecto de las obras musicales ejecutadas por los
artistas, tal como dispone el articulo 65, inciso segundo de la Ley 17.336. De ahi que,
trataindose de los cantautores, sujetos que retinen los roles de autores y de artistas,
podran detentar la titularidad de los derechos de autor sobre sus obras, y ademas
disponer de la titularidad de los derechos conexos sobre las interpretaciones de las
mismas producciones musicales.

Una vez asentadas estas premisas conceptuales, es posible volver sobre los casos
analizados. En este sentido, la cuestion a despejar es sila mera celebracion de un con-
trato de ejecucion publica de creaciones musicales entre los artistas —que también
eran sus autores— con las productoras constituye adicionalmente una autorizacion
del titular del derecho de autor para permitir que tales las obras sean usadas en los
referidos conciertos. En este punto, debemos recordar que en el caso Dublin, la Corte
Suprema admitié que la presencia de los musicos en los eventos contratados era una
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autorizacidn tdcita, mientras que en el caso Transitorlab sostuvo que la ejecucion
publica del repertorio propio por los musicos no configuraba una autorizacién con-
forme ordena el articulo 20, inciso primero de la Ley 17.336.

A nuestro parecer, la respuesta a tal interrogante debe ser similar a la resuelta por
la Corte Suprema en el caso Transitorlab. Ello, por dos razones. La primera, debido a
que la Corte Suprema confunde en el caso Dublin las calidades de autor y de artista,
sujetos que a su vez detentan derechos sobre objetos distintos. En este sentido, el au-
tor es el creador de una obra, y por ello goza de los derechos patrimoniales y morales
dispuestos en la Ley sobre tal produccion, mientras que el artista es quien interpreta
una obra propia o ajena y se le conceden derechos conexos sobre dicha interpreta-
cidn. De este modo, el artista no tendra la calificacion de autor, ni sus interpretacio-
nes seran estimadas como creaciones u obras (Sanchez Aristi, 2017: 1.536).

A partir de lo dicho, en el caso de la ejecucion de obras musicales en un concierto,
se debera contar con al menos las autorizaciones pertinentes dadas, por una parte,
por el titular de los derechos de autor sobre las creaciones musicales ejecutadas, y
por la otra, por el titular de los derechos conexos sobre la interpretacion de dichas
obras. Ahora bien, en el caso Dublin qued6 asentado como hecho que los artistas
ejecutantes no eran los titulares exclusivos de los derechos de autor, puesto que solo
le pertenecian el 50% de los mismos; de ahi que, aunque se considerase que su inter-
vencion en tales eventos constituida una autorizacién de uso conforme prescribe el
articulo 20 de la Ley 17.336, este supuesto permiso adolecia de ineficacia, puesto que
se requeria para su perfeccionamiento el consentimiento del otro comunero de tales
derechos de autor.

El segundo argumento para justificar nuestra posicion se refiere al pago de la re-
muneracion por la autorizaciéon dada por el titular de los derechos de autor. En este
punto, debemos recordar que el contrato de prestacion de servicios entre la produc-
tora y los artistas tiene por propdsito remunerar a estos ultimos por la ejecucion
publica de ciertas obras musicales, propias o ajenas. Luego, dicho negocio juridico,
tal como prescribe el articulo 65 de la Ley, en modo alguno puede menoscabar la
proteccion que se dispensa a los autores. Por lo tanto, si el articulo 20, inciso primero
dela Ley requiere que los titulares de los derechos de autor autoricen expresamente la
utilizacion de sus creaciones, tal mandato imperativo no puede ser desconocido por
las partes al convenir sobre derechos conexos. Adicionalmente, tal autorizaciéon debe
ser remunerada segun dispone el articulo 20, inciso segundo de la Ley, suma que
debe ser pagada al titular de los derechos de autor si sus creaciones son ejecutadas
publicamente, tal como prescribe el articulo 21 de la Ley.”

Finalmente, cabe afiadir que al exigir la Ley la presencia de una autorizacion ex-
presa por parte del titular de los derechos de autor para utilizar una obra ajena, sera

17. Esta regla es reiterada en el articulo 64 de la Ley 17.336.
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de cargo del tercero probar la existencia de dicho permiso, sin que sea suficiente para
ello la sola celebracion de un contrato de prestacion de servicios cuyo objeto son na-
turalmente los derechos conexos del artista sobre su interpretacion, a menos que en
tal convenio se aftada una autorizacion respectiva por el titular de los derechos de au-
tor en los términos del articulo 20 de la Ley 17.336, lo cual ademas esta en consonan-
cia con lo prescrito en el articulo 21, inciso segundo del mismo cuerpo normativo.

El contenido de la autorizacion expresa dada
por el titular de los derechos de autor

Asentada la premisa de que la autorizacion que debe otorgar el titular de los derechos
de autor a un tercero debe ser expresa, corresponde determinar si la misma debe
tener un contenido minimo. A este respecto, bien se puede estimar que es necesario
cumplir con aquel contenido que prescribe el articulo 20, inciso segundo de la Ley,
o bien, se puede pensar que esa descripcion es solo orientadora para las partes, de
modo que su omisién no acarrea sancion alguna. Para apreciar la relevancia de esta
cuestion, examinaremos una sentencia dictada por la Corte Suprema el 18 de enero
de 2018, que nos permitird adentrarnos en este debate.

En este litigio, el recurrente Octavio Fuentes interpuso un recurso de casacion
en el fondo, en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santia-
go, la cual denegd su pretension indemnizatoria deducida en contra de la Empresa
Nacional de Mineria (Enami).”® En este sentido, son hechos relevantes de esta causa
la circunstancia de que el demandante presto sus servicios de soporte informético a
favor de Enami entre los aflos 2007 a 2012, y que también en esa época elaboré un
programa computacional denominado Sistema de Recepcion de Minerales (SIREM).
De este modo, luego de extinguida esta relacion contractual, el demandante present6
una accion por infraccidn a sus derechos de propiedad intelectual, puesto que —en lo
que nos interesa— Enami habria hecho un uso no autorizado de SIREM en el mismo
periodo antes mencionado.

La Corte de Apelaciones de Santiago, aun reconociendo que el contrato de pres-
tacion de servicios no contenia una clausula que permitiera ceder la titularidad de
SIREM a favor de Enami, considerd que presumiblemente el demandante autorizé su
uso a favor de dicho empresa, puesto que en virtud de la relacién contractual que los
unia, fue el mismo demandante quien ejecutd la instalacion y aplicacion del software
en dependencias de Enami, y por la cual recibié un honorario. Tales actuaciones,
para esta Corte, vinculaban al demandante, y por ello era procedente la aplicacién a
esta litis de la doctrina de los actos propios. De esta manera, se rechaz6 la apelacion al
no demostrarse que Enami hubiese utilizado el software sin autorizacion de su titular.

18. Sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, 1 de junio de 2016, rol 8.615-2015.
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En el recurso de casacion en el fondo interpuesto en contra de la sentencia revi-
sada, el recurrente denunci6 una infraccién a los articulos 18 y 20 de la Ley 17.336,
puesto que en su concepto no habria habido una autorizacion expresa para que Ena-
mi utilizara el software, y que el contrato de prestacion de servicios invocado por la
Corte de Apelaciones no contenia clausulas de derechos de autor que cumplieran con
las exigencias impuestas en el articulo 20, inciso segundo de la Ley.

La Corte Suprema rechazo el recurso en una sentencia dividida. Asi, en el voto de
mayoria inicialmente ratificé su posicién en cuanto a que la autorizaciéon que debe
dar el titular del derecho de autor ha de ser expresa, no admitiéndose, por tanto,
que sea tdcita ni presunta. Sin embargo, sostuvo, a continuacidn, que el recurrente
si prestd su autorizacion expresa en la utilizacion del software por parte de Enami,
razonando que

el demandante exteriorizé o revel6 su voluntad a través de una declaracion escrita
—calidad que tienen las cartas o cotizaciones que remitié a la demandada— ofre-
ciendo o poniendo a su disposicion de aquélla el programa computacional ya referi-
do, que incluso personalmente instald, aplico, implementd, por lo que se le pagaron
los respectivos honorarios, se debe concluir que los jueces del fondo no infringieron
lo que disponen los articulos 1, 18 y 20 de la Ley 17.336, al desestimar la demanda de
indemnizacion de perjuicios, pues, precisamente, como lo seialaron, no se acreditd
el supuesto factico fundamental, esto es, la falta de autorizacion expresa del autor
de la obra intelectual de que se trata para su utilizacion en las instalaciones de la
demandada.”

Por su parte, en el voto de minoria redactado por el ministro Ricardo Blanco se
argumenté en un sentido contrario. Sostuvo asi que en esta materia la Ley exige una
autorizacion formal o documental. Por ello se descarta el uso de permisos tacitos, de
modo que no es posible deducir dicha voluntad de cierto comportamiento del titular
del derecho. Esto, a su juicio, queda corroborado por el contenido que debe tener la
autorizacién, segun dispone el articulo 20, inciso segundo de la Ley. De esta suerte,
en lo que dice relacidn al recurso, el ministro afirmo que:

el fallo impugnado incurrié en un error de derecho al estimar que el demandante
habia manifestado su voluntad en un sentido de que la demandada instalara y usara
el programa computacional respecto de la cual tiene derechos en calidad de autor,
y concluir que habia autorizado expresamente el uso del referido programa, a partir
del hecho de haber aceptado en calidad de contratista ejecutar servicios computa-
cionales vinculados con el programa.>

19. Sentencia de la Corte Suprema, rol 44.948-2016, 18 de enero de 2018, considerando 8.
20. Sentencia de la Corte Suprema, rol 44.948-2016, considerando 4, voto de minoria.
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De esta manera, en esta sentencia ambos votos comparten la opinion de que la
autorizacion en cuestién corresponde que sea expresa, esto es, debe ser manifestada a
través del lenguaje hablado, escrito o gestual. Sin embargo, difieren en cémo la auto-
rizacién tiene que manifestarse. Por un lado, el voto de mayoria admite que la misma
pueda expresarse a través de actos unilaterales del titular, y sin cumplir al parecer con
el contenido descrito en el articulo 20, inciso segundo de la Ley. Por otro, el voto de
minoria concluye que el contenido minimo del articulo 20, inciso segundo de la Ley
es imperativo para las partes. A continuacion, analizaremos cual de éstas es la postura
que tendria que ser la correcta.

Segunda tesis: Solo es valida como autorizacién expresa la otorgada
en los términos del articulo 20, inciso segundo de la Ley

A nuestro parecer, conforme con los argumentos que se expondran, la tesis mas ade-
cuada a esta cuestion es considerar que solo es valida como autorizacion expresa
aquélla que es otorgada de acuerdo con el contenido minimo dispuesto en el articulo
20 de la Ley, y en particular, su inciso segundo, norma que es de orden publico, y por
ello no disponible para las partes.

A fin de fundamentar esta segunda tesis, revisaremos la historia fidedigna del
precepto precitado, qué nos dice al respecto el derecho comparado y, por ultimo,
interpretaremos armonicamente la Ley 17.336.

La historia de la Ley 17.336 confirma la imperatividad de su articulo 20

En cuanto a la génesis de la regla en examen, se debe apuntar que ésta no se encon-
traba en el mensaje presidencial que dio origen a la Ley 17.336. De hecho, la misma
se incorpora en el primer informe de la Comisiéon de Constitucion, Legislacion y
Justicia del Senado, que indic6 lo siguiente:

El articulo 21 del proyecto de la Camara, que especificaba los derechos que ad-
quiere, en virtud de una autorizacién concedida por el titular del derecho de autor,
la persona en favor de la cual se otorgaba dicha autorizacidn, fue sustituido por otro
que sefiala qué se entiende por autorizacion, esto es, el permiso otorgado, en cual-
quier forma contractual, para utilizar la obra de alguno de los modos y por alguno
de los medios que la ley establece. La nueva disposicion sefiala también el contenido
esencial de las estipulaciones respectivas.”

De este modo, en dicha etapa del proceso legislativo, el articulo 20 fue redactado
en los siguientes términos (similares al actualmente vigente):

21. «Historia de la Ley 17.336», p. 122.
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Articulo 20: Se entiende por autorizacién el permiso otorgado por el titular del
derecho de autor, en cualquier forma contractual, para utilizar la obra de alguno de
los modos y por alguno de los medios que esta ley establece.

La autorizacién debera precisar los derechos concedidos a la persona autorizada,
seflalando el plazo de duracién, la remuneracion y su forma de pago, el niimero
minimo o maximo de espectaculos o ejemplares autorizados o si son ilimitados,
el territorio de aplicacién y todas las demas clausulas limitativas que el titular del
derecho de autor imponga.

A la persona autorizada no le seran reconocidos derechos mayores que aquéllos
que figuren en la autorizacion, salvo los inherentes a la misma seguin su naturaleza.>

Luego, fue en el segundo informe de la Comisiéon de Constitucion, Legislacion y
Justicia del Senado donde se perfil6 la redaccion definitiva del texto, al anadirse en el
inciso segundo la siguiente frase:

La remuneracion que se acuerde no podra ser inferior, en caso alguno, al porcen-
taje que sefiale el Reglamento.”

A partir de lo resefiado, es posible deducir como primera observacion que, segun
la historia de la Ley, se disponia que la autorizacion debia otorgarse: i) contractual-
mente —lo que impide considerar como autorizacion el acto unilateral de una de las
partes—, y ii) que tal autorizaciéon debia tener un contenido minimo esencial. Asi,
respecto de esta ultima afirmacion, se debe recordar que los elementos esenciales de
un acto juridico —como lo es la autorizacion— son aquellas cosas sin las cuales el
acto no produce efecto alguno, o degenera en otro distinto, como prescribe el articulo
1.444 del Codigo Civil.

Como un segundo apunte, cabe mencionar la notable influencia que tuvo en la
redaccion de la norma el autor brasilero Henry Jessen, cuya obra Derechos intelectua-
les de los autores, artistas, productores y otros titulares fue traducida por el abogado
asesor del Ministerio de Educacion, Luis Grez Zuloaga, quien participé de manera
activa en la tramitacion de la Ley 17.336.*

22. «Historia de la Ley 17.336», p. 137.

23. «Historia de la Ley 17.336», p. 217. No se contienen mayores referencias en la historia de la Ley
respecto de los motivos de esta agregacion. Asi, solo se sefiala que: «El articulo 20 reglamenta las con-
venciones que puedan celebrarse entre el autor y los utilizadores de su obra, englobadas bajo la denomi-
nacion de «autorizaciones». A este respecto, se aprob6 una indicacién del sefior Fuentealba conforme a
la cual la remuneracién que se pacte no podra ser inferior a la que sefale el Reglamento» (p. 209).

24. La influencia de la obra de Jessen en la tramitacion de la Ley 17.336 se aprecia en numerosos pasa-
jes de su historia, como se observa en el siguiente comentario del senador Patricio Aylwin: «Tengo a la
mano, precisamente, algunos parrafos del libro Derechos intelectuales, de Henry Jessen, que la comision
consultd a menudo, por ser una de las mejores publicaciones de habla castellana sobre la materia», (p.
262).
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Esto resulta evidente, puesto que los incisos segundo y tercero del articulo 20
de la Ley fueron redactados de manera casi idéntica a como lo hace Jessen, quien, a
proposito de la licencia o autorizacion del autor o cesionario dada en cualquier forma
contractual, afirma:

La autorizacién del autor debera ser precisa en sus términos, indicandose en ella
cuales son los derechos que se conceden al usuario, el plazo de duracién, la remu-
neracion y su forma de pago, el nimero minimo o maximo de espectaculos o ejem-
plares autorizados, o si son ilimitados, el territorio de aplicacion y todas las demas
clausulas limitativas que el autor quiera imponer. Al licenciado no le serdn recono-
cidos derechos mayores que aquéllos que figuren en la autorizacidn, salvo si por ser
habituales en el pais y, por consiguiente, de aplicacion logica y necesaria, las partes
no lo mencionen por considerarlos obvios (Jessen, 1970: 101).

Como se puede apreciar, las similitudes entre este pasaje extractado y el articulo
20 de la Ley son patentes, puesto que destaca que la autorizacion debe ser precisa
en sus términos, esto es, expresa, y que debe tener un contenido minimo para que
produzca sus efectos.

A modo de resumen, podemos afirmar que en la historia de la Ley se pretendié
delimitar la manera en que el autor debe otorgar la autorizacion para que otro utilice
su obra. No se trata por tanto de un acto carente de deslindes, sino que, por el con-
trario, su fuente tiene que ser un contrato, cualquiera que éste sea, y en el mismo es
necesario que se detalle un conjunto de elementos que se consideran como esencia-
les. Estos son: i) los derechos concedidos al autorizado; ii) el plazo de vigencia de la
autorizacion; iii) la remuneracién y forma de pago; iv) el nimero minimo o maximo
de espectdculos o ejemplares o sin ilimitados, y v) el ambito territorial de la licencia.

La sancion en el derecho francés a las cesiones irregulares de derechos

Nos parece importante dar cuenta del estado de la cuestién en el derecho francés
contemporaneo a la dictacion de nuestra Ley, ya que evidentemente a esa fecha tal
ordenamiento desplegaba una enorme influencia en los demas sistemas juridicos
pertenecientes al derecho continental.

En ese tiempo en Francia regia en esta materia la Ley sobre Propiedad Artistica y
Literaria, Ley 57-298, del 11 de marzo de 1957. Segiin menciona Denoix de Saint Marc,
el legislador era receloso de que los autores contrataran con empresarios que tienen
una mejor posicion para negociar y, por tanto, de imponer sus condiciones a esta par-
te débil. Por esta razdn, se establecieron un conjunto de reglas para limitar el alcance
de la cesion de los derechos de autor consentidas por sus titulares, principalmente
con miras a hacerlos reflexionar sobre las consecuencias juridicas de sus actos. En tal
sentido, se sostuvo que estas disposiciones tenian el caracter de imperativas, lo que se
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justificaba por la preocupacion del legislador de evitar que a los autores se les privara
indebidamente de sus derechos (Denoix de Saint Marc, 1999: 179).

De este modo, en lo que nos interesa, el articulo 31, parrafo tercero, de la Ley de
1957 (actual articulo L131-3 del Codigo de Propiedad Intelectual francés) prescribe
una regla muy similar al articulo 20, inciso segundo de Ley 17.336. En tal norma se
indica lo siguiente:

La cesion de los derechos del autor estard subordinada a la condiciéon de que cada
uno de los derechos cedidos sea objeto de una mencién por separado en el contrato
de cesién y que el ambito de explotacion de los derechos cedidos quede delimitado
en cuanto a su alcance y su destino, asi como en cuanto al lugar y a la duracién.”

Conforme a estos términos, si una cesion de derecho de autor omite alguna de las
menciones obligatorias descritas en la norma, la doctrina sostiene que tal contrato
seria ineficaz, puesto que careceria de objeto. Y es que la norma prescribe que la
cesion esta subordinada al cumplimiento de los requisitos descritos, de modo que si
éstos no se cumplen, se considera que la cesion seria ineficaz. Ahora bien, la discu-
sién se circunscribe a si la sancion de ineficacia seria la nulidad absoluta o relativa.
Para algunos autores, deberia declararse la nulidad absoluta, puesto que faltaria un
elemento de la esencia del contrato. Para otro sector, con miras a proteger de mejor
forma el interés del sujeto tutelado, sostienen que la sancién deberia ser la nulidad
relativa, pudiendo ser ratificada la cesion irregular.>

En sintesis, en el derecho francés que estaba vigente a la fecha de dictacion de la
Ley 17.336, era un requisito de la esencia de una cesién de derecho de autor que se
cumplieran las especificaciones minimas descritas en el articulo 31 de la Ley de 1957.
Sobre esta base, no resulta valida la autorizacion si en el contrato consta sélo una
mencioén genérica a alguna de estas exigencias (Denoix de Saint Marc 1999: 179; Lu-
cas, Lucas-Schloetter y Bernault 2017: 624; Pollaud-Dulian 2014: 945). A este respecto
resulta ilustrativo el criterio de la Corte de Casacién, que considerd nula una cesién
en que se estipulaba que el autor transferia todos sus derechos sobre una obra, toda
vez que con ello se infringia la regla de especificidad de los derechos cedidos por el
titular a un tercero.”

25. Una version traducida al castellano del Codigo de Propiedad Intelectual francés se encuentra en
http://bit.ly/2I1ZIgWq. Por otro lado, se debe advertir que en el derecho francés la distincién entre cesién
y licencia —que si se contiene en la Ley 17.336 (articulos 20 y 73)— no es relevante, puesto que ambos
actos estan sometidos a las mismas reglas. Sobre esto, véase Lucas, Lucas-Schloetter y Bernault (2017:
609) y Raimond (2009: 35).

26. Por todos: Lucas, Lucas-Schloetter y Bernault (2017: 625).

27. Cour de Cassation, chambre civile 1, 9 de octubre de 1991, disponible en http://bit.ly/2ZBt585. La
disputa que resolvié esta sentencia se referfa a una controversia sostenida entre una agencia de publici-
dad (Roberts and Partners) con su cliente (Joker). Asi, ambas partes celebraron un contrato de encargo
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Una interpretacién armonica no tolera una autorizacién alejada del tenor
expreso del articulo 20, inciso segundo de la Ley 17.336

Como hemos revisado, tanto en la historia de la Ley como en el derecho francés se
distingue el caracter tuitivo que despliega la legislacion sobre la propiedad intelec-
tual. Justamente es en el momento en que el titular de los derechos desea explotar su
obra cuando se requiere una mayor tutela, por lo cual el articulo 20, inciso segundo
de la Ley necesariamente cumple un papel de orden publico y, por ello, imperativo
para las partes.

Lo expresado es consistente con la historia fidedigna de la Ley. En ella, al referirse
a la irrenunciablidad de los derechos patrimoniales contenida en el articulo 86 de la
Ley 17.336,* se indica:

Una de las materias mds importantes en que la Comision innovo respecto del pro-
yecto de la Camara de Diputados es la relativa a la irrenunciabilidad de los derechos
patrimoniales que la ley en proyecto otorga a los titulares de los derechos de autor y
conexos. En el articulo 100 del proyecto primitivo, se establecia que «las normas de
la presente ley son supletorias de la voluntad de las partes», lo que dejaba en la inde-
fension mads absoluta a los autores frente a los empresarios y explotadores habituales
del trabajo ajeno, y hacia enteramente inutil la iniciativa en estudio. Siguiendo la
tendencia existente, que lleva a asimilar cada vez mas al derecho laboral la legisla-
cion protectora de la creacidn intelectual, la Comision sustituy6 esa disposicién por
el articulo 86 y estatuyd la irrenunciabilidad de los derechos patrimoniales. En esta
forma acogimos una sentida y justa aspiracién de los autores. Por lo tanto, ninguna
convencion o contrato celebrado por los titulares del derecho de autor podra esta-
blecer clausulas que contengan beneficios inferiores a los determinados en la ley, y si
asi ocurriere, esas estipulaciones no tendran valor alguno.”

Adicionalmente, tal como hemos indicado, no cabe desconocer el tenor expreso
del articulo 20, inciso segundo de la Ley que, al referirse a los contenidos esenciales

de obra publicitaria, por la cual la agencia se comprometia a hacer creaciones publicitarias a favor de
su mandante respecto de jugos de fruta, estipulandose en el mismo que se incluia la cesién de todos
los derechos de explotacion. Con posterioridad, la agencia de publicidad encargé un film llamado «La
fruta desnuda», respecto de la cual su contratante Joker reclamo su titularidad, argumentando que habia
adquirido todos los derechos de explotacion de las creaciones publicitarias producidas por la agencia
Roberts and Partners. La Corte de Casacion resolvio a favor de la agencia de publicidad, puesto que, a
pesar de la estipulacion pactada, su aplicacion ilimitada en los hechos despoja de toda fuerza obligatoria
al articulo 31, parrafo tercero, de la Ley de 1957.

28. El articulo 86 de la Ley 17.336 prescribe: «Son irrenunciables los derechos patrimoniales que esta
Ley otorga a los titulares de los derechos de autor y conexos, especialmente los porcentajes a que se
refieren los articulos 50, 61, 62 y 67».

29. «Historia de la Ley 17.336», p. 192.
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de la autorizacidn, prescribe: «La autorizacion debera precisar». Se trata, evidente-
mente, de una norma imperativa, puesto que ordena como debe llevarse a cabo este
acto juridico (Pescio, 1948b: 277). Como el legislador exige que el acto se ejecute de
manera especial, no tienen la facultad de celebrar el mismo en otra forma a la dis-
puesta, ya que ello seria contrario al interés general (Ledn, 1983: 29).

Por otro lado, cabe destacar que el caracter esencial de las menciones que debe
contener la autorizacién —descritas en el articulo 20, inciso segundo de la Ley— se
aprecia con toda nitidez al revisar las demas normas de la Ley 17.336. En este sentido,
nuestro legislador no establecié ninguna regla de supletoriedad, en ausencia de la
voluntad de las partes respecto del contenido de la autorizacion. A modo de contras-
te, la Ley espafiola de propiedad intelectual, en su articulo 43, apartado segundo, al
referirse a la transmision entre vivos de los derechos de autor suple la voluntad de las
partes de la siguiente forma:

2) La falta de mencién del tiempo limita la transmision a cinco aios y la del dambito
territorial al pais en el que se realice la cesién. Si no se expresan especificamente y de
modo concreto las modalidades de explotacion de la obra, la cesion quedard limita-
da a aquella que se deduzca necesariamente del propio contrato y sea indispensable
para cumplir la finalidad del mismo.

Por lo tanto, si en el contrato nada se dice respecto de cuales son los derechos con-
cedidos al tercero (ya sea el derecho de reproduccion o de distribucién), o cual sera
el ambito temporal de la explotacion (de duracién definida o perpetua) o su alcance
territorial aplicable a la autorizaciéon (Chile o todo el mundo), sélo cabe considerar
que ésta serd ineficaz. Este razonamiento se confirma con la regla de interpretacién
estricta del articulo 20, inciso final de la Ley, que dispone que, al menos, en la auto-
rizacién deben figurar los derechos objeto de la misma, cuestién que en caso alguno
puede ser integrada por el juez.

En resumen, tanto de la historia fidedigna de la Ley 17.336 como de lo expuesto en
el derecho comparado, y adicionalmente, de una interpretaciéon armonica del texto
legal, es posible considerar que sélo sera valida una autorizacion dada por el titular
de los derechos de autor a un tercero cuando la misma cumpla de manera integra el
contenido dispuesto en el articulo 20, inciso segundo de la Ley. De lo contrario, se
considerara ineficaz. En esta linea, dado el caracter obligatorio de las menciones im-
puestas en dicha norma, corresponde concluir que su omisidn acarrea, en principio,
la nulidad por la falta de los requisitos que la Ley considera como esenciales del acto
(Corral Talciani, 2018: 673).3°

30. Para este autor, la hipétesis de un acto juridico al que le faltan uno o mas de sus requisitos esen-
ciales se deben sancionar con su nulidad de pleno derecho, la que opera ipso iure. Esta idea se recoge en
Corral Talciani (2018: 673-676).

128



REVISTA CHILENA DE DERECHO Y TECNOLOGIA
VOL. 8 NUM. 1(2019) « PAGS. 107-131

Sin embargo, a nuestro juicio, se podria considerar que la sancién aplicable en
la especie seria la dispuesta en el articulo 19 de la Ley, inciso segundo de la Ley, que
prescribe que, a falta de autorizacién concedida por el titular, al infractor se le hara
responsable de las sanciones civiles y penales dispuestas en la Ley, todo ello en re-
lacién al articulo 10 del Cédigo Civil, que prescribe que la Ley puede establecer un
efecto distinto a la nulidad en caso de contravencion (Claro Solar, 1939: 597). Asi, el
tercero que utiliza una obra ajena sin contar con una autorizacion en los términos del
articulo 20, inciso segundo de la Ley, carece de una autorizacién expresa, tal como
la requiere el articulo 19, inciso primero de la Ley, por lo que, acto seguido, debe ser
considerado un infractor civil y penal, segtin indica el inciso segundo del precitado
articulo.

Conclusiones

El propésito de este estudio fue examinar como la Ley de Propiedad Intelectual regla-
menta la autorizacién como un medio a través del cual el autor permite a un tercero
explotar una obra suya. En este sentido, dimos cuenta de que la Corte Suprema ha
mostrado una posicidn vacilante acerca de la forma en que debe concederse la auto-
rizacion por el titular de los derechos de autor a los terceros, asi como el contenido
minimo que la misma debe revestir. Tal disparidad de criterios en la jurisprudencia
obliga a esclarecer ambas cuestiones debatidas.

La primera tesis de nuestro estudio consiste en afirmar que la Ley de Propiedad
Intelectual solo admite la autorizacién expresa del titular de los derechos de autor
para que un tercero pueda utilizarla. Tal proposicion se asienta en el tenor literal de
la Ley 17.336, en la historia fidedigna de su establecimiento, en una interpretacion
sistematica de sus normas, y finalmente, en la opinién comun de los autores.

La segunda tesis de nuestra investigacion considera que solo es valida como au-
torizacion expresa dada por el titular de derechos de autor a un tercero, aquélla que
cumple con los requisitos minimos impuestos en el articulo 20, inciso segundo de la
Ley de Propiedad Intelectual. Luego, la omision de tales menciones obligatorias trae
como consecuencia que al tercero no autorizado se le hara responsable de las san-
ciones civiles y penales, conforme lo dispone el articulo 19, inciso segundo de la Ley.
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