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DOCTRINA

Sobre un analisis funcional del sistema
de responsabilidad extracontractual
de las leyes de propiedad intelectual e industrial

On a functional analysis of the non-contractual liability system
of intellectual and industrial property laws

Rodrigo Barria Diaz
Universidad Alberto Hurtado, Chile

RESUMEN Con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la proteccién de los dere-
chos de propiedad intelectual e industrial, este trabajo propone un analisis funcional de
ciertas categorias relacionadas con el sistema de responsabilidad civil extracontractual
contenido en las leyes encargadas de regular tales derechos. Se propone una compren-
sién diferente a la tradicional en materias tales como la prueba de los dafos, la idea de
culpa y la compatibilidad entre indemnizacién y restitucion, a fin de dotar de mejores
armas al ordenamiento juridico frente a las vulneraciones que sufren los titulares de
derechos relacionados con la creatividad.

PALABRAS CLAVE responsabilidad extracontractual, propiedad intelectual, propie-
dad industrial.

ABSTRACT With the aim of contributing to the strengthening of the protection of in-
tellectual and industrial property rights, this paper proposes a functional analysis of
certain categories related to the non-contractual civil liability system contained in the
laws in charge of regulating such rights. It seeks to propose a different understanding
from the traditional one in matters such as proof of damages, the idea of fault and the
compatibility between compensation and restitution, in order to provide the legal sys-
tem with better weapons against the violations suffered by the holders of rights related
to creativity.

KEYWORDS Non-contractual liability, intellectual property, industrial property

41


https://orcid.org/0000-0003-3776-3995

BARRIA DIAZ
SISTEMA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DE LAS LEYES DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Introduccion

La proteccién de la propiedad intelectual y la propiedad industrial como frutos del
intelecto, el talento, la libertad creativa y el trabajo del hombre, ha sido objeto de pre-
ocupacion en todas las economias basadas en la libertad, en el trabajo individual y la
innovacién tecnoldgica como motores del progreso y del desarrollo. Diversas herra-
mientas econdmicas y juridicas se han implementado con el propdsito de garantizar
a las personas que su esfuerzo creativo sera respetado y valorado en la medida que
corresponda a sus méritos, destacando como el primer esfuerzo a nivel internacional
el Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas, que se
remonta al afo 1886 y del que Chile es miembro a contar de 1975, entre varios otros
instrumentos de esta naturaleza.

No obstante esta dedicacion de los Estados y organismos internacionales especiali-
zados por el resguardo de los derechos de los creadores, la vulneracion de los mismos
es una realidad que no puede ser desconocida ni subestimada. El desarrollo tecno-
légico alcanzado ha transformado la actividad social, mejorando la calidad de vida
de millones de personas en el mundo, facilitando el acceso al conocimiento y des-
envolviendo las comunicaciones a niveles impensados hasta hace pocas décadas. Sin
embargo, todos estos avances fundamentales han originado también nuevas formas de
infraccion a los derechos derivados de la creacidn intelectual, especialmente a través
del fenémeno de la pirateria, que ha significado incluso el surgimiento de organiza-
ciones criminales en torno a la produccion y distribucién ilicita de obras protegidas.

Lo anterior es particularmente grave si se considera que la pirateria, el plagio y
cualquier otra practica ilegal constituyen no solo una violacién al derecho de propie-
dad intelectual e industrial, sino que, ademas, afectan el funcionamiento normal del
mercado, generando un grave perjuicio patrimonial a la actividad industrial, cuyo
principal activo son los derechos de autor y los derechos conexos y, por consiguiente,
al Estado, por la evasion tributaria que implica.

La necesidad de proteccién de la propiedad intelectual y de la propiedad indus-
trial, sumada a la realidad de la pirateria y de las violaciones a los derechos de autor,
ha llevado a nuestro pais a adoptar medidas drasticas y eficientes que combatan sus
perniciosos efectos, dentro de las cuales es posible resaltar la dictacion de la Ley 17.336
sobre Propiedad Intelectual (LPI), y su respectivo reglamento;' la creacién del Insti-
tuto Nacional de Propiedad Industrial; la dictacién de la Ley 19.039 sobre Propiedad
Industrial (LPIN); el establecimiento de la Brigada de Delitos contra la Propiedad
Intelectual de la Policia de Investigaciones de Chile, entre otras medidas puntuales.

De lo recién expuesto se observa que la proteccion del derecho de autor y de la
propiedad de marcas, patentes de invencion y otras creaciones del intelecto humano,

1. Decreto 277 del Ministerio de Educacion, del 30 de abril de 2013.
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tiene consagracion legal. Su tratamiento se encuentra dividido en nuestro ordena-
miento juridico en dos textos legales: la Ley 17.366 y sus modificaciones posteriores,
relativa a aquella forma de propiedad que recae sobre el derecho de autor y sus dere-
chos conexos; y la Ley 19.039, concerniente a la regulacion de las patentes de inven-
cién, marcas comerciales, disefios industriales, modelos de utilidad, entre otros, asi
como de su explotacion comercial (Lipszyc, 2006: 12-18).

El primero de estos cuerpos normativos contiene un sistema de respuestas juridi-
cas frente a los ilicitos que vulneren los derechos de propiedad intelectual, las cuales
pueden tener naturaleza penal y civil. De este modo, en primer lugar, contiene una
serie de tipos penales en relacion a infracciones al derecho de autor, con sanciones
que van desde multas hasta penas de reclusion (articulos 78 a 84). Una segunda drea
de proteccion se relaciona con la responsabilidad civil, sea esta contractual o extra-
contractual. Esta tltima puede emanar de un hecho que, al mismo tiempo, constituya
una infraccién de orden criminal o no, estableciendo la ley de forma expresa la posi-
bilidad de demandar el dafio moral. La responsabilidad contractual, en tanto, nace a
partir del incumplimiento de relaciones contractuales que se refieran a la propiedad
intelectual, como puede ser el contrato de edicion o el contrato de representacion.

Por otro lado, la Ley 19.039 también incluye normas de responsabilidad penal e
infraccional dirigidas a salvaguardar los derechos de propiedad industrial y, en lo que
interesa a este articulo, incluye también reglas particulares sobre responsabilidad civil
en el parrafo primero del titulo 10, articulos 106 a 111, frente a conductas que vulneren
los derechos de los titulares protegidos. Esta reglamentacion no solo contempla una
indemnizacion de perjuicios por lesiones al derecho de propiedad industrial, sino
que un conjunto de alternativas adicionales: cesacion de actos que violen el derecho,
la adopcion de medidas para evitar que continde la infraccién y la publicacién de la
sentencia condenatoria en un medio de prensa, a costa del demandado.

En la LPIN el sistema de determinacion de los dafios y la respectiva compensacion
que debe otorgarse al demandante corresponde a lo que en doctrina se conoce como
el sistema indemnizatorio del triple computo, puesto que otorga al titular del derecho
la posibilidad de exigir el pago de las utilidades que hubiera dejado de percibir como
consecuencia de la infraccidn; las utilidades que haya obtenido el infractor, o; el precio
que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por el otorgamiento de una
licencia. No se previene en términos explicitos la reparacion del dafo moral, sin per-
juicio de concluirse por cierta doctrina la factibilidad de su indemnizacién en virtud
del principio de la reparacion integral del dafo (Barrientos Zamorano, 2008: 123 y ss.).

Desde una perspectiva ideal, cada uno de los mencionados instrumentos de pro-
teccion dispuestos por el legislador —sea que apunten a la responsabilidad penal o
civil de los infractores— deberia ser un mecanismo sancionador o reparador efectivo
y pertinente, pero también deberia constituir una herramienta poderosa en contra de
los atentados a la propiedad intelectual e industrial, a fin de combatir vigorosamente
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las conductas contrarias a ella y disminuir a rangos minimos los delitos y los dafios
derivados de esas conductas.

Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos legislativos, los indices de trans-
gresion a la propiedad intelectual e industrial en nuestro pais siguen siendo con-
siderables y la lesion de los derechos de los autores y de los creadores parecen ser
vulnerados mas alla de lo aceptable, lo que podria entenderse como manifestacion
de un sistema de proteccion legislativo insuficiente para combatir este fenémeno. Por
supuesto que el mismo puede explicarse por muchas otras razones, pero desentrafiar
todas las causas posibles excede completamente los objetivos de este trabajo, por lo
que es mas conveniente examinar como una parte del ordenamiento legal dedicado
a esta materia, como lo es la responsabilidad civil extracontractual, podria colaborar
de manera efectiva en la consecucion de los objetivos de proteccion perseguidos por
la legislacion que resguarda la propiedad intelectual e industrial.

Como ya he mencionado, tanto la LPI como la LPIN disponen de reglas para
la sancién de las infracciones a la propiedad y para la compensacién de los dafnos
derivados de las violaciones a los derechos establecidos en ellas. Sin embargo, a la
luz de la alta incidencia de las transgresiones a estas formas de propiedad en nues-
tro pais, que han denunciado organismos internacionales especializados,* es valido
plantearse como el sistema de dafos puede tener una mayor eficacia en colaborar
a la reduccidon de ese fendomeno. Este articulo pretende formular ideas que sirvan
para reforzar las reglas de responsabilidad extracontractual previstas en las leyes
destinadas a ese efecto.

Para lograr el objetivo propuesto, pretendo demostrar que algunas reglas legales
sobre responsabilidad extracontractual pueden ser interpretadas y aplicadas desde
un punto de vista funcional, es decir, tomando en consideracion los valores que se
persigue proteger y los objetivos que se busca cumplir a través de la LPI y la LPIN.
Mi opinidn es que, si ciertas normas de tales textos legales en materia de responsabi-
lidad civil son interpretadas funcionalmente, teniendo en cuenta los fines y virtudes
favorecidos por esa legislacion, podremos dales un alcance diferente al que habitual-
mente se les otorgaria conforme a criterios tradicionales. Y ese resultado redundaria
en normas de mayor calado en la proteccién de los derechos de propiedad intelectual
e industrial —al menos desde el punto de vista del rol que la responsabilidad extra-
contractual juega en ese sentido—, porque la posicién del titular de tales derechos se
veria fortalecida.

2. Chile ha sido nuevamente incluido en el afio 2020 en la seccion Priority Watch List del Special 301
Report, informe elaborado por The Office of the United States Trade Representative, agencia del gobier-
no de los Estados Unidos de América que lleva a cabo periédicamente un reporte con la situacion de
paises donde se observa un menor respeto a la propiedad intelectual. Disponible en https://ustr.gov/
sites/default/files/2020_Special_301_Report.pdf.
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Con esta finalidad en mente me centraré en tres aspectos que considero espe-
cialmente utiles en un estudio funcional de las reglas de responsabilidad por dafios
extracontractuales en la propiedad intelectual e industrial: el primero, referido a la
prueba de estos danos en el campo de la propiedad intelectual —a propdsito de lo
cual haré también una breve sistematizacion de los tipos de derechos protegidos por
la LPI y la clase de perjuicios que pueden afectarlos—, y en el de la propiedad indus-
trial. La razdn de este analisis es que, como tendré ocasion de precisar, los dafios ex-
tracontractuales en la LPI y en la LPIN consisten en la infraccion de los derechos que
tales leyes protegen, de modo que para el titular de los mismos bastaria con probar
la infraccién para entender que existe un daiio, lo que simplifica considerablemente
la carga probatoria de los perjuicios sufridos, en especial si se trata de dafios de na-
turaleza moral.

A continuacion me referiré al criterio de imputacion subjetivo en la LPI y en la
LPIN, el cual considero que corresponde a la categoria conocida en doctrina como
culpa infraccional, es decir, a un criterio de imputacion que se verifica por la sola in-
fraccion, lo que significa relevar al actor de la prueba de la culpa al comprobar aquella
y facilitar su actividad procesal en el juicio indemnizatorio.

Finalmente, el tercer aspecto en analisis corresponde a la aplicacion conjunta de las
acciones reparatorias y de restitucion por ganancias ilicitas. En esta parte del trabajo
explicaré que la aplicaciéon combinada de una accién de indemnizacién y una de res-
titucion de ganancias obtenidas ilicitamente por el infractor puede ser un importante
disuasivo para la comision de ilicitos contra la propiedad intelectual e industrial. Ello,
como se vera, es posible tanto en el contexto de la LPI como en el de la LPIN, pero
mediando un estudio previo de las disposiciones pertinentes de esos cuerpos legales.

Para completar esta introduccion, quiero recordar y poner énfasis en que este es
un estudio que se centra en un analisis funcional de la vigente normativa de la LPI
y de la LPIN en materia de responsabilidad civil extracontractual. Por lo tanto, no
es el objetivo de esta investigacion realizar una propuesta de posibles acciones de
naturaleza disuasoria que puedan ser incorporadas en una hipotética reforma a tales
cuerpos legales. Un trabajo de esa indole excede las pretensiones de este articulo y
por sus caracteristicas y extension requiere materializarse en otra sede, en la cual se
aborde el tipo de medidas que desde una perspectiva de politica juridica serian ttiles
para lograr tal objetivo.

Sobre la prueba de los danos a la propiedad intelectual
y a la propiedad industrial

Para realizar un analisis funcional sobre la materia en el caso de la LPI es conveniente
primero identificar el objeto de proteccion de la ley, esto es, los derechos que confor-
man la propiedad intelectual, ya que la consagracién en términos expresos de estos
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derechos tiene importantes consecuencias que desembocan en su proteccion eficaz
a través de la actividad probatoria de los dafios indemnizables, en la medida que la
interpretacion de las normas respectivas se haga de una manera enfocada en funcion
de un objetivo de resguardo. Una vez hecho esto, se vera cual es el mismo escenario
en el ambito de la propiedad industrial.

Tipologia de derechos protegidos por la LPI

De acuerdo al articulo 1 de la LPI, la proteccion legal se extiende a todos los derechos
que, por el solo hecho de la creacion intelectual, adquieren los autores de obras de la
inteligencia en los dominios literarios, artisticos y cientificos, cualquiera que sea su
forma de expresion, mas los derechos conexos que ella determina. Agrega la dispo-
sicion que el derecho de autor comprende los derechos patrimoniales y morales, que
buscan proteger el aprovechamiento, la paternidad y la integridad de la obra. Esto
significa que la protecciéon de la LPI tiene como objeto dos clases de derechos que
constituyen el llamado derecho de autor: los derechos patrimoniales y los derechos
morales. A estos se suman una categoria especial, los derechos conexos.

Los derechos patrimoniales dicen relacion con la explotaciéon econémica de la
obra protegida —razdn por la cual también se les conoce como derechos econdmicos
o de explotacion (Walker, 2020: 149)— y confieren las facultades de utilizar directa y
personalmente la obra, de transferir total o parcialmente los derechos sobre ella y de
autorizar su utilizacion a terceros (Walker, 2020: 5y 6), encontrandose enumerados
en el articulo 18 de la LPI. El derecho moral se trata, en tanto, de una facultad que
se refiere mas a la relacion personal entre el autor y su obra (Walker, 2020: 137) que
a las posibilidades de explotacion de esta, y conlleva para el autor las prerrogativas
enumeradas en el articulo 14 de la LPI. Por ultimo, los derechos conexos, segun el
articulo 65 de la Ley 17.336, son aquellos que la ley otorga a los artistas, intérpretes,
ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusién o de televi-
sion. Las distintas facultades que se asocian a los derechos conexos dependen de los
diversos titulares de los mismos.

Como es posible observar, la protecciéon que ofrece la LPI no es la sola lesién a un
mero interés, tal como sabemos que ocurre en el ambito del derecho comun (Barros
Bourie, 2006: 219-222), sino que es la vulneracion a un derecho especifico, el derecho
de autor, ya sea en su aspecto patrimonial o en el campo del derecho moral.? Para los

3. Esto no implica que las transgresiones a los derechos de autor no puedan, eventualmente, vulnerar
alguin interés no previsto como un derecho en la LPI, sea del propio titular del derecho como de una
tercera persona. Lo que ocurrira en este caso es que, al tratarse de un interés no contemplado en la ley,
la responsabilidad que el ofendido considera que tiene derecho a perseguir se regird por el estatuto del
derecho comun y no del expresamente previsto por la LPI. Esto es perfectamente posible si considera-
mos el tenor literal del articulo 85 letra b) de la ley, el cual permite el reclamo de una indemnizacion de

46



REVISTA CHILENA DE DERECHO Y TECNOLOGIA
VOL. 11 NUM. 1(2022) - PAGS. 41-70

efectos de este trabajo, la capacidad protectora de la propiedad intelectual que ofrece
esta caracteristica se manifiesta en dos circunstancias: la primera, que el dafio estd
constituido por la sola infracciéon cometida en contra de alguno de estos derechos
(patrimonial, moral o conexo) y, la segunda, que al estar conformado el dafio por tal
infraccion, su prueba se circunscribe a la comprobacion de la misma, lo que facilita
la pretension del actor y el éxito de su demanda.

Clases de dafnos a los derechos de autor

Sabiendo qué clase de derechos protege la LPI se pueden clasificar ahora los dafos
derivados de la lesion a tales derechos. La disposicion esencial de la LPI en este sen-
tido es el articulo 85 letra b), que establece las prerrogativas que el titular de un dere-
cho de autor tiene frente a una infracciéon al mismo. En la letra b) de este articulo se
consagra la tutela resarcitoria del derecho de autor cuando indica que su titular podra
demandar «la indemnizacion de los dafios y perjuicios patrimoniales y morales cau-
sados». De esto se desprende que podemos hablar de dafios patrimoniales y morales
cuando se transgreden los derechos patrimoniales y morales, respectivamente. En
relacién a los dafios derivados de la infraccion a los derechos conexos, la doctrina na-
cional ha precisado que la LPI no establece el derecho moral en favor de los titulares
de esta clase de derecho (Walker, 2020: 222). De modo que debe entenderse que toda
mencion a los derechos patrimoniales y a los daios de esta clase, asi como su trata-
miento legal en materia de responsabilidad civil, comprende a los derechos conexos
y alos perjuicios que se deriven de su transgresion.

Desde mi punto de vista, y en atencion a que la LPI constituye un cuerpo norma-
tivo especial en relacion al derecho comun, la clasificacion entre derechos patrimo-
niales y morales condiciona el tipo de dafios, de forma tal que de la violacién de los
derechos patrimoniales nacen dafos de esa naturaleza, en tanto que de la infraccién
a los derechos morales surgen dafios morales.

Los dafios patrimoniales son aquellos perjuicios que sufre el titular del derecho de
autor debido a la infraccion de alguno de los derechos patrimoniales que la LPI con-
tiene en su articulo 18 (reproduccién, modificacion o transformacion, distribucion,
comunicacion al publico y arrendamiento). Tal infraccién ocurre cuando un sujeto,
contratante o no, se apropia de alguna de esas facultades, de las que no es titular, o se
extralimita en el ejercicio de los derechos que se le han cedido (Martinez Espin, 1996:
30). Cualquier dafo de naturaleza patrimonial que experimente el titular que no sea
derivado de la infraccion de un derecho patrimonial no se encuentra regido por la

perjuicios al titular de los derechos de autor, «sin perjuicio de las otras acciones que le correspondan».
En el caso de personas que no sean el titular de tales derechos, se llega a esa conclusion por aplicacion
de las reglas generales en la materia.
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LPI, lo que implica que su demanda y eventual resarcimiento se regira por las normas
del derecho comun.

La segunda categoria de dafio que menciona el articulo 85 letra b) es el moral, que
en el campo de la propiedad intelectual se conoce como dario moral de autor (Barria
Diaz, 2015: 941y ss.). En la experiencia comparada, sobre todo la espafola, donde es
la tesis mayoritaria, se sostiene que solo son indemnizables como perjuicios morales
aquellos que deriven de hechos ilicitos o incumplimientos contractuales que vulne-
ren a alguno de los derechos que forman parte del derecho moral de autor (Diez-Pi-
cazo, 1989: 1698; Martinez Espin, 1996: 55; Cadmara Aguila, 1998: 417; Vega Vega, 2007:
197; Carrasco Perera y del Estal, 2017: 1870; Macias Castillo, 2008: 288 y ss.; Ferrer
Bernal, 2017: 18). Esto significa que el titular del derecho respectivo solamente podria
reclamar la indemnizacién del dano moral de autor cuando se ha vulnerado por el in-
fractor alguno de los derechos morales previstos expresamente en el articulo 14 de la
LPI. Asi, si el titular sufre a causa del hecho ilicito o del incumplimiento contractual
un perjuicio extrapatrimonial que no se encuentra consagrado como derecho moral
en la ley, tal como ocurre, por ejemplo, con el prestigio profesional o artistico, ese
perjuicio no constituye un daflo moral de autor, sino que se trataria de una forma de
dano moral general, indemnizable de acuerdo a las normas del derecho comun y no
segun las reglas de la LPI (Corral, 2013: 334). Lo mismo puede afirmarse respecto de
los dafios morales que pudieran surgir de la violacién de alguno de los derechos pa-
trimoniales que forman parte del derecho de autor y que se encuentran detallados en
los articulos 17 y 18, o de alguno de los derechos conexos, que también forman parte
del concepto genérico de derecho de autor. Cualquier otra forma de dafio moral que
pueda experimentar el titular del derecho de autor que no sea la infraccién de alguno
de los derechos morales previstos en la LPI es perfectamente demandable por este.
Lo que ocurre en esta situacion es que su reclamacion se sometera en todo a las reglas
del derecho comtn, por ejemplo, en materias de procedimiento aplicable y de prueba
(en contra, Pino Emhart, 2019: 47y 48).

Derechos y dafos en la propiedad industrial

En materia de propiedad industrial y a diferencia de lo que ocurre en la LPI, la LPIN
no establece la distincidn entre dafos patrimoniales y dafios morales. Por otra parte,
la tipificacion de las conductas atentatorias contra la propiedad industrial que dan
origen a la responsabilidad civil es mas amplia y genérica que en el caso de la LPI,
puesto que aquellas consisten en cualquier conducta que lesione el derecho de pro-
piedad industrial, tal como aparece del articulo 106 (Corral, 2013: 337). De modo que
las distinciones que he realizado a propdsito de la propiedad intelectual no se aplican
en el ambito de la propiedad industrial, donde solo se habla de dafios a la propiedad
industrial en términos generales.
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La prueba de los dafos a la propiedad intelectual e industrial

Eventualmente, la carga probatoria de los dafnos, que normalmente se encuentra de
lado de la victima, puede ser ardua en algunas areas de la responsabilidad extracon-
tractual que estdn especificamente reguladas, razén por la cual para los titulares de
los derechos cualquier ayuda que se les preste para aliviar la carga probatoria de los
perjuicios sera de mucha utilidad, ademas de constituir indirectamente un desincen-
tivo a potenciales infractores al constatar que la comprobacién del dafio no significa-
ra mayores inconvenientes para el dafiado. En otras palabras, hacer mas ligera al de-
mandante la carga de la prueba de los dafios significa un espaldarazo a la proteccion
de los titulares de los intereses o derechos respectivos y aumenta el resguardo de los
valores que se encuentran contenidos en leyes especiales cuya proteccion el ordena-
miento juridico ha privilegiado.

En el campo de la propiedad intelectual lo anterior implica que cualquier colabo-
racion que se preste al titular del derecho al momento de probar los dafios que ha su-
frido debido a una infraccion a las disposiciones de la LPI constituye para él ademas
de una menor carga probatoria, una disminucion de sus costos y un aumento de sus
probabilidades de ganar el pleito. En otra vereda, el infractor debera estar consciente
de este escenario ante un potencial juicio que pueda llevarse en su contra, si es que
decide transgredir las normas respectivas.

Entonces, un analisis funcional de las reglas sobre la prueba de los dafios en ma-
teria de propiedad intelectual e industrial puede significar un enorme beneficio para
el titular de los derechos. Y digo que el analisis debe ser funcional porque la LPI
no contiene reglas especiales que alteren la tradicional y bésica férmula en materia
probatoria contenida en el articulo 1.698 del Cédigo Civil, lo que significa, en una
lectura inicial, que la acreditacion de los perjuicios le corresponde al titular en su rol
de demandante. Sin embargo, creo que es posible modificar este panorama a través
de una interpretacion funcional de las normas de la LPI que permita alterar la carga
probatoria de los dafos. Esto, en mi opinidn, se puede hacer si entendemos que la
sola infraccion causada al titular de un derecho de propiedad intelectual es, al mismo
tiempo, un dafo sufrido por la victima que solo requiere de prueba de la infraccion.
Sila infraccion es probada, se entiende probado el dafo por parte del actor quien, en
todo caso, debera acompanar al proceso de antecedentes que demuestren el monto
que él atribuye a los dafios para efectos de su cuantificacion. De este modo se produce
un efecto beneficioso para el titular de los derechos infringidos y para la proteccion
de la propiedad intelectual en general.

Lo anterior se justifica ya que los derechos de propiedad intelectual recaen sobre
cosas como lo son las producciones del talento, el ingenio y el conocimiento humano,
las cuales tienen el caracter de incorporales (sobre la materia, Guzman Brito, 2006:
56 y ss.), independiente del formato material que asuman (un libro es simplemente la
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forma material que asume la creacion literaria de su autor, no la obra en si misma). Esto
significa que, por su propia naturaleza, es muy dificil probar los dafnos que estas cosas
sufren. Si una persona destruye con instrumentos contundentes los vidrios de una casa
el duenio puede probar el daio material, asi como su valor (el vidrio destruido es el
dafio, en tanto que su avaluacién econdmica esta determinada por el costo de mercado
de su reposicion). Pero el dafo a cosas emanadas del talento de una persona resulta
sumamente dificil de comprobar. Por esa razdn, la LPI enumera —adecuadamente, a
mi juicio— en su articulo 14 los derechos morales y en los articulos 18 y 19 los patrimo-
niales: para establecer de qué forma se contraviene tales derechos, pero también qué
forma asume el dafio a esta cosa de naturaleza inmaterial como lo son las creaciones
derivadas del talento y el ingenio humano. La infraccién es al mismo tiempo el dao.

Entonces si, por ejemplo, un agente literario que publica un libro que su autor
pretendia conservar inédito y como consecuencia de la publicacién adquiere fama,
prestigio e importantes sumas de dinero, ;donde esta el dafio para é1? Sin duda algu-
na, su derecho moral a mantener inédita la obra ha sido transgredido, pero sin provo-
carle perjuicio alguno, muy por el contrario. De acuerdo a los canones tradicionales
sobre responsabilidad civil no tiene derecho alguno a indemnizacién y si intenta un
juicio con el fin de obtenerla, probablemente lo pierda por no poder probar un dafo.
Sin embargo, creo que una vision funcional de las reglas de la LPI —y también de
la LPIN— puede cambiar este punto de vista. Si entendemos funcionalmente y con
un afan protector de los derechos las disposiciones pertinentes de los textos legales,
podemos entender también que el solo comportamiento transgresor (en el ejemplo
de no respetar el derecho al inédito del autor) es un dafo para este, mas aun si se
trata de un derecho moral que no tiene relacion con los aspectos patrimoniales, sino
con los vinculos personales entre el autor y su obra, que siempre son de complicada
comprobacion. En ese caso, la indemnizacion al titular del derecho de autor nace por
la sola circunstancia de la infraccién.

La propuesta que formulo se basa en la naturaleza de los derechos de propiedad
intelectual y en la circunstancia de que estos recaen sobre cosas incorporales. Pero
también creo que para corroborar lo dicho es posible recurrir a un argumento de
texto legal. El articulo 85 letra k) de la LPI consagra una figura singular para lo que es
nuestro ordenamiento juridico, denominada en doctrina como indemnizacion prede-
terminada (Walker, 2020: 305 y 306),* consistente en la facultad del titular de un de-

4. El origen de esta figura se encuentra en el Tratado de Libre Comercio celebrado entre Chile y Es-
tados Unidos, aprobado mediante el Decreto 312, del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado el
dia 31 de diciembre de 2003. El tratado contiene esta forma de indemnizacién en su articulo 17.11, que
corresponde a la contenida a su vez en el articulo 504 de la Copyright Law of the United States, en cuya
virtud los titulares cuyos derechos han sido infringidos pueden recuperar el monto de los dafios efecti-
vos sufridos a causa de la infraccién, asi como los beneficios obtenidos (actual damages and profits). Sin
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recho para solicitar que las indemnizaciones de los dafos y perjuicios patrimoniales
y morales sean sustituidas por una suma unica compensatoria que serd determinada
por el juez dentro de los margenes que el precepto fija. De acuerdo con esta disposi-
cion, tal facultad podrad ser ejercida por el demandante «una vez acreditada judicial-
mente la respectiva infraccién», no cuando se haya probado el dafio, esto confirma
lo que he venido sosteniendo, pues establece que la prueba judicial de la infracciéon
como el mecanismo que otorga el derecho a requerir la indemnizacién de todos los
dafos sufridos o a optar por su sustitucion por la que fije el juez. Esta prueba judicial
debe ser debidamente comprobada, a diferencia de lo que ocurre con las reglas del
derecho comun, que establecen la prueba del dafio como hecho procesal fundante de
la indemnizacién. En realidad, en ambos casos la indemnizacion se otorgara una vez
probado el dafo, pero lo que ocurre con los dafos patrimoniales y con el dafio moral
de autor es que estos estan constituidos por la sola infracciéon, de modo que acredi-
tada esta se entiende verificado ese dafio. Me parece que la mejor forma de explicar
esta regla es entendiendo que la sola infraccion de un derecho de autor constituye el
dafio indemnizable (Barria Diaz, 2015: 953).

En suma, mi parecer es que basta con que quede demostrada la sola infraccién a
alguno de los derechos que conforman la propiedad intelectual para que quede tam-
bién comprobado el dafio. De la misma forma lo ha entendido parte de la doctrina
nacional y extranjera (Walker, 2020: 297 y 298; Lipszyc, 2006: 577; Morillo Gonzalez,
2020: 152). Ademas, si se examina la jurisprudencia nacional es posible encontrar
fallos de nuestros tribunales que, aunque en forma algo voluble, han sostenido que
los dafios al derecho de autor se prueban por la sola comisién de una infraccién a las
normas de la LP], sea que se trate de un dafo patrimonial como de un dafio moral

La prueba de los derechos patrimoniales y morales

Como consecuencia del caracter tipico del dafio patrimonial se sostiene que la certe-
za sobre la existencia del mismo se alcanza desde el momento que se acredita por el

perjuicio de esto, el afectado tiene la posibilidad de solicitar al tribunal un resarcimiento cuantificado
en la ley, cuya suma varia entre 500 y 20.000 ddlares, en vez de la reparacién de todos los dafos sufri-
dos (statutory damages). El juez determinara libremente la indemnizacién dentro del margen prefijado
(Lipszyc, 2006: 574; Walker, 2020: 306).

5. Destacan en este sentido las sentencias pronunciadas en las causas Castillo Atenas con Isapre Nor-
médica S.A., Corte de Apelaciones de Antofagasta, rol 16.867, 26 de mayo de 2004; Empresa Periodistica
Diaz y Otro Ltda. con Empresa Periodistica El Norte, Corte de Apelaciones de Antofagasta, rol 1008-2005,
22 de marzo de 2006; Sociedad Chilena del Derecho de Autor con Sociedad Comercial Jeria y Compaifiia
Limitada, Corte Suprema, rol 4898-2008, 29 de octubre de 2010; Cereceda Parra y Otros con Productora
y Comercializadora Fonogrdfica S.A., Corte de Apelaciones de San Miguel, rol 846-2011, 23 de noviembre
de 2011.
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actor la infraccion al derecho patrimonial del titular, sin mas. A partir de ese momen-
to, lo que el demandante debe hacer es demostrar cual es el valor econémico de las
consecuencias que le atribuye a tal infraccién (Morillo Gonzalez, 2020: 152; Moreno
Martinez, 2017: 181, respecto del lucro cesante). Las partidas indemnizatorias especi-
ficas no se encuentran detalladas en las disposiciones sobre responsabilidad civil de
la LPI. No obstante, me parece perfectamente claro que el titular del derecho de autor
puede reclamar tanto el valor del dafio emergente como el del lucro cesante, en cual-
quier forma en que estos se manifiesten, puesto que se trata de las partidas clasicas
del dano patrimonial (Barros Bourie, 2006: 257). Respecto de uno y otro las reglas y
técnicas probatorias seran las comunmente utilizadas en la practica judicial.

Algo similar puede argumentarse respecto del dafio moral de autor (Barria Diaz,
2015: 951-954). En la doctrina cientifica existe acuerdo en que el daflo moral en el
derecho comun requiere un trabajo probatorio de parte del actor, independiente de
las dificultades que esa prueba le pueda suponer (Dominguez Hidalgo, 2000: 716-718;
Corral, 2013: 160 y 161; Barros Bourie, 2006: 332 y ss.; Diez-Picazo, 2011b: 323). Una
cosa diferente se sostiene respecto del dafio moral de autor, puesto que autores na-
cionales (Walker, 2020: 297 y 298) y extranjeros (Macias Castillo, 2008: 286; Martinez
Espin, 1996: 57; Lipszyc, 2006: 577; Morillo Gonzalez, 2020: 152) afirman que este se
produce por la sola infraccién de un derecho moral a través de un hecho ilicito o de
un incumplimiento contractual, segtn el caso. De este modo, si el dafio moral con-
siste en la infraccion de un derecho moral de autor, la consecuencia logica es que por
realizarse una conducta que atente contra ese derecho moral se producira el dafio.
Esto significa que el titular no se encuentra obligado a probar la existencia efectiva
de un dano extrapatrimonial, entendido como un sufrimiento o un pesar emocional,
sino que le bastara con acreditar el hecho ilicito o el incumplimiento que vulnera su
derecho de autor para entender que se ha producido el dafo. No significa esto que
al actor se le exima de la prueba del dafio o que este se presuma; lo que ocurre es
que se entiende que la infraccion al derecho moral es el dafio mismo, de manera que
probada aquella se considera demostrado este ultimo.® El demandante jamas va a ser
eximido de su obligacion de probar que se ha cometido una infraccién en contra del
derecho moral. Por su parte, el demandado siempre podra desvirtuar la prueba del
dano demostrando que en realidad no se ha producido la infraccién que se le atribu-
ye y que constituye el daio moral de autor.

Como se observa, la ventaja que lo recién sostenido significa para el titular del de-
recho de autor es especialmente evidente en lo que se refiere a los derechos morales,

6. Hay autores que sostienen que en el dafio moral de autor realmente existe una presuncién de daio,
de modo que, verificada la infraccién al derecho moral, el dafio moral se presumiria automaticamente
(en este sentido, Martinez Espin, 1996: 57; Carrasco Perera y del Estal, 2017: 1871; Rovira Sueiro, 2013:
589. En contra, Macfas Castillo, 2008: 285-291, e Yzquierdo Tolsada y Arias Mdiz, 2006: 86 y 87).
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puesto que su labor probatoria se limitara a comprobar hechos materiales constitu-
tivos de la infraccion al derecho moral, dejando de lado algo tan intangible como es
el padecimiento sicologico derivado del atropello de sus prerrogativas. Sin duda que
este aligeramiento de la carga probatoria apoya la defensa de los derechos del autor y
refuerza la proteccion de la propiedad intelectual, a diferencia de lo que ocurre con el
dafno moral stricto sensu, que debe ser probado separadamente del hecho que lo pro-
duce, en términos tales que de no lograrse esa prueba la pretension del demandante
deberia ser desechada (Barria Diaz, 2015: 952). La dificultad de la comprobacién del
dafno moral constituye una justificacion adicional para facilitar al titular la prueba del
dano moral de autor (Martinez Espin, 1996: 57).

El caso de la LPIN

Tratandose de la propiedad industrial, las ideas que acabo de expresar son, en térmi-
nos generales, plenamente aplicables. Por supuesto, esto se tiene que entender con los
alcances pertinentes, que tienen relacion con la inexistencia de una divisiéon como la
que hace la LPI entre derechos patrimoniales y morales —y la consiguiente distincion
entre dafos del mismo tipo—, y la amplitud de la conducta infraccional en contra de
la propiedad industrial, bastante mas reducida que en el caso de la LPI. Pero, en gene-
ral, la circunstancia de tratarse la propiedad industrial de una forma de dominio sobre
cosas incorporales mas los fines de protecciéon que emanan de la LPIN, constituyen
fundamento plausible a la inversion de la prueba del dafio en este ultimo texto legal.

Sobre la culpa infraccional como criterio
de imputacion subjetiva en la LPly en la LPIN

Es sabido que se denomina como culpa infraccional o culpa contra la legalidad a aque-
llas hipotesis en las que la culpa se encuentra dada por la infraccion de deberes de
cuidados especificos establecidos por el legislador, normalmente en leyes especiales.
Esto implica que cuando se produce una infraccion y el subsecuente dafio a alguno
de estos deberes de cuidado, el hecho infraccional se considera automaticamente cul-
pable por atentar en contra ese deber de cuidado legal. Esto trae como repercusion
mas relevante que la culpa no debera ser probada, puesto que ella se infiere de la sola
vulneracién legal (Rodriguez, 1999: 183; Barros Bourie, 2006: 97 y ss., y 142-143; ¥
Corral, 2013: 211 y 212). En otras palabras, estamos frente a una verdadera presuncion
de culpa, la que, por cierto, admite prueba en contrario.

Trasladados estos conceptos, en primer lugar, al ambito de la responsabilidad ex-
tracontractual por atentados al derecho de autor, significa que la vulneracion de los
deberes de respeto a esos derechos consagrados en la LPI constituye una culpa infrac-
cional, por tratarse precisamente de la infraccion de deberes especificos previamente
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impuestos por el legislador en disposiciones legales especialmente destinadas a ese
efecto. Si un dafo patrimonial o moral se causa al titular de un derecho de autor a
partir de la transgresion de alguno de estos deberes de respeto y cuidado de la pro-
piedad intelectual, estaremos frente a hipétesis de culpa contra la legalidad,” lo que
importa es que esta no deba ser probada por el ofendido en el juicio de responsabili-
dad civil, sino que solamente debe ser acreditada la infraccion.

Puntualmente el deber de cuidado establecido en la LPI cuya violaciéon implica
la culpa infraccional del responsable es el previsto en el articulo 19, que impone la
exigencia de obtener autorizacion previa del titular del derecho de autor para la utili-
zacion de una obra en cualquiera de las modalidades detalladas en el articulo 18, bajo
el apercibimiento de la aplicacion de todas las sanciones civiles y penales a que haya
lugar. El deber de cuidado en este caso no debe ser precisado por un juez, puesto que
viene previsto por el legislador, de modo que la utilizacién de una obra sin la referida
autorizacion denota por si sola el incumplimiento del deber de cuidado y la culpa
consiguiente. No se trata del incumplimiento del deber genérico de los articulos 2.314
y 2.329 del Cddigo Civil, sino de uno especialmente previsto en la LPI (Walker, 2020:
293 Y 294).

Por otra parte, el deber de conducta del articulo 19 de la LPI debe ser complemen-
tado con los articulos 78 a 84, que contienen tipos penales que sancionan diversos
comportamientos que atentan contra la propiedad intelectual y que disefian deberes
de conducta cuyo incumplimiento resulta demostrativo del componente subjetivo de
la responsabilidad civil que pueda emanar de esos ilicitos penales.

En relacion con el sistema de la LPIN la tipificacion de las conductas atentatorias
contra la propiedad industrial que dan origen a la responsabilidad civil es mas amplia
y genérica que en el caso de la LPI, puesto que aquellas consisten en cualquier con-
ducta que lesione el derecho de propiedad industrial, tal como aparece del articulo
106 de la LPIN (Corral, 2013: 337). En consecuencia, la descripciéon comprende figu-
ras delictuales y cuasidelictuales civiles menos precisas que en el campo de la propie-
dad intelectual. Por supuesto que ello no supone una desproteccion para el titular del
derecho de propiedad industrial, sino solo un trabajo mas detallado de parte de las

7. La determinacién del criterio de imputacion subjetiva debe descartar la posibilidad de que la res-
ponsabilidad extracontractual contenida en la LPI sea de naturaleza objetiva. La tentacién de dejarse
llevar por esta alternativa se explica porque esta ley no establece en ninguna de las principales disposi-
ciones sobre tutela resarcitoria (articulo 85 letra b), especialmente) regla alguna que exija textualmente y
con caracter general la culpa como criterio de imputacion. Sin embargo, creo que esta posibilidad debe
desecharse. Se repite con frecuencia en la doctrina (Barros Bourie, 2006: 446) la idea que la responsabi-
lidad objetiva o estricta debe ser establecida en forma expresa y en leyes especiales, dada su excepciona-
lidad, cosa que no ocurre en el caso de la LPI. Es cierto que la ley no habla literalmente en sus preceptos
del dolo o la culpa, pero este silencio tampoco puede llevarnos a concluir tan apresuradamente que nos
encontramos frente a un sistema de responsabilidad estricta.
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autoridades judiciales al momento de indagar, descubrir e identificar la vulneracion
especifica que tal derecho ha experimentado.

Tratandose la culpa como criterio de imputacion subjetiva, cuya prueba resulta
automatica por la comprobacién de la infraccién en contra de los bienes juridicos
protegidos en las leyes especificas que los contienen, resulta que en el campo de la
propiedad intelectual e industrial —que son formas de propiedad sobre cosas incor-
porales que se encuentran contenidas en leyes que establecen un sistema de respon-
sabilidad civil por conductas atentatorias a aquellas— queda claro que la culpa en que
se incurra por el infractor es de naturaleza infraccional y, en consecuencia, la victima
deberia quedar liberada de su prueba. De entenderlo asi, el onus probandi del actor
resultaria considerablemente aliviado, por cuanto la prueba de la culpa siempre esta
a cargo del demandante y los juicios por infracciones a la propiedad intelectual e in-
dustrial no tendrian por qué ser la excepcion. Pero si se comprende de esta manera la
culpa en la responsabilidad extracontractual por dafios de esta naturaleza, el peso de
la prueba de la culpa se invierte, pasando a ser de cargo del infractor.

De ser tal como lo propongo, se introduce una nueva forma de interpretacion
funcional a la legislacion pertinente que contribuye sustancialmente a la proteccion
de los titulares desde el momento que se aliviana el peso que tienen de probar los
presupuestos de la acciéon de responsabilidad extracontractual y se refuerza la pro-
teccion legislativa de la propiedad intelectual e industrial. Esto queda mas claro aun
si se suma a mi propuesta en orden a dar por probado el dafo con la sola prueba de
la infraccion.

La compatibilidad entre la accion resarcitoria
y la accion de restitucion de ganancias ilicitas en la LPl y la LPIN

Como se desprende del titulo de esta seccion, se trata de analizar en esta parte del
articulo si existe, y en qué términos, la posibilidad de ejercer simultaineamente una
accion resarcitoria o indemnizatoria de perjuicios y una accidén restitutoria por en-
riquecimiento injustificado. Puedo adelantar que se trata de una alternativa que se
encuentra prevista en la LPI y en la LPIN, pero con matices que requieren un examen
algo mas detallado que su sola constatacion.

Compatibilidad efectiva de acciones resarcitoria y restitutoria en la LPI

La posibilidad de que el titular del derecho de autor pueda, ante una infraccién, ejer-
cer conjuntamente una accién indemnizatoria y una de restitucién por enriqueci-
miento injustificado, se desprende del articulo 85 letra b) de la LPI, el cual, al enu-
merar la acciones que se le concede al titular —entre las cuales se encuentra la de
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indemnizacién de perjuicios—,® indica que dichas acciones se podran ejercer «sin
perjuicio de las otras acciones que le correspondan». Como esta tltima frase esta
expresada en términos sumamente amplios no resta sino concluir que la accion de
restitucion por enriquecimiento injustificado se encuentra dentro de las alternativas
que el titular puede hacer, aunque no se encuentre mencionada en forma expresa en
dicho precepto. La concurrencia de acciones extracontractuales y acciones de enri-
quecimiento no genera dudas, en la medida que se cumplan los requisitos que el or-
denamiento juridico exige respecto de cada una de ellas (Barros Bourie, 2009: 30-32).
Y su utilidad como mecanismo de prevencion de conductas atentatorias en contra
de la propiedad ha sido puesta de relieve por la doctrina especializada (Yzquierdo
Tolsada y Arias Maiz, 2006: 235 y ss.).

Este instrumento resulta ser de gran relevancia puesto que amplia el abanico ted-
rico de herramientas a disposicion del titular ante una infraccién a sus derechos,
permitiéndole valerse de una accidn, la restitutoria, que presenta como considerable
atractivo el no incluir dentro de su estructura la exigencia de verificacion de elemen-
to subjetivo alguno de imputacion (dolo o culpa) (Penailillo, 1996: 29) ni de dafio
(Basozabal, 1998: 38 y 39), bastando tnicamente la debida comprobaciéon por parte
del actor de la existencia de un enriquecimiento carente de justificacion por parte del
demandado, asi como de su cantidad. De esta forma, al contar con una accién adi-
cional a las del articulo 85 letra b), sin duda alguna que el titular del derecho de autor
ve reforzada su posicion frente a terceros y fortalecida la proteccion de la propiedad
intelectual.

Pero resulta interesante anotar que en muchas ocasiones un tercero puede obtener
ganancias de su intromision en derechos de propiedad intelectual. En tal situacién,
la pregunta que cabe formular es si el titular del derecho podra accionar en contra
del infractor deduciendo una accién de indemnizacién por los dafios causados con la
infraccién y, al mismo tiempo, una accion restitutoria por los beneficios, ganancias o
utilidades percibidos por aquel como consecuencia de la utilizacién indebida de los
derechos del actor. Que las acciones indemnizatorias y restitutorias pueden ser inter-
puestas conjuntamente de acuerdo a la LPI por el demandante es algo sobre lo que
no hay duda. El problema es si el enriquecimiento injustificadamente obtenido por
el demandado podrian ser las ganancias que ha obtenido producto de su infraccién.

El articulo 85 letra e) de la misma ley establece, en su inciso primero, que al deter-
minar el perjuicio patrimonial el tribunal considerara, entre otros factores, el valor
legitimo de venta al detalle de los bienes sobre los cuales recae la infraccion para,

8. Las otras acciones que concede el articulo 85 letra b) al titular del derecho de autor son las dirigidas
a pedir el cese de la actividad ilicita del infractor, la publicacion de un extracto de la sentencia, a costa
del demandado, mediante anuncio en un diario de circulacién comercial de la region correspondiente,
a eleccion del perjudicado (literales a) y c), respectivamente).
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enseguida, agregar en el inciso segundo que «el tribunal podra, ademds, condenar al
infractor a pagar las ganancias que haya obtenido, que sean atribuibles a la infraccién
y que no hayan sido consideradas al calcular los perjuicios». Finalmente, el tercer y
ultimo inciso del precepto enumera una serie de criterios de cuantificacion, esta vez
para el rubro del dafio moral.

La redaccion de este ultimo precepto permite interpretar su inciso segundo de dos
formas. La primera de ellas consiste en entender que el legislador ha querido esta-
blecer como un criterio de calculo de la indemnizacién de perjuicios a las ganancias
obtenidas por el infractor, atribuibles a la infraccion. Esta posibilidad se desprende
del tenor literal del inciso y por estar ubicado entre los otros dos incisos del articu-
lo, ambos destinados a tratar la indemnizacion: el primero, para entregar pautas de
cuantificacion del dafio patrimonial y el tercero, que cumple la misma funcién pero
para medir el dafio no patrimonial. La segunda alternativa, en tanto, consiste en en-
tender que lo que en realidad hace el inciso segundo del articulo 85 letra e) es esta-
blecer la restitucion de los beneficios obtenidos por el infractor, auténoma respecto
de la accién indemnizatoria. La restitucion comprende en este caso las ganancias
obtenidas por el infractor a propésito de su actuacion intromisiva, sin especificar qué
tipo de ganancias son las que deben ser restituidas (Barria Diaz, 2017: 201).

Mi opinion es que esta segunda forma de apreciar la norma es la adecuada, es de-
cir, entender a la accion del inciso segundo del articulo 85 letra e) como una de resti-
tucion de ganancias que autoriza al juez para que, a solicitud de la parte demandante,
se condene al infractor a la devoluciéon de todo el provecho obtenido como conse-
cuencia de su intromision ilegitima en los derechos de autor (en este sentido, Barria
Diaz, 2017: 201-203; Corral, 2013: 336; Pino Embhart, 2019: 50). Creo que razonar de
otra manera implica introducir una confusién conceptual que altera el contenido de
la accién en términos superados hoy en dia por la mejor doctrina, tanto sobre la res-
ponsabilidad extracontractual como sobre el enriquecimiento injustificado. Debe te-
nerse en cuenta que en el caso de la primera interpretacion posible, la indemnizacion
incorporaria en su contenido ganancias obtenidas en forma injustificada y, desde
este punto de vista, sin duda se lograria algun objetivo disuasorio. Sin embargo, esta
conclusion también implica que cuantitativamente el monto de la indemnizacién su-
peraria el valor del dafio, vulnerando la prohibiciéon de enriquecimiento que para el
demandante supone el principio de reparacion integral del dafo y conlleva, ademas,
el riesgo de admitir en nuestro sistema de responsabilidad civil una forma de indem-
nizacion punitiva (Barria Diaz, 2017: 203 y 204; Pino Embhart, 2019: 52).

Lo importante de esta toma de posicion es que a través de ella puede argumen-
tarse que la ley esta implementando un mecanismo adecuado de prevencién de da-
nos. Este parecer se basa en que, probablemente, la mejor forma de alcanzar niveles
optimos de disuasion de conductas atentatorias a la propiedad intelectual, desde el
punto de vista del uso de acciones civiles, sea la utilizacion combinada de una accién
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indemnizatoria por dafnos experimentados por el autor a causa de la infraccion a su
derecho y de una accidn restitutoria de las ganancias obtenidas por el infractor. De
esta manera la sumatoria de la cuantia resarcitoria y restitutoria significaria un im-
portante desincentivo al potencial infractor ante la expectativa de que una sentencia
judicial lo condene al pago de un monto no solo indemnizatorio, sino que ademas lo
privaria de los beneficios econémicos de la infraccion.

Entonces, si bien la restitucion de ganancias no deberia ser incorporada dentro de
la indemnizacién de perjuicios, si estd prevista como accién auténoma en el inciso
segundo del articulo 85 letra e) de la LPI, tal como resulta de la segunda interpreta-
cion posible de esa disposicion. De este modo, considero que es posible entender que
el estatuto de responsabilidad extracontractual que se ha establecido en la LPI por la
vulneracion de los derechos de propiedad intelectual persigue una finalidad no solo
compensatoria, sino que también preventiva y de proteccion, mediante una accién
indemnizatoria en favor del autor afectado, a la que adiciona una accién de restitu-
cion de las ganancias obtenidas injustificadamente por el infractor.

El problema de la incompatibilidad de acciones
resarcitoria y restitutoria en la LPIN

El segundo texto legal en el cual he querido centrar esta investigacion es el articulo
108 de la LPIN (sobre la materia, Barrientos Zamorano, 2008: 123-143; Barria Diaz,
2017: 177-213). Esta disposicion se encuentra inserta en el sistema de acciones civiles
que ese texto legal ha previsto ante las lesiones a los derechos de propiedad industrial,
acciones dentro de las cuales se encuentra la de indemnizacidon por dafos y perjui-
cios, en el articulo 106 letra b) de la ley.® El articulo 108 sefiala que frente a lesiones de
esta naturaleza, la indemnizaciéon podra determinarse, a eleccion del demandante, de
conformidad a las reglas generales sobre responsabilidad extracontractual, o bien por
opcion de alguno de los tres criterios establecidos en el precepto: a) las utilidades que
el titular hubiera dejado de percibir; b) las utilidades que el infractor haya obtenido
como consecuencia de la infraccion o, c) el precio que el infractor hubiera debido
pagar al titular del derecho por el otorgamiento de una licencia.

La formula de medicién del dafio a la propiedad industrial que el legislador ha
integrado en el articulo 108 de la LPIN se conoce en la doctrina especializada como
el método del triple computo del dafio (dreifache Schadensberechnung) y es un meca-
nismo de cuantificacion de la indemnizacion de dafos y perjuicios proveniente de la

9. Las otras posibilidades que tiene el actor de acuerdo al articulo 106 de la Ley 19.039 son la de pedir
la cesacion de los actos que violen el derecho protegido; la adopcion de las medidas necesarias para evi-
tar que prosiga la infraccion; y la publicacién de la sentencia a costa del condenado, mediante anuncios
en un diario a eleccion del demandante (literales a), c) y d), respectivamente).
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jurisprudencia alemana elaborada a fines del siglo XIX a partir del caso Ariston™® y
prevista hoy en dia en numerosos textos legales dedicados a la propiedad industrial
en distintos ordenamientos juridicos.

El método del triple computo que utiliza la LPIN ha sido objeto de criticas, debi-
do a una configuracién un tanto confusa que ha generado muchisimas discusiones.
El gran defecto técnico que se observa en esta metodologia de calculo de la com-
pensacion de dafios lo constituye la utilizacién combinada, bajo la denominacién de
indemnizacién de perjuicios, de mdédulos de cuantificacién tanto compensatorios
(utilidades que el titular deja de percibir o lucro cesante) como restitutorios (utili-
dades obtenidas por el infractor y el valor de la licencia hipotética, autorizacién o
royalty).” La disposicién permite que la cuantia de la indemnizacién de perjuicios
pueda establecerse utilizando criterios de restitucion que son ajenos a la l6gica com-
pensatoria, lo que significa una confusiéon dogmatica entre dos ambitos diferentes
como lo son el de la indemnizaciéon por dafios y el de la devolucion de valores per-
cibidos injustificadamente. De este modo, la idea de la indemnizacién de perjuicios
en este precepto no coincide conceptualmente con la de compensacion, sino que
también incluye la de restitucion (Barria Diaz, 2017: 205-206; Barrientos Zamorano,
2008: 129; Corral. 2013: 338).

En una primera lectura podria estimarse que, desde el punto de vista de la di-
suasion, esta caracteristica dogmaticamente reprochable podria ser asumida en tér-
minos positivos, dado que ya varias veces he sefialado que el uso combinado de he-
rramientas indemnizatorias y restitutorias me parece el camino mds adecuado en la
busqueda de la mayor prevencién posible de dafios mediante el ejercicio de acciones
civiles. El problema es que el método del triple computo en realidad no acumula los
modulos que se encuentran contenidos en el articulo 108, sino que solo permite al
actor un uso alternativo de los mismos, el cual se encuentra obligado a optar por uno
de los tres criterios de calculo, dos de ellos restitutorios, si es que decide no sujetarse
a las reglas generales sobre responsabilidad extracontractual. Entonces, la eficacia
disuasoria, al menos como sostengo que debe entenderse, disminuye al dividir el uso

10. Se trata de una sentencia del Reichsgeritch de 8 de agosto de 1895, que resolvio el caso en que el
demandado habia utilizado y difundido composiciones musicales del demandante sin su autorizacion.
El problema que se planteaba para resolver a favor del actor estaba en que este no sufri6 dafo alguno por
la intromision en su derecho de autor, sino que, al contrario, su obra gané popularidad. El Reichsgeritch
resolvié el asunto en favor del demandante y luego de un extenso razonamiento elabor6 el sistema de
computo de la indemnizaciéon que conocemos como método del triple cdmputo del daio. Para mayores
detalles véase Basozabal, 1997: 1264-1268.

11. En Alemania, pais de origen del método del triple computo del dafio que utiliza el articulo 108, ha
existido un arduo debate acerca de la naturaleza de la dreifache Schadensberechnung, dividido entre au-
tores que la entienden como una accién indemnizatoria y quienes la identifican como un tipo de accién
de restitucion. Al respecto, Basozabal, 1997: 1273-1283.
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de las armas que el método concede (Yzquierdo Tolsada y Arias Maiz, 2006: 157-160;
Barria Diaz, 2017: 206).

En este sentido, no puedo dejar de insistir en que las acciones de restituciéon cons-
tituyen mecanismos de prevencion muy eficaces para la disuasion de ilicitos de este
tipo y que, por lo mismo, la aplicacién conjunta de ambos rubros —indemnizacién
y accion restitutoria— puede ser un arma tremendamente eficaz en la prevencion de
fenémenos como la pirateria. Aiin mds, y siempre a la luz de la literatura extranjera,
se ha defendido la idea de que una accién de restituciéon compatible con la indem-
nizacion de perjuicios —como creo que ocurre en nuestro pais con las acciones del
articulo 85 letra e) de la LPI— constituye un instrumento disuasivo mds potente y de
mayor entidad cuantitativa en la lucha contra las infracciones a la propiedad intelec-
tual (Yzquierdo Tolsada y Arias Mdiz, 2006: 235 y ss.) que aquellas sometidas a un ré-
gimen de incompatibilidad, como el previsto en la LPIN en su articulo 108, precepto
que, ya lo he dicho, obliga al titular que demanda una indemnizacién de perjuicios a
optar entre tres alternativas de naturaleza compensatoria y restitutoria. Si se analizan
en paralelo, la accion de restitucion de la LPI esta mejor disefiada que su equivalente
de la LPIN, por lo menos desde el punto de vista de su caracter de mecanismo de lu-
cha frente a los ilicitos que vulneran estas formas de propiedad incorporal, al integrar
dos herramientas disuasorias autdnomas en contra de las infracciones a los derechos
de autor (Barria Diaz, 2017: 206 y 207).

Pero, ademas, el caracter disuasorio que deberia tener la LPIN se diluye por las
otras partidas indemnizatorias que contiene el articulo 108. Asi, la letra a) establece
que el actor puede pedir a titulo de indemnizacion las utilidades que hubiera dejado
de percibir, es decir, el lucro cesante, pero no puede demandar ni el dafio emergente
ni el dafio moral (Corral, 2013: 338). Por ende, le resulta mas conveniente desechar el
sistema de la LPIN y derechamente deducir su accién conforme al sistema de derecho
comun, porque en este el abanico de dafios indemnizables es mas amplio. La primera
regla del precepto transforma en descartable al articulo 108, por incompleto y carente
de todo atractivo funcional para el afectado.

Por otra parte, la partida indemnizatoria de la letra c), relativa al precio que el
infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por el otorgamiento de una li-
cencia, corresponde a lo que en la doctrina se conoce con el nombre de licencias o
regalias hipotéticas (Pino Emhart, 2019: 42), remuneracién hipotética (Morillo Gon-
zélez, 2020: 161) o royalty (Yzquierdo Tolsada y Arias Maiz, 2006: 79), consistente en
un método abstracto de liquidacion del dafio que utiliza como referencia «el precio
de una hipotética cesion del derecho infringido» (Carrasco Perera y Del Estal, 2017:
1856), de acuerdo al valor de mercado que tenga la autorizacion por el uso de los dere-
chos del autor (Carrasco Perera y Del Estal, 2017: 1856; Morillo Gonzalez, 2020: 162).
Ante esta regla de calculo del perjuicio, y una vez comprobado el uso de derechos sin
autorizacion, el demandado no podra alegar que no existe dafo alguno, sino solo que
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el valor de mercado de la autorizacién o cesion es distinto al sostenido por el actor
(Carrasco Perera y Del Estal, 2017: 1856; Morillo Gonzélez, 2020: 161).

Pues bien, este mecanismo de computo del dano ha sido criticado en doctrina
debido a su insuficiencia. Si la indemnizacién consiste en que el infractor deba pagar
la autorizacion que desde un principio debié haber enterado al titular del derecho
de propiedad industrial para hacer uso de este, significa que para este individuo «su
posicion seria envidiable: de no ser descubierto, el negocio le sale gratis; de ser des-
cubierto, en principio no le costara mas de lo que hubiera tenido que pagar com-
prandolo» (Carrasco Perera y Del Estal, 2017: 1859; en sentido similar, Yzquierdo
Tolsada y Arias Mdiz, 2006: 135-140). En un panorama como este la tercera partida
indemnizatoria del articulo 108 carece de todo valor disuasorio (Carrasco Perera y
Del Estal, 2017: 1859) y probablemente su mayor ventaja sea la facilidad de la prueba
de su monto.

En todo caso, las criticas que acabo de formular al método del triple cdmputo
contenido en el articulo 108 de la LPIN no implican que la funcién preventiva no se
encuentre presente en los mdédulos indemnizatorios que lo componen. Esto porque,
aunque no sea posible utilizarlos conjuntamente, siempre existe la posibilidad que
alguno de ellos, elegido por el actor en su demanda, sea de una cantidad lo suficien-
temente elevada como para asestar un golpe patrimonial fuerte al infractor, capaz de
desalentarlo en incidir nuevamente en las conductas que se le reprocha y a terceros
para incurrir en ellas. Como acabo de anotar, parece dificil que esto pueda ocurrir
a partir de la condena a la devolucion del valor del permiso o licencia por el uso del
derecho infringido. Pero existen mayores probabilidades que el efecto disuasorio se
produzca cuando la indemnizacién consiste en el pago de utilidades, sean estas las
que hubiera percibido el titular del derecho de propiedad industrial o sean aquellas
obtenidas por el infractor (Barria Diaz, 2017: 207).

Respecto de las utilidades que el titular del derecho hubiere percibido, estas cons-
tituyen un lucro cesante para aquel, es decir, un mdédulo indemnizatorio respecto del
cual no hay observaciones que formular. En cuanto a las ganancias obtenidas por el
infractor, son pertinentes los mismos reparos que planteé a proposito de la accion del
articulo 85 letra e) de la LPI en orden, en primer lugar, a la confusién conceptual que
significa incluirlas como un criterio indemnizatorio, dada su naturaleza restitutoria;
y, en segundo término, a como considerar su monto podria significar superar el valor
del dafio e infringir el principio de reparacion integral. Pero también se puede repli-
car aqui con las ventajas disuasorias que conlleva obligar al demandado a devolver
las utilidades que obtuvo a partir de la infraccidn, sobre todo si estas fueron especial-
mente cuantiosas. Mas alla de la defectuosa equiparacion de conceptos que hace el
articulo 108 y de la desacertada decision de establecer un sistema opcional para el ac-
tor en vez de uno de acciones compatibles, como en el caso de la LPI, lo cierto es que
la inclusion de este modulo restitutorio puede importar una no del todo ideal, pero
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si util herramienta de prevencion de conductas atentatorias a la propiedad industrial
(Barria Diaz, 2017: 207 y 208).

A modo de sintesis™

Las reglas indemnizatorias del articulo 85 letra e) de la LPI y del articulo 108 de la
LPIN se asemejan mucho, por cuanto ambas consideran como posible mecanismo
de cuantificacién del dafo a las ganancias que el infractor haya obtenido como con-
secuencia de la infraccién. Sin embargo, existe una importante diferencia de plan-
teamiento entre ambas, mientras la regla del inciso segundo del articulo 85 letra e)
admite alguna dosis de incertidumbre en cuanto a si esa accién civil debe entenderse
como de naturaleza indemnizatoria o restitutoria, no ocurre lo mismo con el articulo
108, que expresamente sefiala que esas ganancias seran consideradas para la determi-
nacion de la indemnizacion de los dafios, si asi lo decide el actor. Es decir, el articulo
de la LPIN califica derechamente a la accién que concede como indemnizatoria, aun
cuando para su calculo utilice un componente restitutorio, lo que también puede
afirmarse respecto del valor de la licencia que deberia haber otorgado el titular del
derecho violentado. Por lo tanto, y dado que en mi opinién la accién del articulo 85
letra e) inciso segundo de la LPI es de naturaleza restitutoria, el problema mas signi-
ficativo para un analisis funcional se plantea a proposito de la norma de la LPIN, que
confunde indemnizacion con restitucion, a diferencia de la LPI, que establece ambas
acciones en forma separada y autdnoma, aunque sea necesario y previo realizar una
interpretacion que permita aclarar lo que tal articulo realmente dice.

Lo que mas llama la atencién acerca de lo expresado sobre la accion del articulo
108 letra b) de la LPIN es que nos encontramos con que el mecanismo de cuanti-
ficacién indemnizatorio basado en las ganancias obtenidas por el infractor parece
conceptualmente inadecuado. Si entendemos a la accién del titular como una indem-
nizacién de perjuicios, tal como ocurre con este precepto, las utilidades del infractor
no constituyen un dafo y por lo tanto la regla vulnera el principio de reparacion in-
tegral. Y si vamos mas alla de lo estrictamente indemnizatorio —y podemos extender
este andlisis a la accidn restitutoria del articulo 85 letra e) de la LPI—, la devolucién
de ganancias obtenidas con la infraccién también resulta excesiva, por cuanto pro-
bablemente supere el valor de la licencia o autorizacidon que, eventualmente, el titular
habria cobrado por la explotacion del derecho de propiedad intelectual o industrial y
que es el concepto que, segtin la mejor doctrina sobre enriquecimiento injustificado,
es el que deberia ser objeto de restitucion.” En ambas situaciones la indemnizacion

12. Sobre esta materia, Barria Diaz, 2017: 208-213.
13. No es el objetivo ni el alcance de este trabajo el andlisis del contenido de la accién restitutoria, pero
valga por ahora sefialar que cierta doctrina especializada considera que el objeto de la accién de enri-
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a pagar o las cantidades que el demandado debe devolver exceden lo que realmente
debe ser compensado o devuelto.

No obstante, la cuestionable férmula de calculo que el legislador utiliza en estos
dos textos legales puede ser comprendida de mejor forma si la interpretamos desde
un punto de vista funcional y concluimos que a través de ella lo que se ha buscado
es dotar de cierta capacidad disuasoria a los estatutos de responsabilidad contenidos
en dichos textos legales. Mi explicacion para la decision del legislador esta en que
ambas leyes constituyen un sistema de resguardo de la propiedad intelectual y de la
propiedad industrial, resguardo que consiste no solo en entregar respuestas efectivas
y oportunas frente a las transgresiones, sino también en herramientas que intenten
persuadir a las personas de llevar adelante conductas que vulneren los derechos que
los titulares tienen sobre ellas. No me caben dudas en orden a que con las reglas sobre
responsabilidad extracontractual o las relativas a la restitucion de ganancias se ha
buscado proporcionar a los titulares de derechos de propiedad intelectual o indus-
trial lesionados un sistema de compensacion o de restitucion, segun el caso, que les
permita acceder a una suma de dinero lo mas satisfactoria posible, pero del mismo
modo es cierto que tales normas se encuentran incorporadas a leyes que persiguen
propdsitos preventivos, como lo es disuadir atentados a la propiedad intelectual e
industrial. Asi, es logico entender que la intencion legislativa ha sido que el estatuto
de responsabilidad extracontractual se una a otras reglas de orden civil, penal y ad-
ministrativo contenidas en ambas leyes, a fin de lograr ese objetivo de prevencion,
y para ello ha implementado mecanismos indemnizatorios y restitutorios medibles
mediante criterios diferentes a los tradicionales.

De hecho, si se analiza este tema desde un punto de vista funcional, se concluye
que lo que realmente hace el articulo 108 de la LPIN es establecer un sistema indem-
nizatorio calculable en base a criterios que eventualmente aumentan la indemniza-
cion por sobre el valor del dafo a fin de lograr efectos disuasorios en los potenciales
infractores. La base de esta apreciacion se encuentra en que, desde una perspectiva
econodmica, la sola reparacion de los perjuicios puede en si misma tener un eventual
poder para desincentivar conductas, pero en caso de que las potenciales utilidades
percibidas por el infractor lleguen a resultar considerablemente superiores al valor
de la indemnizacién a la que podria ser condenado, es probable que atin tenga incen-

quecimiento injustificado solamente puede consistir en el valor de la autorizacion, licencia o royalty que
puede percibir el titular de un derecho de propiedad intelectual o industrial por su concesidn, al ser esta
la atribucién patrimonial que le garantiza el ordenamiento juridico. Como las ganancias que obtenga
el infractor no constituyen, en rigor, un beneficio que le corresponda recibir al titular, quien, quizas, ni
siquiera pretendia explotar comercialmente su derecho, no corresponde que aquel exija su devolucién
(Basozabal, 1998: 88-93, con cita a abundante doctrina alemana; Diez-Picazo, 2011a: 175-177; Vendrell,
2012: 1178).
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tivos para cometer la infraccion. Si se interpreta funcionalmente la regla del articulo
108 letra b) de la LPIN podemos concluir que lo que se busca es evitar que en virtud
de la comparacion entre costos y beneficios se generen incentivos para la infraccion
de los derechos protegidos por la ley. Algo similar puede sostenerse respecto de la
accion de restitucion de ganancias del articulo 85 letra e) inciso segundo de la LPI,
que también resulta ser una herramienta de desincentivo a comportamientos infrac-
cionales, siempre y cuando sea comprendida desde la perspectiva funcional que he
propuesto.

Sin duda alguna que lo planteado puede ser inmediatamente objetadas si son exa-
minadas a la luz de los principios que informan las reglas del derecho comtn de la
responsabilidad extracontractual.* Sin embargo me parece que responden al analisis
funcional de los textos legales que he propuesto y que considero necesario para do-
tarlos de una mayor potencia protectora. Esto se hace especialmente necesario si se
toma en cuenta la suerte que ha experimentado la regla del articulo 108 letra b) de la
LPIN en nuestro Tribunal Constitucional. La sentencia de este organismo de 14 de

14. La primera posible objecion dice relacion con el problema del legitimado para percibir los montos
excesivos a que sea condenado el demandado. Si el demandante, en el caso de la LPIN, decide solicitar
una indemnizacién de perjuicios consistente en las utilidades que percibi6 el demandado o en la licen-
cia que este no pago, en realidad estd invocando una restitucion de valores y no la compensacién de un
dafio. Esto significa, de acuerdo a la l6gica indemnizatoria, que lo que esta obteniendo verdaderamente
con su demanda no se corresponde con el dafio sufrido, sino que lo excede. Por lo mismo, no se vislum-
bran razones para que dichas sumas deba recibirlas el afectado y no el Fisco, por ejemplo, como ocurre
en el caso de las multas, o que sean destinadas a otros fines precisados en la ley. Al fin y al cabo, el gran
problema que desde este punto de vista supone atribuir al demandante que obtiene en el juicio una com-
pensacion que sobrepase el dafio sufrido radica en que constituye un enriquecimiento sin justificacion
a su favor. Por supuesto que en el caso de la propiedad industrial es la propia LPIN la que contempla y
permite esta situacion, pero sin duda que a laluz de los principios de la responsabilidad extracontractual
se trata de una anomalia.

Una segunda observacion tiene relacion con el caracter punitivo que se puede atribuir a estas reglas,
en vez del preventivo como conviene que sean entendidas. Esto porque si la indemnizacién de perjuicios
unicamente debe estar compuesta por el equivalente pecuniario al dafo sufrido por la victima y no debe
incluir otros conceptos, como lo hace el articulo 108 de la LPIN, si se condena al demandado al pago de
sumas de dinero a titulo de ganancias que en realidad no constituyan alguna forma de dafio para el actor,
se infringe el principio de reparacion total del dafio y se cae en el campo de la disuasion, pero también,
y esto es lo peligroso, en el de la punicién, con la dificultad adicional que encierra la carga de distinguir
cuando la indemnizacién excesiva unicamente persigue la prevencion y cuando busca el castigo. A mi
juicio, esta objecion se salvaria si se combinara en el texto legal la indemnizacién con la restitucion, pero
entendidas como conceptos diferentes y auténomos, tal como lo hace la LPI, y circunscritas a los mar-
cos que la mejor doctrina ha propuesto para cada una de ellas: el dafio efectivamente causado al titular,
como criterio de establecimiento de la compensacion; y el precio de la autorizacion o licencia segiin
valores de mercado, para el caso de la accion restitutoria (Barria Diaz, 2017: 211-212).
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enero de 2014 declar6 la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de este articulo,
de contenido similar al inciso segundo del articulo 85 letra e), por vulnerar el prin-
cipio de proporcionalidad que se infiere del articulo 19 nimero 2 de la Constitucion
Politica, debido al excesivo monto restitutorio de ganancias a la que fue condenada
la empresa demandada en el juicio cuya sentencia de la Corte Suprema motivo el re-
querimiento de inconstitucionalidad. De modo que el Tribunal Constitucional ha re-
prochado la regla del articulo 108 por considerar que las condenas en base a la opcién
de la letra b) resultan excesivas a la luz de los preceptos constitucionales de donde se
deduce el principio de proporcionalidad, y este reproche eventualmente podria repe-
tirse en el futuro no solo en relacion al mencionado articulo 108, sino también y por
las mismas razones, respecto del articulo 85 letra e) inciso segundo, sea que entenda-
mos a esta regla como una accioén indemnizatoria o restitutoria. Me atrevo a afirmar
que si el Tribunal Constitucional hubiese interpretado estas reglas de indemnizacién
y restitucion desde la perspectiva de su rol disuasorio, podria haber resuelto de una
manera distinta la cuestion de constitucionalidad, lo que se corrobora por un voto
de minoria de esta sentencia (Ministros sefiores Ratl Bertelsen Repetto y Juan José
Romero Guzman) que estimd que el sentido del articulo 108 de la LPIN es justamente
servir de mecanismo de prevencion de ilicitos contra la propiedad industrial* (sobre
esta materia, Barria Diaz, 2017: 212; Pino Emhart, 2015: 207-220).

Conclusiones

Los dafos a los derechos de propiedad intelectual e industrial se traducen no sola-
mente en importantes perjuicios para los titulares de los respectivos derechos, sino
también en considerables pérdidas econdémicas para el Fisco de Chile; implican la
proliferacién de conductas atentatorias de disposiciones legales expresas, incluso
bajo la forma de delitos penales; y desincentivan a personas talentosas a desarrollar
sus ideas bajo el temor obtener la retribucion que legitimamente esperan debido a la
amenaza de que sus creaciones sean usurpadas por otros individuos inescrupulosos.
Por esto y por varias razones mas es que las obras derivadas del talento, ingenio y
conocimiento humano, necesitan y deben ser protegidas en forma potente. La legis-
lacion pertinente establece mecanismos para la defensa de la propiedad intelectual

15. Astudillo Capetillo, Milton con Compariia Minera Teck Quebrada Blanca S.A., 14 de enero de 2014
(inaplicabilidad por inconstitucionalidad), rol 2437-13-INA.

16. El numeral 5 de este voto sefala textualmente: «En efecto, la norma impugnada pretende no solo
impedir que quien cometi6 el ilicito pueda aprovecharse de los beneficios derivados de la infraccién por
él cometida [...], sino, también contribuir a la disuasion de conductas violatorias de la ley en este tipo
de materias. Por consiguiente, el articulo 108 letra b), consagra la obligacion del infractor de pagar una
suma de dinero que va mas alla de una finalidad meramente compensatoria de los dafios que a la victima
pudo ocasionarle la infraccidn.
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e industrial y consagra instancias a las que los afectados pueden recurrir ante las
transgresiones de sus derechos. Pero también es indispensable que el ordenamiento
juridico se encuentre en condiciones de ofrecer herramientas que contribuyan a po-
tenciar la posicion juridica de los actores y a desincentivar conductas, de forma tal
que las agresiones, aunque sea idealmente, no lleguen a verificarse.

En este articulo se busca colaborar con el reforzamiento del aparato de proteccién
legal de la propiedad intelectual e industrial frente a comportamientos atentatorios
a estas, a través de un estudio particular de ciertas reglas que integran el conjunto de
normas sobre responsabilidad civil extracontractual contenido en la LPI y en la LPIN.
Dado que ese sistema entra en acciéon una vez que las infracciones y los daios conse-
cuentes se han producido, pudiera pensarse que su funcion defensiva es inexistente
0, al menos, muy reducida o irrelevante. Pero creo que esta vision puede cambiar si se
lleva a cabo un analisis funcional de tales reglas, es decir, si se interpreta la normativa
sobre dafios desde una perspectiva diferente a la meramente compensatoria que ca-
racteriza al derecho comun y se pone énfasis en los valores y principios que informan
a las leyes especiales, relativas a contenidos especiales, en que se encuentran insertas.
De este modo, se logra una interpretacion de la normativa pertinente quizas diferente
a la de aquella normativa contenida en el Cédigo Civil, pero mas adecuada a los ob-
jetivos que persigue la legislacion sobre propiedad intelectual e industrial.

Buscando una contribucién en ese sentido, en este trabajo he hecho un andlisis
funcional de tres aspectos especificos de las LPI y la LPIN. En primer lugar, he pro-
puesto que la carga de la prueba de los dafios a la propiedad intelectual e industrial,
que de acuerdo a las reglas generales corresponde al actor, se traslade al infractor de-
mandado basado en que la infraccién por si sola significa un dafo para el titular. En-
seguida, que la culpa en que incurre el infractor debe ser entendida como una culpa
infraccional, es decir, que se verifica por el solo hecho de producirse una transgresion
a la normativa legal en los términos que esta indica, sin que sea necesario recurrir a
la prueba de la negligencia, la que se entiende comprobada por la sola comision de la
conducta, tal como ocurre con el dafo. En ambos casos el objetivo de esta interpreta-
cion funcional es exonerar al demandante de la carga probatoria en lo que al dafo y
ala culpa se refiere. Finalmente, he sostenido que es sumamente 1til para sustentar el
papel preventivo la acumulacién y aplicacion conjunta y compatible de acciones in-
demnizatorias y restitutorias, especialmente para disuadir a los potenciales infracto-
res ante la posible condena de pagar importantes sumas de dinero por compensacién
y restitucion, pero siempre desde una perspectiva funcional, la que, como se ha visto
en Chile a la luz de los criterios del Tribunal Constitucional, no ha tenido aplicacién.

Creo que de implementarse la comprension funcional que propongo es posible al-
canzar un nivel mas alto de defensa y prevencion ante las infracciones a la propiedad
intelectual y a la propiedad industrial. La aplicacién conjunta de mecanismos relacio-
nados con la prueba del dafio y la culpa, ademas del uso coordinado de acciones de

66



REVISTA CHILENA DE DERECHO Y TECNOLOGIA
VOL. 11 NUM. 1(2022) - PAGS. 41-70

indemnizacién y de restitucion, puede fortalecer los derechos de los autores frente a
los atentados al producto de su creatividad.
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