Santiago, ocho de marzo de dos mil veintidés.

Vistos:

En autos Rol N° C-10.600-2018, seguidos ante el Noveno Juzgado Civil de Santiago, por
sentencia dictada el veintidos de enero de dos mil diecinueve, se acogio la demanda de
indemnizacién de perjuicios interpuesta por dofia Catalina Abbott Kramer en contra de la
Sociedad Viu Manent Compaifiia Limitada, declarandoque esta ultima incurrié en las
infracciones contempladas en los articulos 18 b) y d) y14 N° 1y 2 de la Ley N° 17.366,
condenandola al cese de los actos infraccionales deuso de la obra de la actora sin su
autorizacion, junto al pago de la suma equivalentea 2.000 unidades tributarias mensuales
por cada una de las infracciones, sumandoen total 8.000 de las referida unidad. Asimismo,
se le condend a la publicacion de unextracto del fallo en un diario de circulacién comercial de
la Region Metropolitana y alpago de las costas de la causa.

Deducido recurso de apelacion por la demandada, la Corte de Apelacionesde Santiago, por
fallo de veintidés de septiembre de dos mil veinte, rectificado por resolucién de treinta de
septiembre del mismo afio, lo confirmd, con declaracion, reduciendo el monto de la
indemnizacion fijada a la suma Unica y total de 2.000 unidades tributarias mensuales, al
estimar que la subsuncién de los hechos acreditados constituyen una Gnica infraccion a lo
dispuesto en el articulo 20 de la LeyN°® 17.336.

En contra de esta ultima resolucion, ambas partes dedujeron recurso de casacién en el
fondo, que pasan a analizarse.

Se ordend traer los autos en relacion.

Considerando:

En cuanto al recurso de casaciéon deducido por la parte demandante:

Primero: Que la recurrente sostiene, en un primer capitulo, que la judicatura del fondo
vulnerd lo dispuesto en los articulos 1, 14 N° 1y 2, 16, 17 y 18letras b) y d) de la Ley N°
17.336, en relacion con los articulos 19 y 20 del mismo cuerpo legal, al concluir que la
demandada solo habia incurrido en una solainfraccion a la ley de propiedad intelectual,
en circunstancias que, de los hechos que se tuvieron por acreditados, es posible concluir la
existencia de cuatro infracciones a dicho texto normativo, tal como fue declarado por la
sentencia de primera instancia.

Explica que, de conformidad con lo dispuesto en la ley de propiedadintelectual y lo
referido por la amplia doctrina nacional e internacional, los derechos de autores pueden
clasificarse en patrimoniales o morales. Dentro de losprimeros se encuentran los de
reproduccion, transformacion, distribucién, comunicacion al publico, radiodifusion y
comunicacion por cable; mientras que los segundos comprenden los de paternidad,
integridad y proteccion de la obra inédita. Dichos derechos le corresponden al autor de la
obra protegida, salvo los derechos morales que, por mandato expreso del legislador,
siempre le corresponden al autor de la obra.

Agrega que de lo anterior se desprende que para que un tercero pueda utilizar obras
ajenas, requiere la autorizacion expresa del autor, de conformidad con lo dispuesto en el
referido articulo 19 inciso primero de la Ley N° 17.366, que defina expresamente los
derechos que se autorizan a explotar, so pena de incurrir en las sanciones que dicho
cuerpo legal contempla.

Refiere que, atendido lo anterior, todo acto que implique una violacion a los derechos que
reconocen un ambito de proteccién, constituye un hecho ilicito y, en consecuencia, una
infraccion a la Ley N° 17.336, por lo que siendo un hecho de la causa que la demandada
realiz6 actos de reproduccion y comunicacion publica dela obra de la actora sin
autorizacién ni cesion para su explotacion, incurrié en dos infracciones al derecho
patrimonial, de conformidad con lo dispuestos en el articulo 18 letras b) y d); asimismo, al
haberse acreditado que la empresa Viu Manent modificé y mutilé la obra, asociandola a la
autora, vulnero los derechos morales de paternidad e integridad de la obra de la sefiora
Abbott Kramer, configurandose las infracciones contempladas en los articulos 14 N° 1y 2
del referido cuerpo legal, razon por la cual yerra la judicatura del fondo al concluir la



existencia de una Unica infraccién, maxime si la subsume en el articulo 20 de laley de
propiedad intelectual, la que se limita a regular el contenido especifico de las
autorizaciones del titular del derecho de autor para la utilizacion de sus obras.

Agrega que dicha conclusion también resulta contraria a lo dispuesto en el articulo 16 de la
Ley N° 17.336, pues estos dos ultimos derechos morales nunca podrian haber sido objeto
de una autorizacién, de modo que malamente pueden subsumirse en una falta de
autorizacion de la demandada, como errGneamente concluye el tribunal a quo.

En un segundo capitulo denuncié una errénea interpretacion del articulo 85 K en relacion
con los articulos 84, 85 K, 85 Q y 85 T de la Ley N° 17.336, en relacidon con el articulo 19
del Cadigo Civil, pues se condené a la demandada a una multa equivalente a 2.000
unidades tributarias mensuales en circunstancias que todo el tratamiento que la Ley N°
17.336 le otorga a los montos indemnizatorios y eventuales acciones -civiles o penales- de
los titulares de derechos de autor, se construyen y determinan sobre la base de cada
infraccion a derechos de autor, sean morales o patrimoniales, razon por la cual,
habiéndose acreditado cuatro conductas vulneratorias de dichos derechos por parte de la
demandada, se debi6 condenar a la suma de 2.000 unidades tributarias mensuales por
cada una de ellas.

Luego de hacer referencia a los elementos histérico y l6gico deinterpretacion de la ley,
agrega que segun se desprende del mensaje de la Ley N° 17.336, el marco de las
sanciones civiles y penales que dicho texto normativo establece se refiere a infracciones a
derechos de autor y derechos conexos, estableciéndose una suma Unica compensatoria
gue sera determinada en relaciona la gravedad de cada infraccion, de lo que es posible
colegir que la demandada debi6 ser condenada por cada una de las infracciones cometidas
y No a una sumadunica como lo hizo el fallo impugnado.

Luego de sefalar cémo dichas infracciones tuvieron influencia en lodispositivo del fallo,
solicita su invalidacion, dictando, acto seguido y sin nuevavista, el de reemplazo que dé
lugar a la demanda en todas sus partes, con costas.Segundo: Que la judicatura del fondo
establecio, como hechos de la causa, los siguientes:

1.- Por escritura publica de 21 de diciembre de 2009, cuyas firmas fueron ratificadas con
fecha 5 de julio de 2010, celebrada en la Undécima Notaria de Santiago, dofia Catalina
Abbott Kramer, artistica plastica nacional, celebrd un contrato de cesion de derechos con
la empresa Viu Manent y Compafiia Limitada -del giro produccién, comercializacion y
exportacion de vinos-, por el cual le cedio los derechos de autor que existen o lleguen a
existir sobre 6 obras pictoricas para ser utilizadas como etiquetas para la linea de vinos
denominada “Secreto” —cepas Carmenere, Syrah, Malbec, Sauvignon Blanc, Viognier, y
Pinot Noir- de la vifia de propiedad de dicha empresa, pactandose un pago de $10.000
(diez mil pesos) y estipulando que dicha cesion comprende todos aquellos elementos que
permitenla correcta inteligencia de las obras, en particular, la facultad general de
explotacion de las mismas, segun lo prescrito en el articulo 17 de la Ley N° 17.336; su
divulgacion; el derecho de reproduccion directa o indirecta; el derecho de distribucion; la
comunicacion publica de las obras y el derecho detransformacién de las mismas. En dicho
contrato se estipulé expresamente que la empresa cesionaria “...podra variar, sin mediar
autorizacion previa, elementos tales como el nombre, las tonalidades utilizadas para
colorear al personaje, proporciones métricas, aspecto fisico, facciones, gestos,
movimientos, voz, antecedentes historicos y sociales, comportamiento, y en general,
cualquier otro componentes”, pactando que la referida cesion se extendera por todo el
plazo de proteccion de las obras, abarcando todo el territorio mundial.

2.- Durante el afio 2014 la demandante cre6 una ilustracion, denominada “Obra”, que al
afo siguiente, en virtud de la relacién de cercania y amistad que existia con los propietarios
de la sociedad Viu Manent Compafiia Limitada, la entregd a dicha empresa, con el fin de
ser utilizada como etiqueta correspondientea la cepa de vino Cabernet Sauvignon de la
serie “Secreto” y en la campana publicitaria del referido afio, recibiendo por ello un pago de
$1.500.000, emitiendo la respectiva boleta de honorarios electrénica N° 55, de 12 de
noviembre de 2015, participando en eventos y campafias de lanzamiento.



3.- Las partes no celebraron contrato alguno de cesion de derechos de autor sobre la
ilustracién denominada “Obra”, utilizada por la demandada como etiqueta de la cepa
Cabernet Sauvignon.

4.- La demandada utilizé la “Obra” objeto de juicio durante el afio 2015 y en afios
posteriores en etiquetas, folleteria, exposiciones y campafias publicitarias con multiples
formatos e interviniéndola al quitarle y/o adicionarle distintos elementos consignando a la
demandante como la autora de la obra modificada,sin contar con la autorizacion de esta
Gltima respecto de la utilizacion y modificaciones efectuadas.

5.- La actora ha creado distintas obras en espacios publicos y para diversasempresas
privadas, siendo extremadamente cuidadosa de la integridad de sus creaciones y, en
particular, de la intervencién, formato y extension que de ellas se hicieran y del valor
econdmico que le reportaban.

Sobre el cimiento de dichas proposiciones facticas referidas, se acogio la demanda,
razonando en primer término que atendida la fecha de celebracién del contrato de cesion
de derechos y la data de creacion de la obra objeto de juicio, esta Ultima no formaba parte
de dicho contrato, sin que la demandada hayaacreditado la celebracién de un acto juridico
sobre la cesién de los derechos de autor de la “Obra”, puesto que aun cuando se entregara
en el marco de relacionescomerciales generales, no existié a su respecto ningun
documento o autorizacion expresa que delimitara el marco de actuacién, como lo
hubo respecto de las ilustraciones anteriores, lo que revela que la demandada estaba en
pleno conocimiento de la necesidad de autorizaciones formales y de su implicancia.

Asimismo, concluyd, que el hecho de que la demandante haya participado de eventos y
campafias de lanzamiento no significa que haya autorizado a la demandada a utilizar la
“Obra” en los términos expuestos, puesto que lo anterior implicaria desatender lo dispuesto
en los articulos 18, 19y 20 de la Ley N° 17.336,que exigen la autorizacion expresa para tal
finalidad, descartando el uso depermisos tacito, no pudiendo ser deducida de cierto
comportamiento del autor o titular del derecho, debiendo existir un acto que, de forma
manifiesta e inequivoca,autorice a un tercero a utilizarla de una manera particular.

Finalmente, concluyd que los hechos acreditados permiten configurar la infracciéon
contenida en el articulo 20 de la Ley N° 17.336, en atencién a que todaslas conductas que
se tuvieron por acreditadas, consistentes en la reproduccién no autorizada, su
comunicacion publica, deformacién y asociacion de la actora a las mismas, quedan
comprendidas en su origen a una sola, gue es la de falta de autorizacién, razén por la cual
se condeno a la demandada a una Unica indemnizacioén de 2.000 unidades tributarias
mensuales, tomando en consideracion los criterios contemplados en el articulo 85 K del
mismo cuerpo legal.

Tercero: Que, del examen del recurso interpuesto por la parte demandante,se observa que
el centro de la controversia consiste en determinar si los hechos que se tuvieron por
acreditados constituyen, como razond la judicatura de alzada, una sola infraccion a la luz
de lo dispuesto en el articulo 20 de Ley N° 17.336 o si, como lo propone la actora, son
posibles de ser subsumidos en cuatro infracciones distintas, a saber, las contenidas en los
articulos 14 N° 1y 2y 18 letras b) y d) del mismo cuerpo legal.

La respuesta a esta primera interrogante permitira resolver, ademas, el segundo capitulo
del recurso de nulidad sustantivo, relativo a la supuesta infraccién de los articulos 84, 85 K,
85 Qy 85 TdelalLey N°17.336, en relacion con el articulo 19 del Cadigo Civil, al
determinar la existencia de una o cuatro infracciones para los efectos de la determinacién
de la multa a imponer.

Cuarto: Que para un adecuado andlisis del recurso en comento, es menester sefialar,
como punto de partida, que, atendida las caracteristicas de la obra objeto de juicio, una
creacion pictérica independiente del soporte utilizado para su entrega, es posible concluir
gue esta se encuentra especialmente protegida por la Ley N° 17.336, conforme lo
dispone el articulo 3 N° 11 del referido cuerpo legal, que establece, como “...especialmente
protegidos...11. Las pinturas, dibujos, ilustraciones y otros similares”.

Por su parte, el articulo 1° de la Ley N° 17.336, sefiala expresamente el ambito de



aplicacion de la ley sobre propiedad intelectual, expresando que: “...La presente ley
protege los derechos que, por el solo hecho de la creacion de la obra,adquieren los autores
de obras de la inteligencia en los dominios literarios, artisticos y cientificos, cualquiera que
sea su forma de expresion, y los derechos conexos que ella determina”. La propiedad
intelectual otorga al autor tanto derechos patrimoniales como morales, los que, de
conformidad con lo dispuestoen el inciso segundo de la citada disposicién, “...protegen el
aprovechamiento, la paternidad y la integridad de la obra”.

En relacién a los primeros, el legislador establecid, en el articulo 17 del texto legal en
comento, que el derecho patrimonial confiere su titular las facultadesde “...utilizar directa y
personalmente la obra, de transferir, total o parcialmente, sus derechos sobre ellay de
autorizar su utilizacion por terceros”, sefialando que sélo el titular del derecho de autor o
guienes estuvieren expresamente autorizadospor él, tendran derecho a utilizar la obra, a
partir de las cinco modalidades que establece el articulo 18 del referido cuerpo legal, a
saber, la reproduccion por cualquier procedimiento; adaptarla a otro género o utilizarla en
cualquier otra forma que entrafie una variacion de la original; ejecutarla pablicamente
mediante las formas que indica o por cualquier medio; y distribuirla al publico mediante
cualquier transferencia en propiedad del original, autorizada por el autor o de conformidad
con la ley.

La doctrina ha sefalado, respecto de los derechos patrimoniales, que ellos se refieren a la
posibilidad del autor —o de las personas autorizadas por él- de beneficiarse
econdémicamente de la obra intelectual. En ese sentido, se ha sefialado que "...“el autor
goza con exclusividad del derecho a realizar por si —0 autorizar a terceros- la explotacién
econdmica de la obra. Ello le permite convenir las condiciones en que se llevara a cabo la
utilizacion y obtener un beneficio econémico” (Lipszyc, Delia, Derechos de autor y
derechos conexos, EditorialCerlalc, 1993, p. 50).

Por su parte, en cuanto al derecho moral, el articulo 14 de la Ley N° 17.336 le otorga al
autor, como titular exclusivo y de por vida, las facultades inalienables de reivindicar la
paternidad de la obra, asociando a la misma su nombre o seudénimo conocido; el
oponerse a toda deformacién, mutilacion y otramodificacion hecha sin expreso y previo
consentimiento, con las excepciones que indica; el mantener la obra inédita; autorizar a
terceros a terminar la obra inconclusa; y exigir que se respete su voluntad de mantener la
obra anénima o seudénima durante el periodo de proteccion.

Finalmente, el citado articulo 20 del mismo cuerpo legal, sefiala: “Se entiende, por
autorizacion 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 autorizacion deberd precisar los derechos concedidos a la personaautorizada,
sefialando el plazo de duracion, la remuneracion y su forma de pago, el numero minimo o
maximo de espectaculos o ejemplares autorizados o si son ilimitados, el territorio de
aplicacion y todas las demas clausulas limitativas que el titular del derecho de autor
imponga. La remuneracion que se acuerde no podra ser inferior, en caso alguno, al
porcentaje que sefiale el Reglamento.

A la persona autorizada no le seran reconocidos derechos mayores que aquellos que
figuren en la autorizacion, salvo los inherentes a la misma segun su naturaleza’.

Quinto: Que en dicho contexto, atendido lo anteriormente expuesto, yhabida consideracion
de los hechos que la judicatura del fondo tuvo por ciertos, sefialados en la motivacién
segunda de esta sentencia, a juicio de esta Corte queda de manifiesto que la demandada
infringio lo dispuesto en las letras b) y d) del articulo 18 de la Ley N° 17.336, desde que
reprodujo la obra de la demandante, mediante distintas fijaciones, tanto en medios fisicos
comoelectronicos, perdiendo su autora el control del publico a quien deseaba —o desea-
dirigir su creacion, sin su expresa autorizacion ni existiendo cesion alguna para la
explotacion de la obra.

Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el articulo 17 literal V) de la Ley N°
17.336, se verificd una infraccién al derecho patrimonial de comunicacién publica, pues la
empresa Viu Manent ejecutd actos que sirvieron para difundir la obra a una pluralidad de



personas, pudiendo estas acceder a ella, exponiéndolaen formatos no aceptados ni
autorizados por la actora, autorizacion que debe ser expresa y en la forma que establece
el articulo 20 del mismo cuerpo legal, comose dira en los acapites siguientes, a propoésito
del recurso de casacion en el fondo deducido por la demandada.

Sexto: Que, por otro lado, el actuar de la demandada es subsumible también en las
infracciones a los derechos morales protegidos en los numerales 1 y 2 del Articulo 14 de La
ley especial en comento, al haberse acreditado una vulneracion a la paternidad —
maternidad en este caso- de la obra y, por otro lado,a la deformacién y modificaciones
realizadas a ésta, en multiples formatos e interviniéndola al quitarle y/o adicionarle distintos
elementos, en diversas oportunidades y contextos -etiquetas, folleteria, exposiciones y
campanaspublicitarias- consignando a la demandante como la autora de la obra
modificada, sin contar con la autorizacion de esta Ultima respecto de la utilizacién y
modificaciones efectuadas.

En efecto, y tal como fue referido por la sentenciadora de primera instancia, la paternidad —
0 maternidad- de una obra, que implica asociar el nombre de la creadora a su obra, no solo
tiene el alcance de reivindicar la autoria, sino que, ademas, proteger el prestigio de la
autora, razén por la cual no es posible adscribira una obra deformada, que se aparta de la
identidad de la artista.

En la especie, y siempre de acuerdo a los presupuestos facticos que la judicatura del fondo
tuvo por acreditados, la demandada, en distintos contextos, mutil6 los elementos
morfoldgicos, plasticos y estéticos de la obra, perdiendo esta su forma naturalmente dada
por la creadora, quitandole partes que a ella lepertenecian y sindicando a la demandante
como autora de dicha obradistorsionada, vulnerando el respectivo derecho moral en
comento.

Séptimo: Que, por lo tanto, al concluir la sentencia impugnada que el actuar de la
demandada constituyé una sola infraccién, esto es, la contemplada enel articulo 20 de la
Ley N° 17.336, infringi6 lo dispuesto en los articulos 14numerales 1y 2, 17 y 18 literales b)
y d) de la Ley N° 17.336, pues habiéndose acreditado la infraccion de dos derechos
patrimoniales y dos derechos morales reconocidos por el legislador, se estableci
errbneamente como si solo hubiera sido una infraccién, subsumiéndola en el articulo 20 ya
referido, en circunstancia que dicha disposicién se limita a regular el permiso otorgado por
el titular del derecho de autor para el uso de su obra, estableciendo exigencias en cuanto a
su contenido, razén por la cual debe no es posible entenderla como un derecho —
patrimonial o moral-, sino como un medio, herramienta o instrumento para el ejercicio y
proteccion de los derechos consagrados en los articulo 14 y 18 de la Ley N° 17.336.

Como corolario de lo anterior, al sancionar a la demandada con una multa de 2.000 unidades tributarias
mensuales, entendiendo la configuracion de una sola infraccion, la judicatura del fondo también aplico
errbneamente lo dispuesto en el articulo 85 K en relacion con los articulos 84y 65 Qy T de la Ley N°
17.336.

Dichos errores de derecho, influyeron sustancialmente en lo dispositivo dela sentencia
impugnada, razén por la que el arbitrio de nulidad deducido por la parte demandante debe
ser acogido, correspondiendo anularla, y dictando de inmediato y sin nueva vista, el fallo de
reemplazo que corresponda en conformidada la ley.

En cuanto al recurso de casacion en el fondo deducido por la parte demandada:

Octavo: Que la demandada dedujo recurso de casacion en el fondo denunciando que la
sentencia impugnada vulnero lo dispuesto en el articulo 20 de la Ley N° 17.336 en relacion
con el articulo 85 K del mismo cuerpo legal, pues dio lugar parcialmente a la demanda, en
circunstancias que, de los hechos que se tuvieron por acreditados, aparece que la figura
juridica aplicable en la especie esel contrato por encargo, pues el desarrollo de una
etiqueta para ser utilizada en la comercializacién de un tipo de vino, no es posible
entenderlo como la creacion de una obra pictérica u otra analoga, limitandose la
demandada a pagar por dicho disefio, emitiendo la actora la boleta de servicios
correspondiente, sobre la basede un monto previamente acordado por las partes.

Agrega que el inciso primero del referido articulo 20 es claro al indicar que se entiende por



autorizacion aquel permiso que se entrega por el titular en cualquier forma contractual, por
lo que se trata de un acto juridico consensual, pudiendo entregarse dicha autorizacion por
cualquier medio y, en el caso de marras, la relacién contractual entre las partes consistié
€n un encargo para crear una etiqueta de vinos, siendo la naturaleza inherente al mismo,
los actos de marketing y comercializacién de dicho producto, tanto en Chile como en el
extranjero, participando la demandante activamente en el lanzamiento de campafiay en
otros actos de los que se desprende la aceptacion del uso, razén por la cual no resulta
correcto ni efectivo que dicha autorizacion deba tener un caracter expreso, o que deba
tener un contenido especifico, como refiere lajudicatura del fondo.

Concluye sefialando que la sentencia que se impugna muté la naturaleza de la relacién
contractual, transformandola en solemne o formal, escriturada y/o similar, lejos de la
exigencia legal del articulo 20 de la ley de propiedad intelectual,que permite la autorizacion
de uso bajo cualquier forma contractual, confundiendo la cesién de los derechos
patrimoniales con la de autorizacion de uso, regulandose la primera en el articulo 73 de
dicho cuerpo legal, mientras que la Ultima se encuentra consagrada en el referido articulo
20, el que fue errbneamenteinterpretado.

En un segundo capitulo, alegé infraccion a lo dispuesto en el articulo 85 K de la Ley N°
17.336, sefialando que dicha disposicion es clara al establecer que lasentencia no puede
fijar monto alguno compensatorio, ya que, en primer lugar, aquello sélo es procedente una
vez acreditada y encontrarse firme la declaracion respecto a la existencia de las supuestas
infracciones, interpretando la judicatura dicha norma como una verdadera sancién punitiva,
la que no encuentra asidero ennuestro ordenamiento juridico.

Refiere que, de la sola lectura de la norma en comento, queda en evidenciaque la
oportunidad procesal pertinente para determinar los eventuales perjuicioses una etapa
posterior del cumplimiento, por lo que la judicatura, en este juicio, no estaba facultada para
determinar los supuestos perjuicios causados, incurriendo asi en un error subsanable sélo
con la declaracion de nulidad.

Atendido lo anterior, solicité invalidar el fallo, dictando uno de reemplazo, que desestime la
demanda en todas sus partes, con costas.

Noveno: Que en relacion al primer capitulo de nulidad, cabe sefialar que talcomo ha sido
referido por esta Corte (Rol N° 4.851-2017) la obra por encargo son aquellas en que,
mediante una ficcion, los derechos de autor se radican en forma originaria en una persona
diversa a quien desarrolla la obra y, por los mismo, en nuestra pais constituyen la
excepcion. El encargo tipicamente correspondera al contrato de edicion, regulado en el
articulo 48 de la Ley N° 17.336. que refiere que“Por el contrato de edicion el titular del
derecho de autor entrega 0 promete entregar una obra al editor y éste se obliga a
publicarla, a su costa y en su propio beneficio, mediante su impresion gréfica y distribucion,
y a pagar unaremuneracion al autor”. Se trata, por tanto de una figura excepcional y
especialisima que requiere texto expreso de ley.

Hay, sin embargo, dos hipotesis en que la ley invierte esta regla general: tales el caso
respecto de los programas de computacion -articulo 8 inciso segundode la ley en
comento- y enciclopedias, diccionarios y otras compilaciones analogas, en las cuales, de
conformidad con las reglas especialisimas, se altera elprincipio general y la ley confiere
derechos de autor a quien encarga la obra.

Sin embargo, en el presente caso, de los hechos que se tuvieron poracreditados no
aparece que la obra corresponda a alguna de estas dos hipétesis en particular. En
consecuencia, una artista que realiz6 la obra pictérica de marras, goza de todos los
derechos que la ley le confiere al autor, razén por la cual se desestimara la tesis esgrimida
por la demandada en su recurso.

Décimo: Que, por otro lado, el articulo 19 de la ley de propiedad intelectual sefiala: “Nadie

podra utilizar publicamente una obra del dominio privado sin haber obtenido la autorizacion

expresa del titular del derecho de autor”, refiriendo en su inciso segundo que “La infraccion

de lo dispuesto en este articulo hara incurrir al o los responsables en las sanciones civiles y
penales correspondientes”.



Por su parte, el citado articulo 20 del mismo cuerpo legal, sefiala: “Se entiende, por
autorizacion 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 autorizacion deberd precisar los derechos concedidos a la personaautorizada,
sefialando el plazo de duracion, la remuneracion y su forma de pago, el numero minimo o
maéaximo de espectaculos o ejemplares autorizados o si son ilimitados, el territorio de
aplicacion y todas las demdas clausulas limitativas que el titular del derecho de autor
imponga. La remuneracion que se acuerde no podra ser inferior, en caso alguno, al
porcentaje que sefiale el Reglamento.

A la persona autorizada no le seran reconocidos derechos mayores que aquellos que
figuren en la autorizacion, salvo los inherentes a la misma segun su naturaleza’.

Undécimo: Que de la norma transcrita, y tal como fue resuelto por la judicatura del fondo,
es posible concluir que la autorizacién que concede el autor aun tercero debe ser expresa y
gue dicha cualidad se cumple exclusivamente bajo los pardmetros impuestos en el inciso
segundo del articulo 20 en andlisis, sin que sea posible admitir la existencia de una
autorizacion tacita.

En otras palabras, no basta con el que el autor autorice -ya sea verbalmente, por escrito o
por actos posteriores- a un tercero a usar su obra, sino que tal autorizacion debe ser
manifestada cumpliendo con todos y cada uno de losrequisitos impuestos en la citada
disposicién. Luego, si dichas exigencias no son cumplidas, el tercero no se encontrara
autorizado, incurriendo en las sanciones civiles y penales que la misma disposicion
establece.

La conclusién anterior se encuentra ratificada al analizar la historia fidedigna de la
creacion de la Ley N° 17.336, de cuyas diversas discusiones e indicaciones legislativas se
desprende que dicha autorizacion debe ser expresa.En efecto, el primer antecedente del
articulo 19 precitado se encuentra en el Mensaje Presidencial del proyecto de ley, de 30 de
diciembre de 1968, el que contemplaba que: “Nadie podra presentar el publico obra del
dominio privado sin haber obtenido previamente la autorizacion del titular del derecho, bajo
pena de incurrir en las sanciones civiles y penales establecidas en la Ley”. Luego, en el
segundo tramite constitucional, en particular en el Primer Informe de la Comision de
Constitucién, Legislacion y Justicia del Senado, de 20 de marzo de 1970, se incorporaron
aqguellos requisitos de debia contemplar la referida autorizacién, incorporando, a
continuacion de la palabra “autorizacion”, la palabra “expresa”, argumentando los diversos
ponentes de la referida comision, la necesidad de delimitar las exigencias de dicha
autorizacion, atendido los principios rectores de proteccion y resguardo de dicho texto
legal.

Duodécimo: Que, finalmente, en cuanto a la discusion de la necesidad de una autorizacion
expresa por parte de la creadora para la utilizacion de la obra porparte de un tercero, no es
posible obviar, que, de los hechos que se tuvieron por acreditados, la parte demandada asi
lo entendié en un primer momento, respecto de las seis primera obras creadas por la
actora, ya que por escritura publica de 21de diciembre de 2009, dofia Catalina Abbott
Kramer, celebr6 un contrato de cesionde derechos con la empresa Viu Manent y Compafiia
Limitada por el cual le cedi6 los derechos de autor que existen o lleguen a existir sobre 6
obras pictoricas para ser utilizadas como etiguetas para la linea de vinos denominada
“Secreto” —cepas Carmenere, Syrah, Malbec, Sauvignon Blanc, Viognier, y Pinot Noir- de la
vifia de propiedad de dicha empresa.

En dicho acto juridico se estipulé que dicha cesion comprende todos aquellos elementos
gue permiten la correcta inteligencia de las obras, en particular, la facultad general de
explotacion de las mismas, segun lo prescrito en el articulo 17 de la Ley N° 17.336; su
divulgacion; el derecho de reproduccion directa o indirecta; el derecho de distribucion; la
comunicacion publica de las obrasy el derecho de transformacion de las mismas,
pactandose expresamente que la demandada podria“...variar, sin mediar autorizacion
previa, elementos tales como el nombre, las tonalidades utilizadas para colorear al
personaje, proporciones métricas, aspecto fisico, facciones, gestos, movimientos, voz,
antecedentes historicos y sociales, comportamiento, y en general, cualquier otro



componentes”, extendiendo dicha cesién por todo el plazo de proteccion de las obras y
abarcandotodo el territorio mundial.

De tal manera que los actos propios de la recurrente no permiten sustentar su tesis de la
existencia de una autorizacion tacita para el uso de la obra objeto dejuicio, pues respecto
de creaciones analogas —seis obras pictdricas creadas por la actora- y que tenian con una
misma finalidad —su utilizacion en etiquetas de distintas cepas de vino de la misma linea
que la discutida en juicio-, celebré con lademandante un acto juridico con la especificidad
consagrada en el citado articulo 20, razén por la cual no es posible dar lugar a su alegacion
relativa a una supuestaautorizacion tacita de uso de la creacion materia de la litis.

Decimotercero: Que, en atencion a lo razonado, no es posible concluir la vulneracién de lo
dispuesto en el articulo 20 de la Ley N° 17.336, como lo plantea la demandante, por lo que
se rechazara dicho capitulo del recurso de casacion en el fondo promovido por la
demandada.

Decimocuarto: Que, finalmente, en cuanto a la alegacion relativa a la infraccion a lo
dispuesto en el articulo 85 K de la Ley N° 17.336, en la que se denuncia la improcedencia
de la fijacién del monto compensatorio por corresponder a una oportunidad procesal
distinta, del examen de los antecedentesdel proceso fluye que se trata de una alegacion
nueva, no formulada durante la etapa de discusion al no encontrarse agregada en la
contestacion de la demanda, y, como tal, es menester recordar la improcedencia de
hacerlas valer para fundar un recurso de casacién, razén suficiente para desestimarlo en
dicho acépite.

Decimoquinto: Que en atencion a las argumentaciones expuestas, nocabe sino acoger el
recurso de casacién en el fondo interpuesto por la parte demandante y desestimar el
deducido por la parte demandada.

Por estas consideraciones y visto ademas lo dispuesto en los articulos 764, 765, 767 y 783
del Cdédigo de Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de casacién en el fondo
interpuesto por la parte demandada y se acoge deducido porla parte demandante contra
la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago de veintidds de septiembre de
dos mil veinte, rectificada por resolucion detreinta de septiembre del mismo afio, y
anulandosela se la reemplaza por la que sedicta a continuacién, sin nueva vista.

Registrese.

N° 131.673-2020.-

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros sefiora
Andrea Mufioz S., Ministros suplentes sefiores Jorge Zepeda A., Roberto Contreras O., y
los Abogados Integrantes sefiora Pia Tavolari G. y sefior Gonzalo Ruz L. No firman los
ministros suplentes sefiores Zepeda y Contreras, no obstantehaber concurrido a la vista y
al acuerdo de la causa, por haber terminado ambossu periodo de suplencia. Santiago,
ocho de marzo de dos mil veintidés.

ANDREA MARIA MERCEDES MUNOZ PIA VERENA TAVOLARI GOYCOOLEA
SANCHEZ ABOGADO INTEGRANTE
MINISTRA Fecha: 08/03/2022 14:13:14
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ABOGADO INTEGRANTE
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En Santiago, a ocho de marzo de dos mil veintidés, se incluy6 en el
EstadoDiario la resolucion precedente.






Sentencia de reemplazo

Santiago, ocho de marzo de dos mil veintidés.

Dando cumplimiento a lo previsto en el articulo 785 del Codigo de Procedimiento Civil,
se dicta la siguiente sentencia de reemplazo.

Vistos:
Se reproduce la sentencia en alzada.

Y se tiene, ademas, presente:

Las motivaciones segunda, cuarta a sexta y hovena a duodécima de la sentencia de
casacion que antecede, y de conformidad con lo dispuesto en losarticulos 186 y
siguientes del Codigo de Procedimiento Civil, se confirma la sentencia apelada de
veintidos de enero de dos mil diecinueve, dictada en los autos Rol N° C-10.600-2018,
seguidos ante el Noveno Juzgado Civil de Santiago.

Registrese y devuélvanse.Rol
N°131.673-2020.-

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros sefiora
Andrea Muiioz S., Ministros suplentes sefiores Jorge Zepeda A., Roberto Contreras O., y
los Abogados Integrantes sefiora Pia Tavolari G. y sefior Gonzalo Ruz L. No firman los
ministros suplentes sefiores Zepeda y Contreras, no obstantehaber concurrido a la vista y
al acuerdo de la causa, por haber terminado ambossu periodo de suplencia. Santiago,
ocho de marzo de dos mil veintidds.
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