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I. Consideraciones Preliminares
Se entiende que programa computacional “es un conjunto de instrucciones expresadas mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada y traducidas en impulsos electrónicos, pueden hacer que un “ordenador” –un aparato electrónico o similar apto para elaborar informaciones- ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado (definición contenida en el proyecto de disposiciones tipo para leyes en materia de derecho de autor de la OMPI, documento OMPI CE/MPC/I/2-II, del 11 de agosto de 1989).

Por su parte, el Artículo 5° de la Ley 17.366 define programa computacional como “conjunto de instrucciones para ser usadas directa o indirectamente en un computador a fin de efectuar u obtener un determinado proceso o resultado, contenidas en un cassete, diskette, cinta magnética u otro soporte material.”  

Definiciones de software o programa computacional pueden haber tantas como autores intenten definirlo, pero en lo que no podrían haber diferencias, es en el reconocimiento del aporte que ha significado el software para el desarrollo mundial. Tal como en el caso de la revolución industrial el símbolo fue el motor a vapor, no cabe duda que el símbolo y motor de la revolución informática es el software.

Durante los últimos 30 años el software ha significado desarrollo en cada aspecto de nuestras vidas, tanto a nivel individual como a nivel de países. Por lo mismo, es que el software debe ser protegido legalmente, eso sí, logrando siempre el balance adecuado entre protección de los autores y desarrollo cultural y tecnológico al cual todo habitante de la tierra tiene derecho a acceder.       

II. Clasificación y Elaboración del Software  

1. Clasificación
Existen múltiples clasificaciones aplicables a los programas computacionales, siendo las más importantes para estos efectos las siguientes: 
1.1 Sistema operativo, software de desarrollo y software de aplicaciones

El software o programa computacional puede clasificarse en: 
a) Sistema operativo, que es el software encargado de gobernar el ordenador, facilitando al usuario el uso de las herramientas que son ofrecidas y gestionando los recursos del ordenador, como el sistema operativo Windows o Linux. 
b) Software de desarrollo, que es el software que permite construir software, como las herramientas Microsoft .Net. 

Dentro del software o programas computacionales denominados de desarrollo se encuentran: (i) los llamados compiladores o intérpretes, que traducen programas en lenguaje de alto nivel (código fuente) al lenguaje que entiende el computador (código objeto); (ii) los denominados ensambladores, montadores y cargadores, que traducen el lenguaje ensamblador a lenguaje máquina, generando un lenguaje que se puede ejecutar en el computador (ensamblador), montando diversos módulos como una unidad de explotación (montador), o cargándolo en su memoria (cargadores); y (iii) los denominados depuradores y trazadores, que ayudan a la detección de errores en los programas y al seguimiento de la ejecución de éstos.

c) Software de aplicaciones, que es todo el software que permite dar solución a una tarea especifica, como un procesador de texto. 

El software de aplicaciones permite una subclasificación en: (i) software de aplicaciones estándar, que es aquel tipo de software que no ha sido desarrollado para una persona o entidad en concreto, sino que ha sido creado para su utilización por el público en general (Photoshop, Word, Excel, Power Point); (ii) software de aplicaciones a medida, que es el software que ha sido diseñado para una persona o entidad concreta y determinada; y (iii) software estándar adaptado a las necesidades del cliente, como lo es el software SAP para la gestión de empresas. Se trata de programas de aplicaciones estándar cuyas diversas partes o módulos son adaptables a cada cliente, pudiendo además operar sobre distintos sistemas operativos (Windows, Unix y otros) y siendo también compatibles con otros programas de aplicación estándar (bases de datos, servidores de Internet y otros). 

Las anteriores categorías mencionadas no son categorías cerradas o aisladas una de otra, sino que por el contrario es normal el paso de una categoría a otra y viceversa.

1.2 Software en forma de código fuente y software en forma de código objeto

Ver sección 2 letra (c) de este capítulo.
1.3 Software de código de fuente abierta y software de código de fuente cerrada
Más que una clasificación derivada de la naturaleza misma del software, se trata de una diferenciación derivada de la forma de cómo las empresas eligen desarrollar su estrategia de negocios, en el competitivo negocio de desarrollo y licenciamiento de software.

Software de código de fuente cerrada

El denominado software de código de fuente cerrada es aquel en el cual en la licencia de uso del mismo, no se entrega el código fuente. Solamente se entrega al cliente el código objeto o un ejecutable, para que el computador pueda leer el código, y por consiguiente el software pueda ser utilizado, pero sin que las personas puedan tener acceso al código fuente del mismo.

Esto tiene consecuencias bastante importantes ya que no es posible modificar o corregir o actualizar un programa sin tener acceso al código fuente. Esta es la forma, por ejemplo, como la mayoría de las casas de software efectúa el licenciamiento de sus programas computaciones. Este tipo de licencias, por lo general, llevará aparejada estrictas restricciones respecto a la posibilidad de efectuar ingeniería reversa, único mecanismo a través del cual es posible llegar a obtener el código fuente, cuando el mismo no ha sido entregado por el desarrollador del software.

Software de código de fuente abierta

En este caso, el cliente recibe del desarrollador tanto el código objeto como el código fuente del software. Con esto, el cliente podrá modificar, corregir o actualizar el software sin necesidad de depender del desarrollador de software. Eso sí, no será fácil, y lo más posible es que para realizar dichas modificaciones deberá contratar los servicios de una empresa, si no es un conocedor de la materia. En esta clase de software igualmente existirá una licencia que regulará el uso del software, pero con menos restricciones en cuanto a las posibilidades de efectuar nuevas copias o distribuciones, siempre sujeto a ciertas reglas. 
Esta forma de licenciamiento del uso del software fue creada por un movimiento, absolutamente romántico en sus inicios, que promovía el desarrollo del software en comunidades a través del aporte gratuito de cada uno de los programadores miembros de la comunidad. Existen múltiples clases de licencias que ofrecen software de código de fuente abierta. 
Lamentablemente, esta clasificación se ha instrumentalizado políticamente identificando erróneamente a las grandes empresas de software con el código de fuente cerrada, y a las pequeñas con el código de fuente abierta. Eso no es así, grandes y pequeñas empresas utilizan y a veces intercalan uno u otro sistema de licenciamiento. 
2. Elaboración de software y proyecto informático

Un proyecto informático consiste en la actividad de planificar, seguir y controlar la producción de un nuevo software. La adaptación al cliente de un software de aplicaciones estándar o de un software que en su origen fue un software de aplicaciones a medida, para luego convertirse en un software estándar susceptible de ser adaptado a las necesidades de un cliente, supone la realización de un proyecto informático en sí mismo, como cualquier otro proyecto de elaboración de software.

Un proyecto informático entonces, tiene por finalidad la elaboración de un programa o programas, o la adaptación de ellos para realizar ciertas funciones o tareas concretas, debiendo ajustarse su desarrollo a un plazo y a un presupuesto concreto. Un proyecto informático tiene las siguientes etapas: 

(a) Etapa de análisis de requerimientos y determinación de especificaciones del programa o de la adaptación del mismo. El objetivo de esta etapa consiste en determinar las necesidades, y en bases a las mismas las funciones del programa que va a desarrollarse.

(b) Etapa de diseño del programa. Todas las técnicas de diseño de software están de acuerdo en la necesidad de realizar una descomposición de la funcionalidad final del programa, en los denominados módulos o subrutinas. Un módulo es una parte del software que se puede elaborar con relativa independencia de las demás. La idea básica es permitir que la elaboración de los distintos módulos se realice y avance en paralelo. 

Por ello, la identificación, descripción e interrelación de módulos constituye una labor fundamental en el desarrollo de un programa computacional.  

Las funciones de los módulos o subrutinas de un programa, junto con la relación de cada uno de los módulos con los otros módulos se denominan la estructura del programa. Adicionalmente, la estructura del programa puede incluir otra categoría de módulos denominada macros. Una macro, es una instrucción que inicia una secuencia de operaciones o la interacción de los módulos del programa.

Para facilitar el diseño de programas con la codificación, según este término se explica abajo, existen “herramientas” estándar, facilitadas por empresas de software para los programadores o desarrolladores de programas.

(c) Etapa de codificación. Las etapas previas tienen como misión fundamental la de identificar y organizar las necesidades del cliente en módulos, que puedan ser codificados o programados en forma independiente. 

Una vez que cada necesario módulo ha sido identificado, diseñado y su interrelación con los otros módulos determinada, la estructura del programa resultante debe ser reflejada en un lenguaje escrito que el computador pueda leer. Primero, el programador debe llevar la estructura del programa a código fuente. El código fuente es escrito en uno de los denominados lenguajes de alto nivel, los que pueden ser leídos por el ser humano. Una vez que el código fuente esta completo, es necesario traducirlo o compilarlo en código objeto, que es el idioma que entiende el computador. El programa o código objeto aparece escrito en forma de filas de 1s y 0s (sistema binario), a través de los cuales el computador recibe las instrucciones directamente.

Para programar existen una serie de herramientas útiles denominadas paquetes de programación, que facilitan la tarea de desarrollo del programa. Estos paquetes pertenecen a empresas comerciales y por lo tanto, para emplearlos deben pagarse las correspondientes licencias. Este es el caso del paquete .NET de Microsoft. 

(d) Etapa de integración y prueba del software. La integración consiste en la combinación de todos los módulos desarrollados independientemente. La etapa de prueba tiene por  objeto determinar la existencia o ausencia de errores en el programa, antes de entregarlo al cliente.
(e)  Etapa de implementación, verificación y aceptación del programa. En esta etapa el software o programa computacional es implementado en las instalaciones del cliente, y si cumple con los requerimientos del cliente, será aceptado o deberá ser corregido hasta satisfacer las necesidades y expectativas del cliente. 

(f) Etapa de mantenimiento. Luego de aceptado el programa, viene la etapa de mantenimiento del mismo. 

III. Protección de Programas Computacionales
1. Consideraciones

Los programas computacionales han sido protegidos a través del secreto comercial, el derecho de autor, la propiedad industrial y la vía contractual. En una primera etapa, cuando el software predominante era el software de aplicaciones a medida y las relaciones de confidencialidad entre las partes eran relativamente fáciles de alcanzar, la institución del secreto comercial era la más importante fuente de protección. Aun a la fecha, los secretos comerciales mantienen su importancia en el campo del software desarrollado a medida, en la regulación de los empleados del sector informático que se caracterizan por su movilidad y en el depósito notarial que se hace del código fuente para mantener su reserva. El derecho de autor como forma de protección, adquirió relevancia a partir de la década de 1980, cuando el software estándar tipo paquete hizo su aparición. Sólo en la década de 1990, cuando el derecho de autor comenzó a mostrar sus deficiencias como forma de protección de los elementos funcionales del software, es que se generó un interés en proteger al software a través de la propiedad industrial. Eso si, la protección del software a través de patentes aun no tiene claridad a nivel internacional, y en Chile no se reconoce la patentabilidad del software. En los Estados Unidos de América, esta clase de protección se acepta, pero en la Unión Europea aun existen argumentos en contra.
Ninguna de estas formas de protección por si sola es suficiente para dar protección al software. Las necesidades de distribución masiva y el desarrollo de la ingeniería reversa, han demostrado la insuficiencia del secreto comercial para proteger al software estándar de paquete. Las limitaciones del derecho de autor para proteger los aspectos funcionales del software, han obligado a los desarrolladores a buscar nuevas formas de protección. Por otro lado, la propiedad industrial, cuyo examen puede durar años, y cuyo nivel de exigencia en cuanto a novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, hacen de la misma una forma muy lenta para proteger un producto de tecnología de punta que evoluciona día a día, presenta también deficiencias.  

Quizás, la solución estuvo en un sistema de protección especial para el software, materia de larga discusión en los primeros años en que el software hizo su aparición, pero ya muy tarde para revivirla. 

En Chile, la protección de los programas computacionales viene dada por el derecho de autor, por un secreto comercial podría decirse sui generis
 y por la vía contractual. Esta insuficiente protección quizás es la razón del lento despegue de la industria local de software.

Ya desde la perspectiva penal, el software ha recibido especial protección como parte de un sistema de tratamiento de información, en el caso de los denominados delitos informáticos. 
2. Protección por derecho de autor 

2.1 Tratados Internacionales

2.1.1 Directiva Sobre la Protección Jurídica de Programas de Ordenador (1991)
La Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas Sobre la Protección Jurídica de Programas de Ordenador, de fecha 14 de mayo de 1991, establece que: “los Estados miembros protegerán mediante derechos de autor los programas de ordenador como obras literarias tal como se definen en el Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas. A los fines de la presente Directiva, la expresión programas de ordenador comprenderá su documentación preparatoria.”

“La protección prevista en la presente Directiva se aplicará a cualquier forma de expresión de un programa de ordenador. Las ideas y principios en los que se base cualquiera de los elementos de un programa de ordenador, incluidos los que sirven de fundamento a sus interfases, no estarán protegidos mediante derechos de autor con arreglo a la presente Directiva. El programa de ordenador quedará protegido si fuere original en el sentido de que sea una creación intelectual propia de su autor. No se aplicará ningún otro criterio para conceder la protección.”   

2.1.2 Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (1994)

El Articulo 10, sección 1 de ADPIC
 otorga protección expresa a los programas computacionales o programas de ordenador, señalando que “los programas de ordenador, sean programas fuentes o programas objeto, serán protegidos como obras literarias en virtud del Convenio de Berna (1971).”  
2.1.3 Tratado de la OMPI Sobre Derecho de Autor (1996)

Por su parte, el Artículo 4 de TODA
 establece que “los programas de ordenador están protegidos como obras literarias en el marco de lo dispuesto en el Artículo 2 del Convenio de Berna. Dicha protección se aplica a los programas de ordenador, cualquiera que sea su modo o forma de expresión.” 

2.2 Ley 17.336 Sobre Protección de la Propiedad Intelectual

2.2.1 Concepto y alcance de programa computacional 

El Artículo 3° de la Ley 17.336 establece una enumeración no taxativa respecto de las obras protegidas por el derecho de autor.

Entre las obras protegidas expresamente por el Artículo 3°, se encuentran los programas computacionales. Este artículo señala que: “quedan especialmente protegidos con arreglo a la presente ley: 16) Los programas computacionales, cualquiera sea el modo o forma de expresión, como programa fuente o programa objeto, e incluso la documentación preparatoria, su descripción técnica y manuales de uso.” 

Este artículo protege toda clase de software, ya sea sistema operativo, software de desarrollo, software de aplicaciones, etc. Además, protege el código fuente y el código objeto del software, según estos términos ya han sido explicados. También protege la documentación preparatoria del software, su descripción técnica y los manuales de uso. 
No se protegen las ideas ni los principios en los que se base un programa computacional. 
Por su parte, el Artículo 5° de la Ley 17.366 define programa computacional como “conjunto de instrucciones para ser usadas directa o indirectamente en un computador a fin de efectuar u obtener un determinado proceso o resultado, contenidas en un casete, diskette, cinta magnética u otro soporte material.”  

Preguntas: ¿Qué sucede si el conjunto de instrucciones no se encuentra en un soporte material como lo exige la definición de programa computacional? ¿Esta usted de acuerdo  con la definición que la ley nacional da de un programa computacional?   

2.2.2 Sujetos del derecho de autor de un programa computacional
a) Autor y titular del derecho de autor

Como en toda obra debemos distinguir entre el autor y el titular del derecho de autor. Autor es la persona que crea la obra, en este caso, la o las personas que participan en la elaboración del programa computacional. Titular del derecho de autor es quien detenta uno o más de los derechos que se derivan del derecho de autor, ya sea que los haya obtenido por acto entre vivos o por causa de muerte. 

La Ley N˚17.336 establece normas especiales para determinar al o los titulares del derecho de autor de un programa computacional, en una relación de dependencia laboral y en una relación contractual de confección de obra.  

En cuanto a una relación de dependencia laboral, el inciso 2° del Artículo 8˚ señala que “Tratándose de programas computacionales, serán titulares del derecho de autor respectivo las personas naturales o jurídicas cuyos dependientes, en el desempeño de sus funciones laborales, los hubiesen producido, salvo estipulación escrita en contrario.”

En cuanto a una relación contractual de confección de obra, el inciso 3° del Artículo 8˚ señala que “Respecto de los programas computacionales producidos por encargo de un tercero para ser comercializados por su cuenta y riesgo, se reputarán cedidos a éste los derechos de su autor, salvo estipulación escrita en contrario.”

Ambas disposiciones como lo señalan expresamente, admiten estipulación en contrario.

Pregunta: ¿Qué sucede con la aplicación del inciso 3° del Artículo 8˚ si el programa computacional es producido por encargo, pero quien lo encarga no lo hace para comercializarlo, sino que simplemente para usarlo? ¿Seria necesario en ese caso determinar por escrito la titularidad del derecho de autor? 
b) Presunción de autoría

Se presume autor de una obra, salvo prueba en contrario, a quien aparezca como tal al divulgarse aquella, mediante indicación de su nombre, seudónimo, firma o signo que lo identifique de forma usual, o aquel a quien, según la respectiva inscripción, pertenezca el ejemplar que se registra (Artículo 8 Ley 17.366).

c) Registro de un programa computacional
Las siguientes son las instrucciones que el Registro de Propiedad Intelectual ha otorgado para el registro de un programa computacional:  

“Es necesario depositar un ejemplar del programa en el medio magnético en que se encuentra incorporado, bien sea diskette, cinta o cartridge.

Se debe acompañar el manual de operación del programa, ejemplo, manual de usuario, manual de instalación, etc.

Breve escrito explicativo que indique el lenguaje utilizado y la versión del programa si es pertinente salvo que ello conste en el manual de operación.

Valor del registro, 35% UTM.”  

Por lo general, lo que se acompaña al registro es el código objeto del programa y no el código fuente, a fin de mantener la confidencialidad del mismo. El código fuente es protegido como secreto comercial, a través de su depósito en una notaria publica, sujeto a instrucciones precisas en virtud de las cuales el Notario podrá o deberá dar a conocer el código fuente. 
Caso: Organización No Gubernamental de Desarrollo Centro de Investigación en Teoría Relacional y Sistema de Conocimiento; ONG Síntesis; con Ministro de Planificación y Cooperación Andrés Palma I., Corte Suprema, 15/04/04 (obra protegida, programa computacional, titulares de derechos, registro es solo presunción, importante fecha de registro con fecha de contrato).  

2.2.3 Duración de la protección del programa computacional (Artículo 10˚ Ley 17.366)

a) Regla general

Vida del autor más 70 años contados desde la fecha de su fallecimiento. 

b) Protección especial programa computacional

70 años desde publicación si el programa computacional fue producido bajo una relación de dependencia laboral y el titular del derecho de autor es una persona jurídica.

2.2.4 El derecho patrimonial (Artículos 17 – 23 Ley 17.366)

2.2.4.1 Concepto

Los derechos patrimoniales comprenden la manifestación económica del derecho de autor, y son aquellos que permiten el aprovechamiento económico de la obra mediante la explotación de la misma, en este caso el programa computacional.  
2.2.4.2 Contenido del derecho patrimonial

El derecho patrimonial otorga a su titular 3 facultades: (a) el derecho para utilizar directa o personalmente la obra; (b) el derecho para transferir total o parcialmente sus derechos sobre la obra; y (c) el derecho para autorizar la utilización de la obra por terceros (Artículo 17 Ley 17.366).  

(a) Utilización de la obra. Derechos patrimoniales
La regla general que sin duda es aplicable al software, es que nadie puede utilizar públicamente una obra del dominio privado sin haber obtenido la autorización expresa del titular del derecho de autor. La infracción de lo dispuesto anteriormente hará incurrir al o los representantes en las sanciones civiles o penales correspondientes (Artículo 19˚ Ley 19.366). 

Caso: Miguel Angel Sfeir Younis y otros con Universidad de Concepción, Corte Suprema, 1999.

El listado de derechos del Artículo 18 de la Ley 17.366 no es taxativo, es meramente enunciativo. Estos derechos pueden ser ejercidos por el titular del derecho de autor o por quienes estuvieren expresamente autorizados por él. 

Sin perjuicio que el titular de derechos de autor sobre un programa computacional goza de todos los derechos patrimoniales, nos referiremos sólo a aquellos que presentan mayores particularidades respeto al software y las nuevas tecnologías.   
(i) Derecho de reproducción

“La imprenta de tipos móviles, formidable tecnología inventada por Gutemberg a mediados del siglo XV, y el descubrimiento del grabado producen transformaciones radicales en el mundo. Dejan atrás la etapa de los libros manuscritos que duró 20 siglos  (del V a.C. al XV d.C.) y permiten la producción y reproducción de libros en grandes cantidades y a bajos costos. Con esto, la posibilidad de utilizar la obra se independiza de la persona de su autor. Nace entonces la necesidad de regular el derecho de reproducción de las obras, aunque llevaría varios siglos más el delimitar los caracteres actuales.”
 

Este derecho es de la esencia en la era digital y de Internet porque cualquier transmisión de una obra presupone subir (uploading) la obra en la memoria del computador o cualquier otro aparato digital. El software o programa computacional puede ser una obra digital como cualquier otra. Además, múltiples copias son efectuadas por la memoria de los computadores de redes cuando la obra es transmitida por las mismas. Se hace necesario entonces determinar el alcance del derecho de reproducción respecto de dichas copias.

Se puede concluir que existe consenso en considerar que el cargar o subir una obra en la  memoria de un computador constituye un acto de reproducción. Igualmente constituye un acto de reproducción el hecho de guardar una obra digital protegida en un soporte electrónico. Aún existe debate respecto si la realización de copias temporales en la memoria RAM (random acces memory) de los computadores constituye un acto de reproducción, aunque la tendencia legislativa claramente incluye dichos actos como reproducciones, sin perjuicio de las excepciones y limitaciones que puedan establecer.  

Según Delia Lipszyc, el derecho de reproducción comprende “la inclusión de una obra o de parte de ella en un sistema de ordenador, sea en su unidad interna o en su unidad de almacenamiento externo. La reproducción de una obra por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma constituye reproducción, incluyendo la grabación sonora y la visual. De ello se deduce que, como se señala en los comentarios del Proyecto de disposiciones tipo de la OMPI, “es indiferente que el ejemplar de la obra pueda ser disfrutado por seres humanos sin la utilización de equipos (por ejemplo, un libro o un ejemplar de un dibujo), o que no pueda ser utilizado por los seres humanos –que no este efectivamente a su alcance- sin equipos adecuados (por ejemplo, una grabación sonora). Una obra almacenada en un sistema de ordenador no esta directamente al alcance de los seres humanos, sino que lo esta por medio de equipos de recuperación adecuados (como las pantallas, impresoras o terminales de reproducción similar). Por consiguiente, el almacenamiento de una obra en tales sistemas también se consideraría una reproducción conforme al Convenio de Berna (comentarios al Proyecto de disposiciones tipo para leyes en materia de derecho de autor de la OMPI, documento OMPI, CE/MPC/1/2-III, Sección 39, p. 8 Vid. Supra, cap. 2, Sección 2.2.1.8: programas de ordenador (argumento a favor y en contra de la protección por el derecho de autor).”
 

En su Artículo 4˚ letra a) la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas Sobre la Protección Jurídica de Programas de Ordenador, detalla los derechos exclusivos del titular de derechos en una programa computacional, señalando que incluyen “el derecho de realizar o de autorizar: a) la reproducción total o parcial de un programa de ordenador por cualquier medio y bajo cualquier forma, ya fuere permanente o transitoria. Cuando la carga, presentación, ejecución, transmisión o almacenamiento de un programa necesitan tal reproducción del mismo, estos actos estarán sujetos a la autorización del titular del derecho.”

El Artículo 2 de la Directiva Sobre Derecho de Autor y Sociedad de la Información señala que “Los Estados miembros establecerán el derecho exclusivo a autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma…”

La declaración concertada de TODA respecto del Artículo 1.4.) señala que “el derecho de reproducción, tal como se establece en el Articulo 9 del Convenio de Berna, y las excepciones permitas en virtud del mismo, son totalmente aplicables en el entorno digital, en particular a la utilización de obras en forma digital. Queda entendido que el almacenamiento en forma digital en un soporte electrónico de una obra protegida, constituye una reproducción en el sentido del Articulo 9 del Convenio de Berna.

Por su parte, la sección 1 del Artículo 17.5 del Capitulo 17 del TLC Chile – EEUU establece que “cada Parte dispondrá que los autores de obra literarias y artísticas tengan el derecho de autorizar o prohibir toda reproducción de sus obras, de cualquier manera o forma, ya sea permanente o temporal (incluido su almacenamiento temporal en forma electrónica). 

La disposición del TLC Chile – EEUU contiene un plazo de 2 años contados desde la firma del TLC para la implementación del derecho de la mencionada sección relativa al derecho de reproducción. 

El Articulo 18 letra b) de la Ley Sobre Propiedad Intelectual 17.336 señala que “Sólo el titular del derecho de autor o quienes estuvieren expresamente autorizados por él, tendrán el derecho de utilizar la obra en alguna de las siguientes formas: b) reproducirla por cualquier procedimiento. El Artículo 5 letra u) define reproducción como “la fijación de la obra en un medio que permita su comunicación y la obtención de copias de toda o parte de ella, por cualquier medio o procedimiento.” 

(ii) Comunicación y puesta a disposición al público

Este derecho se encuentra desarrollado en TODA, en la Directiva Sobre Derecho de Autor y Sociedad de la Información y en el TLC Chile – EEUU.

El Articulo 8 de TODA establece en su articulo 8 que “los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar cualquier comunicación al público de sus obras por medios alámbricos o inalámbricos, comprendida la puesta a disposición del público de sus obras, de tal forma que los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.”
El considerando 22 de la Directiva Sobre Derecho de Autor y Sociedad de la Información señala que “Este derecho debe entenderse en un sentido amplio que incluya todo tipo de comunicación al público no presente en el lugar en el que se origina la comunicación. Este derecho debe abarcar cualquier tipo de transmisión o retransmisión de una obra al publico sea con o sin hilos, incluida la radiodifusión. Este derecho no debe abarcar ningún otro tipo de actos.”

Por su parte, el considerando 24 de dicha directiva señala respecto al derecho de puesta a disposición que “se entiende que abarca todo acto por el cual tales prestaciones se pongan a disposición del publico no presente en el lugar en el que se genero dicho acto, y ningún otro acto distinto del mismo.”

La sección 2 del Artículo 17.5 del Capitulo 17 del TLC Chile – EEUU señala que “cada parte otorgará a los autores de obras literarias y artísticas, el derecho de autorizar o prohibir la comunicación al publico de sus obras por medios alámbricos o inalámbricos, comprendida la puesta a disposición del publico de sus obras de tal forma que los miembros del público puedan acceder a esta obras desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.”  

Tanto TODA como el TLC Chile – EEUU limitan este derecho en el sentido de establecer que el simple suministro de instalaciones físicas para facilitar o realizar una comunicación, en sí mismo, no representa una comunicación para estos efectos.  

Estos derechos son necesarios por cuanto vienen a proteger transmisiones distintas a las difusiones por ejemplo radial o televisiva en que el material es seleccionado y enviado por un transmisor activo a un grupo pasivo de receptores. Con las nuevas tecnologías, las obras son difundidas en forma activa, es decir, a solicitud de los usuarios, en el lugar y momento que cada uno de ellos desee. Podemos mencionar dentro de estas tecnologías al método de difusión denominado pay-per-view, al método denominado on-demand y los sistemas de downloading de música, películas y programas computacionales actualmente existentes en Internet. 

En Chile, estos derechos se encuentran reconocidos por el Articulo 18 letra a) de la Ley 17.336 sobre Propiedad Intelectual y especialmente por la Letra v) del Artículo 5 de dicho cuerpo legal que define comunicación publica como “todo acto, ejecutado por cualquier medio o procedimiento que sirva para difundir los signos, las palabras, los sonidos o las imágenes, actualmente conocido o que se conozca en el futuro, por el cual una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar, pueda tener acceso a la obra sin distribución previa de ejemplares a cada una de ellas, incluyendo la puesta a disposición de la obra al público, de forma tal que los miembros del público puedan acceder a ella desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.” 

(iii) Derecho de distribución y derecho de alquiler y arrendamiento
El Articulo 18 letra e) de la Ley Sobre Propiedad Intelectual 17.336 señala que “Sólo el titular del derecho de autor o quienes estuvieren expresamente autorizados por él, tendrán el derecho de utilizar la obra en alguna de las siguientes formas: e) La distribución al publico mediante venta, o cualquier otra transferencia de propiedad del original o de los ejemplares de su obra que no hayan sido objeto de una venta u otra transferencia de propiedad autorizada por él o de conformidad con esta ley.” 

El Artículo 5 letra q) define distribución como “la puesta a disposición del público del original o copias tangibles de la obra mediante su venta o de cualquier otra forma de transferencia de la propiedad o posesión del original o de la copia.” 

Estas disposiciones otorgan al titular de derechos de un programa computacional, la protección para vender y disponer de las copias de su software fijadas en soportes tangibles tales como un CD-ROM. El precio marginal de los soportes como CD-ROM, DVD, etc. y la rapidez con que se pueden crear millones de copias ha facilitado el comercio ilegal de los programas computacionales. 
Eso sí, como forma de mantener un balance adecuado, se ha consagrado el agotamiento del derecho de distribución luego de la primera venta. Esto se denomina también “first sale doctrine”. Salvo excepciones, lo normal es que el adquiriente de una copia pueda a su vez libremente disponer de ella, pudiendo, entre otras cosas, venderla o arrendarla, siempre que no se infrinjan otros derechos patrimoniales del derecho de autor. En este sentido, el adquiriente de una copia no podría realizar una copia ni disponer de dicha copia a terceros, como tampoco podría comunicarla públicamente.  

El párrafo final del dicho Articulo 18 señala que “Con todo, la primera venta u otra transferencia de propiedad en Chile o en el extranjero, agota el derecho de distribución nacional e internacionalmente con respecto del original o ejemplar transferido.” 

El agotamiento al derecho de autor contempla excepciones. Por ejemplo, no se produce el agotamiento del derecho de autorizar o prohibir el arrendamiento al público respecto de los programas computacionales. Esta excepción se justifica en la importancia de los programas computacionales para el desarrollo de las economías y en el funcionamiento propio de un programa computacional. 

La copia de un programa computacional fijada en un soporte material deber ser cargada en la memoria de un computador para ser utilizada. Luego de cargada, si pudiera ser arrendada libremente al público, cada nuevo arrendatario necesitaría cargar el programa computacional para usarlo, y así, se generarían tantas copias del programa computacional como arriendos se efectuaren, infringiéndose los derechos de los titulares de derecho de autor y las autorizaciones de uso o licencias para uso de programas computacionales. 

El Articulo 37 bis establece que “Respecto de los programas computacionales sus autores tendrán el derecho de autorizar o prohibir el arrendamiento comercial al publico de dichas obras amparadas por el derecho de autor.” 

Esta excepción tiene una contra excepción. En la actualidad es difícil imaginar productos, artefactos o maquinarias que no cuentan con un software instalado que facilite su funcionamiento. Todos los automóviles cuentan hoy con múltiples programas computacionales que controlan desde el frenado del vehículo hasta el más mínimo detalle del comportamiento del motor. Por lo mismo, es que se justifica la contra excepción al establecer que los titulares de derechos de autor no podrán controlar el arrendamiento de sus programas computacionales cuando los programas computacionales no sean el objeto esencial. No parece razonable tener que solicitar autorización a los titulares de derechos de autor por el software instalado en los autos, para que dichos vehículos pudieren ser ofrecidos en arrendamiento al público.  

El Articulo 45 inciso segundo, por su parte establece que “asimismo, lo dispuesto en el articulo 37 bis no será aplicable a los programas computacionales, cuando éstos no sean el objeto esencial del arrendamiento.”  

(b) Transferencia total o parcial de derechos

La transferencia total o parcial de los derechos de autor o de derechos conexos, a cualquier titulo, deberá inscribirse en el registro dentro del plazo de 60 días, contados desde la fecha de la celebración del respectivo acto o contrato. La transferencia deberá efectuarse por instrumento público o por instrumento privado autorizado ante notario. También deberá inscribirse dentro del mismo plazo la resolución del contrato que originó la transferencia (Artículo 73 Ley 17.366). 

La transferencia de derechos es de gran importancia en el caso de los programas computacionales, especialmente en situaciones de contratos de elaboración de obras, y en aquellas situaciones en que las normas especiales del Artículo 8 de la Ley 17.336  presentan dudas en su aplicación. 
(c) Autorización especial de utilización

“La autorización para el uso de una obra intelectual no es igual al contrato de cesión de derechos de autor que reglamenta el artículo 73 de la Ley 17.366. En este último, existe transferencia de los derechos autorales; la primera es solamente una autorización de uso de una obra intelectual. La autorización puede ser otorgada “en cualquier forma contractual”; la cesión de derechos de autor debe serlo por instrumento público o por instrumento privado autorizado ante notario.”

Se entiende por autorización 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 establece.

La autorización deberá precisar los derechos concedidos a la persona autorizada, señalando el plazo de duración, la remuneración y su forma de pago, el numero mínimo o máximo de espectáculos o ejemplares autorizados o si son ilimitados, el territorio de aplicación y todas las demás cláusulas limitativas que el titular del derecho de autor imponga. La remuneración que se acuerde no podrá ser inferior, en caso alguno, al porcentaje que señalé el reglamento.

A la persona autorizada no le serán reconocidos derechos mayores que aquellos que figuren en la autorización, salvo los inherentes a la misma según su naturaleza (Artículo 20 Ley 17.366).

Las autorizaciones relativas a obras literarias o musicales no confieren el uso exclusivo de la obra, manteniendo el titular la facultad de concederlo, también sin exclusividad, a terceros, salvo pacto en contrario (Artículo 22 Ley 19.366). 

Las autorizaciones son de la esencia en los contratos de licencia para usuarios finales. Es a través de las autorizaciones que se otorgan licencias de uso del programa computacional, que como veremos más adelante, suelen ser lo más restrictivas posibles. 

2.2.5 Excepciones (Artículo 47 Ley 17.366)

La Ley N° 18.957 de 5 de marzo de 1990 incorporó a la Ley N° 17.336 dos excepciones respecto de la protección de los programas computacionales. Se trata de la excepción de adaptación de programa computacional y la excepción de copia de respaldo.

Estas excepciones están tratadas en el inciso 2° del Artículo 47 de la Ley que señala que: “…Asimismo, para los efectos de la presente ley, la adaptación o copia de un programa computacional efectuada por su tenedor o autorizada por su legítimo dueño, no constituye infracción a sus normas, siempre que la adaptación sea esencial para su uso en un computador determinado y no se la destine a un uso diverso, y la copia sea esencial para su uso en un computador determinado o para fines de archivo o respaldo.

Estas excepciones quedan sujetas a las limitaciones que señala el inciso  3° del Artículo 47: “Las adaptaciones obtenidas en la forma señalada no podrán ser transferidas bajo ningún título, sin que medie autorización previa del titular del derecho de autor respectivo; igualmente, las copias obtenidas en la forma indicada no podrán ser transferidas bajo ningún título, salvo que lo sean conjuntamente con el programa computacional que les sirvió de matriz.”
Pregunta: ¿Es posible renunciar al derecho para aprovechar las excepciones antes mencionadas? ¿La licencia que restringe la adaptación de un programa o la realización de una copia de respaldo tiene validez? 

2.3 Ingeniería reversa de programas computacionales

Normalmente, el productor o desarrollador de un programa computacional distribuye el programa solamente en la forma de código objeto o ejecutable, siendo el mismo solamente usable por el computador ya que es incomprensible para el ser humano. El código fuente, la forma en la cual los programas computacionales son inicialmente escritos, es comprensible por las personas pero, por la misma razón, y porque el código fuente revela la lógica de funcionamiento de un programa, los productores por lo general protegen el código fuente como secreto comercial, a través de su deposito en una notaria bajo prohibición absoluta de darlo a conocer, salvo bajo ciertas circunstancias especiales como cese de operación de la empresa y otras tan importantes razones.
Sino se tiene el código fuente, la única forma de obtener el mismo es efectuando una ingeniería reversa en el programa a partir del código fuente. Generalmente, será de interés del desarrollador el mantener el código fuente en secreto, por lo que en la licencia se prohibirá expresamente la realización por el usuario de ingeniería reversa.  

La ingeniería reversa ha dado lugar a una variada jurisprudencia y legislación a nivel comparado. En nuestro país aun no se han presentado juicios que aborden este tema, pero podemos ver restricciones a la ingeniería reversa en las licencias de uso de los programas. 

2.3.1 Fallos

En el caso Sega Enterprises Ltd. v. Accolade, Inc., 9˚ Circuito, 1992, la corte encontró que la descompilación del código objeto constituía un uso justo porque (a) la descompilación fue necesaria para analizar los aspectos del programa que no eran protegidos por el derecho de autor, y (b) Accolade tenia un legitimo interés en analizar los aspectos del programa para determinar como hacer sus cartridges compatibles con la consola Genesis.

En el caso Atari Games Corp.v. Nintendo of America Inc. (1992) la corte estableció que la descompilación no había constituido un uso justo porque Atari no poseía una copia autorizada del programa computacional del demandante, lo que era un requisito para invocar un uso justo como defensa. Eso si, la corte dejó constancia que hacer una copia era un uso justo cuando la estructura de la obra hace que dicha copia sea necesaria para entender las ideas y procesos inherentes al programa, elementos no susceptibles de protección por el derecho de autor. La Ingeniería reversa del código objeto para determinar las ideas de un programa puede ser un uso justo, siempre que la reproducción sea limitada en su alcance y no signifique explotación comercial de los aspectos protegidos de la obra.   

2.3.2 Directiva Sobre la Protección Jurídica de Programas de Ordenador
La Directiva no sólo establece una excepción para efectuar descompilación (como en Sega, sino también para el llamado análisis de caja negra), sino que también establece una excepción para correr y almacenar el código objeto de un programa para determinar las especificaciones de las interfases. 

En este sentido, el artículo 5 (3) autoriza al usuario legitimo de la copia de un programa para observar, estudiar o verificar su funcionamiento, sin autorización previa del titular, con el fin de determinar las ideas y principios implícitos en cualquier elemento del programa, siempre que lo haga durante cualquiera de las operaciones de carga, visualización, ejecución, transmisión o almacenamiento del programa, que tiene derecho a hacer.

Por su parte, el Artículo 6 sobre Descompilación de la Directiva establece: 

1. No se exigirá la autorización del titular del derecho cuando la reproducción del código y la traducción de su forma… sea indispensable para obtener la información necesaria para la interoperatibilidad de un programa creado de forma independiente con otros programas, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: a) que tales actos sean realizados por el licenciatario o por cualquier otra persona facultada para utilizar una copia del programa, o en su nombre por parte de una persona debidamente autorizada; b) que la información necesaria para conseguir la interoperatibilidad no haya sido puesta previamente, y de manera fácil y rápida, a disposición de las personas a las que se hace referencia en la letra a); y c) que dichos actos se limiten estrictamente a aquellas partes del programa original que resulten necesarias para conseguir la interoperatibilidad.    

2. La aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 no permitirá que la información así obtenida: a) se utilice para fines distintos de la consecución de la interoperatibilidad del programa creado de forma independiente; b) se comunique a terceros, salvo cuando sea necesario a efectos de interoperatibilidad del programa creado de forma independiente; o c) se utilice para el desarrollo, producción o comercialización de un programa sustancialmente similar en su expresión, o para cualquier otro acto que infrinja los derechos de autor.

3. De acuerdo con las disposiciones del Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas, las disposiciones del presente artículo no podrán interpretarse de manera que permita que su aplicación perjudique de forma injustificada los legítimos intereses del titular de los derechos o sea contraria a una explotación normal del programa informático.

El Articulo 6 (1) define el alcance para el descubrimiento libre de las ideas en una forma más restrictiva que el Artículo 5 (3), pero privilegia la conducta, incluyendo la reproducción y descompilación que tiene por objetivo descubrir dichas ideas. Cuando el Artículo 5 (3) permite la observación, estudio o verificación para determinar las ideas y principios implícitos en cualquier elemento del programa, el Articulo 6 (1) permite la obtención de sólo la información necesaria para lograr la interoperatibilidad. 

El Artículo 9 (1) de la Directiva establece que cualquier disposición contractual que sea contraria a las excepciones en comento, será considerada nula y sin valor alguno. 

Pregunta: ¿Es legal la ingeniería reversa en Chile? ¿Debería establecerse una excepción para regularla?

2.4 Alcance de la protección del derecho de autor en los programas computacionales
2.4.1 Elementos de un programa no susceptibles de protección

Tal como se explicó con anterioridad, para que el derecho de autor exista se requiere un mínimo nivel de creatividad en la obra. Sin embargo, los siguientes son ejemplos de aspectos de los programas computacionales que no han recibido protección por la jurisprudencia o legislación comparada o internacional:

(a) Ideas y principios de un programa de ordenador. La Directiva Sobre la Protección Jurídica de Programas de Ordenador establece que las ideas y principios en los que se base cualquiera de los elementos de un programa de ordenador, incluidos los que sirven de fundamento a sus interfases, no estarán protegidos mediante derechos de autor con arreglo a la presente Directiva.
(b) Icono (Apple Computer, Inc. v. Microsoft Corp., 9 Circuito, 1994). No se otorgó protección a los iconos de Apple representativos de objetos pertenecientes a una oficina, y a la manipulación de iconos para enviar instrucciones y para controlar operaciones de un computador. 

(c) Uso de ventanas (Apple Computer, Inc. v. Microsoft Corp., 9 Circuito, 1994). No se otorgó protección al uso de ventanas para mostrar múltiples imágenes en la pantalla del computador, para facilitar la interacción del usuario con la información contenida en la ventana.   

(d) Uso de menús (Apple Computer, Inc. v. Microsoft Corp., 9 Circuito, 1994). No se otorgó protección al uso de menús para almacenar información o funciones del computador, en lugar conveniente para ser alcanzados, dejando espacio en la pantalla para otras imágenes. 

(e) Apertura y cierre de objetos (Apple Computer, Inc. v. Microsoft Corp., 9 Circuito, 1994). No se otorgó protección al hecho de abrir o cerrar objetos como un medio de transferir o almacenar información. 

(f) Disposición de los comandos del menú (Lotus Development Corp. v. Borland Int’I, Inc. (1996). La corte determinó que se trataba de procedimientos estándares que Lotus no habría creado, y que se trataba de palabras comunes que Lotus no podía monopolizar.   

2.4.2 Obras audiovisuales

La representación del programa computacional en la pantalla puede ser protegida como obra audiovisual, inclusive cuando el código subyacente no califica para la protección (Computer Associates Int’I, Inc. v. Alta, Inc., 2 Circuito, 1992). A la misma conclusión se ha llegado en la protección de las pantallas generadas por los video juegos (Stern Electronics, Inc. v. Kaufman, 2˚ Circuito, 1992 y Atari, Inc. v. North American Philips Consumer Elecs. Corp, 7˚ Circuito, 1982).  

2.4.3 Infracciones por copia de programas computacionales

Para prevalecer en una acción por infracción al derecho de autor, el demandante/querellante deberá probar (i) la titularidad del derecho de autor sobre una obra, y (ii) la infracción a ese derecho de autor por el demandado. 
Respecto a la titularidad del derecho de autor, el Artículo 8˚ de la Ley 17.336 señala que “se presume autor de una obra, salvo prueba en contrario, a quien aparezca como tal al divulgarse aquella, mediante indicación de su nombre, seudónimo, firma o signo que lo identifique de forma usual, o aquel a quien, según la respectiva inscripción, pertenezca el ejemplar que se registra.”

Respecto de la infracción, por lo general, no será fácil encontrar testigos que presenciaron el momento exacto en que el demandado copió la obra del demandante. Por lo mismo, el demandante deberá probar la infracción acreditando que el demandado tuvo acceso a su obra y que las 2 obras son substancialmente similares. 

En el caso de los programas computacionales, debido a la naturaleza de los mismos, la determinación de la similitud entre 2 programas y por consiguiente la determinación de una infracción, no ha sido fácil. 

(a) Infracciones por copia literal del código
La primera generación de decisiones sobre el derecho de autor de los programas computacionales, representada por casos como Apple v. Franklin, 3˚ Circuito, 1983, típicamente se refería a copia literal del código fuente, por lo que si el programa era objeto de protección del derecho de autor, no había duda que la copia generaba una infracción.

En este sentido, existe suficiente certeza a nivel local como internacional para establecer que la copia literal de código objeto o código fuente constituye una infracción al derecho autor, siempre que los pasajes copiados de dicho código sean susceptibles de ser protegidos por el derecho de autor. Como el nivel de creatividad que se exige para la protección es bajo, la prueba de que una persona copió porciones substanciales de un programa computacional tendría que ser suficiente para probar la infracción al derecho de autor.  

(b) Infracciones por copia no literal del código (look & feel) 

La segunda generación de casos se inicia con Computer Associates Int’I. v. Altai,Inc., 2˚ Circuito, 1992, en virtud del cual, la copia ya no es literal.

La mayoría de los juicios sobre el alcance de la protección de los programas computacionales por el derecho de autor a nivel comprado, se ha centrado en infracciones por copia no literal del código, donde el demandante alega que el look & feel de un programa computacional (pero no necesariamente el código literal) ha sido copiado. 
En este sentido, las cortes de apelaciones federales de los Estados Unidos de América se han dividido en las siguientes posiciones: 

Circuito 3˚
El 3er Circuito fue la primera corte en definir el alcance de la protección del derecho de autor en casos de supuesta copia no literal. En Associates, Inc. v. Jaslow Dental Laboratory, Inc. (1986), el 3er Circuito adoptó una amplia interpretación para el alcance de la protección de los programas computacionales, estableciendo que la protección del derecho de autor no se limita a la protección literal del código, sino que también se extiende a la estructura del programa computacional, su secuencia y organización. Bajo la doctrina generada por esta corte, la “idea” de un programa es definida en forma restrictiva, y todo lo que no es función del programa computacional es objeto de protección del derecho de autor. 
Este alcance ha sido duramente criticado por la extensa protección que otorgaría a los programas computacionales.

Circuitos 2˚, 3˚, 5˚, 9˚, 10˚ y 11˚ 

La mayoría de las cortes de apelaciones federales, incluyendo ahora el 3˚ aplican el principio de abstracción – filtración – comparación (Computer Associates Int’I. v. Altai, Inc., 2˚ Circuito, 1992 y otros casos).

Bajo el denominado Test Altai de abstracción – filtración – comparación, la corte tiene que primero que todo dividir la estructura del programa computacional del demandante,  para aislar cada nivel de abstracción, comenzando con todo lo que puede ser protegido (típicamente código objeto) y terminando con las ideas del programa que no pueden ser protegidas (su función final). El 2˚ Circuito describe esta parte del test, que se conoce como abstracción, como la realización teórica de una ingeniería reversa del programa. 
Luego, la corte debe examinar cada parte del programa (en cada uno de los niveles de abstracción) para filtrar y eliminar los aspectos del programa no susceptibles de ser protegidos, como aquellas partes no originales del autor, aspectos que constituyen la “idea” del programa, expresiones incidentales a la idea, expresiones que formen parte del dominio publico y expresiones influenciadas por factores externos (como las especificaciones mecánicas del hardware sobre el cual el programa fue diseñado para funcionar, la necesidad de hacer el programa compatible con otros programas y las demandas de las industria que utilizan el programa).

Finalmente, sólo quedaran expresiones originales susceptibles de ser protegidas, las que deberán ser comparadas con el supuesto programa infractor, para determinar si es que elementos susceptibles de ser protegidos del programa del demandante, han sido infringidos por el programa del demandado. 

Circuito 1˚
El 1˚ Circuito declinó aplicar el Test Altai de abstracción – filtración – comparación en Lotus Development Corp. v. Borland Int’I, Inc. (1995), declarando que la aplicación de dicho test en esa oportunidad podría llevar a error en la decisión final. Este circuito señaló que al instruir a las cortes para proceder con la abstracción de cada uno de los niveles de un programa computacional, el test implícitamente asumía que existía una base en cada programa que era susceptible de ser protegida por el derecho de autor.      

2.5 Medidas tecnológicas de protección

Los programas computacionales son actualmente protegidos en el mundo digital, a través de medidas tecnológicas de protección. Para el estudio de las medidas tecnológicas de protección por favor diríjase a la separata de derecho de autor y nuevas tecnologías. Es más, los casos judiciales mas importantes han tenido como centro a programas computacionales, ya como elementos para cometer la infracción o como objetos de la misma. 
Universal City Studios, Inc., v. Corley

En septiembre de 1999, Jon Johansen, adolescente noruego, efectuó ingeniería reversa en un reproductor de DVD destinado a operar en el sistema operativo de Microsoft y creó un programa computacional llamado DeCSS, cuya utilidad consistía en decodificar el sistema llamado Content Scramble System (CSS). CSS es un sistema de autenticación y seguridad de encriptación que sólo puede ser decodificado cuando es usado con reproductores de DVD autorizados. La tecnología CSS fue implementada por la industria cinematográfica para prevenir la copia no autorizada de películas cinematográficas contenidas en DVDs (digital versatile disks). Según Johansen, él y 2 amigos se encontraban desarrollando un reproductor de DVDs para poder ser utilizado en el sistema operativo Linux.

En noviembre de 1999, Eric Corley escribió un artículo sobre el fenómeno DeCSS y subió el programa DeCSS a su sitio web (www.2600.com) incorporando links a otros sitios web donde se podía encontrar DeCSS. Universal City Studios, Inc., junto con otros 7 estudios cinematográficos decidieron demandar a Corley por infracción a las normas sobre protección de medidas tecnológicas de la DMCA por la distribución de dispositivos para eludir el control de acceso y el control de copias. 

El 28 de noviembre de 2001 la Segunda Corte de Circuito confirmó el fallo del juez del Distrito Sur de Nueva York que condenó a Corley por tráfico de dispositivos o tecnologías para eludir medidas tecnológicas de control de acceso. 

U.S. v. Elcom Ltd.

Infracción a las normas de tráfico de dispositivos o tecnologías para eludir medidas tecnológicas de protección de un derecho de autor.

Este caso se inició con el arresto de Dmitry Sklyarov, un programador ruso de 27 años, el día 16 de junio de 2001, por distribuir un programa computacional llamado Advanced eBook Processor (AEBPR) capaz de remover las restricciones que los autores establecen en sus obras a través de Adobe Acrobat PDF y Adobe eBook reader. 

Tanto Dmitry Slyarov como a empresa Elcom para la cual trabajaba, fueron sometidos a proceso por infringir la normativa sobre medidas tecnológicas de protección.   

Con fecha diciembre 13, 2001, Slyarov fue dejado en libertad dejándosele volver a Rusia, como parte de un acuerdo que logró con el gobierno de los Estados unidos de América. Sin perjuicio de lo anterior, la acusación continuó en contra de Elcom.

Con fecha 17 de diciembre de 2002, un jurado federal en San José, California, finalmente emitió un veredicto de no culpable para Elcom. 

Felten v. RIAA

El 6 de septiembre de 2000, la fundación denominada Secure Digital Music Initiative Foundation (SDMI) desafió al público en general, respecto a romper la protección de 4 diferentes tecnologías de sellos de agua digitales y 2 tecnologías para prevenir la separación de canciones individuales de los CDs, ofreciendo un premio en dinero a quienes lograron quebrar dichas defensas.

Edward W. Felten, profesor de la Universidad de Princeton, y su equipo lograron vencer 5 de las 6 tecnologías, pero decidieron no reclamar el premio. Luego el equipo escribió un artículo sobre sus investigaciones  siendo supuestamente amenazado para no publicar su investigación bajo amenaza de ser demandado por las normas de tráfico de dispositivos para eludir medidas tecnológicas que protegen control de acceso o protección a derechos de autor. El equipo debió retrasar por meses la publicación de su investigación.

Lexmark Int’L, Inc. v. Static Control Components, Inc., (2003)

Una orden de cesar con la actividad infractora fue otorgada en contra del demandado Static Control Components en un caso de cartuchos de impresoras, que contenían un programa computacional y un chip de control de acceso, donde el demandado rellenaba los cartuchos de impresora vacíos. Se consideró que el demandado debía detener su actividad ya que en el rellenado de los cartuchos eludía medidas tecnológicas de control de acceso a una obra, en este caso, un software. 

3. Protección Contractual 
3.1 Consideraciones

Los vendedores o proveedores de software típicamente prefieren licenciar o autorizar el uso de software, en vez de venderlo, para evitar el agotamiento de derechos que provoca la doctrina de la primera venta o first sale doctrine. De esta manera, los vendedores de software pueden regular exhaustivamente el uso que los consumidores pueden hacer del mismo, aun después que el consumidor se encuentra en posesión del mismo. Si el software fuera vendido, no habría duda que los vendedores no podrían establecer limitación alguna en cuanto a que un consumidor realizare ingeniería reversa en una copia del software, por ejemplo.

La necesidad de regular el uso que los usuarios efectúan del software, ha llevado al desarrollo de los términos y condiciones de las licencias o autorizaciones de uso.  Mediante este esquema, el desarrollador no sólo regula el uso de su obra, sino que establece mecanismos para proteger su propiedad intelectual y limitar su responsabilidad por los daños que se pudieren generar al usuario, ya sea que provengan por errores en el software, o porque el software infringe derechos de autor de terceros. 
Existen múltiples tipos de contratos relacionados con el software, pero para estos efectos, revisaremos el contrato de licencia para usuario final y el contrato de elaboración de software, debido a la importancia de ambos.

3.2 Contrato de licencias para usuario final (end user license agreement - EULA)
3.2.1 Contenido y problemática

Se trata de una autorización o licencia de uso, en virtud de la cual el titular de derechos de autor sobre un software, el licenciante, autoriza a otro, el licenciatario, a usar un software bajo ciertos términos y condiciones a cambio de un precio. En este contrato, el licenciante siempre retiene los derechos de autor. Se trata de una autorización especial de uso según se reglamenta en el Artículo 20 de la Ley 17.336. Este contrato sólo otorga una licencia para usar el software, generalmente con múltiples restricciones que van desde la prohibición de realizar copias del mismo como la prohibición de efectuar ingeniería reversa sobre el mismo. 

Esta regulación exhaustiva que la empresa de software impone sobre el cliente, se encuentra en los términos y condiciones que regulan la relación entre licenciante y licenciatario. En búsqueda de mecanismos que puedan formar y probar el consentimiento entre licenciante y licenciatario, las empresas de software han ideado nuevas formas tendientes a perfeccionar la relación contractual. Estos son los contratos denominados shrinkwrap y click-wrap (click-through).    
Shrinkwrap

En los primeros años de la industria del software (y aun en uso), los productores de software, aun con dudas respecto de la protección de sus productos bajo el derecho de autor, utilizaron shrinkwrap licenses, lo que consistía en incluir los términos y condiciones al interior de la caja del software protegida por el característico plástico transparente. El problema con esta licencia es que el adquiriente sólo tiene acceso a los términos y condiciones luego de pagado el precio del software. En muchos casos, ni siquiera se señala en la superficie de la caja que existen términos y condiciones adicionales al interior de la misma.
Click-wrap o click-through 

Esta clase de contratos es aquella en virtud de la cual los términos y condiciones, son presentados en la pantalla del computador, y el usuario necesita hacer click en un icono, aceptando los términos y condiciones si desea acceder al software. 

Hoy en día, los consumidores obtienen el software que necesitan ya cargado en sus computadores personales, o envuelto en un paquete listo para ser adquirido en una tienda de venta al detalle. En ambos casos, los términos de la licencia se encuentran sepultados dentro de extensa documentación. Sin embargo, poco a poco hemos visto como una vez que el software es cargado, para que el mismo quede operativo, se requiere registrar un código en el sitio web del vendedor del software, y aceptar los términos y condiciones que parecen en la pantalla a través de marcar la opción, “acepto términos y condiciones”. 
A medida que la oferta de software aumente en Internet, la posibilidad de exigir el consentimiento del consumidor a todos esos términos y condiciones de uso, se hace más efectiva, ya que sin la aceptación, no es posible acceder a los términos y condiciones. 
Este tipo de contrato es similar a shrinkwrap ya que en ambos casos se requiere una acción de manifestación de voluntad. En el shrinkwrap se rompe el plástico, en el clickwrap se debe hacer un click. Sin embargo, ambos contratos difieren en un importante aspecto. La existencia de un contrato clickwrap es claramente identificada por el usuario. Si bien, el usuario no necesita leer los términos y condiciones, el requisito de tener que hacer click en un icono que dice “acepto” hace que ese usuario no pueda fácilmente luego ignorar desconocimiento de la relación contractual. Cuando la licencia se encuentra en la caja, es muy posible que el usuario utilice el software sin saber que debe respetar ciertos otros términos y condiciones.       

3.2.2 Cláusulas de licencias de usuario final 
Este contrato de licencia contiene siempre una batería de cláusulas que en términos generales, limitan el uso del programa por el usuario y limitan la responsabilidad del desarrollador. 
Estas cláusulas son, entre otras, las relativas a: (i) la propiedad intelectual: (ii) la no transferencia de derecho patrimonial alguno, salvo por el derecho a reproducir una copia del programa para su utilización; (iii) restricciones en ingeniería reversa; (iv) limitaciones de la garantía; (v) limitaciones de responsabilidad; y (vi) métodos de solución de controversias.
Caso: Sociedad José Luis López y Compañía S.A. con Microcare S.A., Corte Suprema, 2001.

En este tipo de contratos sólo se entrega al usuario el código objeto o el ejecutable, reservándose el desarrollador la reserva del condigo fuente. 
3.2.3 Validez 
Este tipo de licencia y formas de perfeccionar el consentimiento han sido impugnadas bajo diversos fundamentos legales, incluyendo su potencial infracción a las normas de formación del consentimiento, al derecho de autor y a las normas de protección al consumidor.

En Step-Saber Data Systems, Inc. v. Wyse Technology, 3˚ Circuito, 1991, la corte estableció que no se podía exigir el cumplimiento del contrato shrinkwrap, porque el contrato se había celebrado en el momento en que el cliente había puesto la orden por teléfono, y la empresa de software había enviado el software, no en el momento en que el cliente abrió la caja. Ya que las partes no habían acordado estos nuevos términos y condiciones contenidos en el shrinkwrap agreement, estos términos no podían modificar el contrato original.    

En ProCD, Inc. v. Zeidenber, 7˚ Circuito, 1996, un comprador de una base de datos utilizó la misma comercialmente vendiendo información, cuando en los términos y condiciones de la licencia se señalaba que la base de datos solo podía ser utilizada para uso personal. El demandado argumentó que la licencia no era un contrato, ya que los términos y condiciones estaban escondidos en la caja y sólo estaban disponibles, una vez abierta la caja. La corte determinó que la licencia era valida, y que el demandado al utilizar la base de datos comercialmente, había infringido el contrato.
Al respecto, es importante destacar las siguientes disposiciones de la Ley N°19.496 Sobre Protección de los Derechos de los Consumidores: 

Información comercial básica (Artículo 1, N°3, párrafos 3° y 4° y Artículo 32) 

En toda venta de bienes y servicios se debe incluir la información básica comercial que,  además de lo que dispongan otras normas legales o reglamentarias, consiste en la identificación del bien o servicio que se ofrece al consumidor, así como también los instructivos de uso y los términos de la garantía cuando procedan. La información comercial básica deberá ser suministrada al público por medios que aseguren un acceso claro, expedito y oportuno.

La información básica comercial de los servicios y de los productos de fabricación nacional o de procedencia extranjera, así como su identificación, instructivos de uso y garantías, y la difusión que de ellos se haga, deberán efectuarse en idioma castellano, en términos comprensibles y legibles en moneda de curso legal, y conforme al sistema general de pesos y medidas aplicables en el país, sin perjuicio que el proveedor o anunciante pueda incluir, adicionalmente, esos mismos datos en otro idioma, unidad monetaria o de medida.

Tratándose de contratos ofrecidos por medios electrónicos o de aquellos en que se aceptare una oferta realizada a través de catálogos, aviso o cualquier otra forma de comunicación a distancia, el proveedor beberá informar, de manera inequívoca y fácilmente accesible, los pasos que deben seguirse para celebrarlos, e informará, cuando corresponda, si el documento electrónico en que se formalice el contrato será archivado y si éste será accesible al consumidor. Indicará, además, su dirección de correo postal o electrónico y los medios técnicos que pone a disposición del consumidor para identificar y corregir errores en el envío o en sus datos.

Publicidad (Artículo 1, N°4) 

La comunicación que el proveedor dirige al público por cualquier medio idóneo al efecto, para informarlo y motivarlo a adquirir o contratar un bien o servicio, se entiende incorporada al contrato. 

Terminación del contrato (Artículo 3 bis)
En los contratos celebrados por medios electrónicos, y en aquellos en que se aceptare una oferta realizada a través de catálogos, avisos o cualquier otra forma de comunicación a distancia, a menos que el proveedor haya dispuesto expresamente lo contrario, el consumidor podrá poner término unilateralmente al contrato en el plazo de 10 días contados desde la recepción del producto o desde la contratación del servicio y antes de la prestación del mismo. 

Para ello el consumidor podrá utilizar los mismos medios que empleó para celebrar el contrato. En este caso, el plazo para ejercer el derecho de retracto se contará desde la fecha de recepción del bien o desde la celebración del contrato en el caso de servicios, siempre que el proveedor haya cumplido con la obligación de remitir confirmación escrita que el contrato se ha perfeccionado. De no ser así, el plazo se extenderá a 90 días. No podrá ejercerse el derecho de retracto cuando el bien, materia del contrato, se haya deteriorado por hecho imputable al consumidor. 

Consentimiento (Artículo 12 A) 

En los contratos celebrados por medios electrónicos, y en aquellos en que se aceptare una oferta realizada a través de catálogos, avisos o cualquiera otra forma de comunicación a distancia, el consentimiento no se entenderá formado si el consumidor no ha tenido previamente un acceso claro, comprensible e inequívoco de las condiciones generales del mismo y la posibilidad de almacenarlos o imprimirlos.

Una vez perfeccionado el contrato, el proveedor estará obligado a enviar confirmación escrita del mismo. Ésta podrá ser enviada por vía electrónica o por cualquier medio de comunicación que garantice el debido y oportuno conocimiento del consumidor, el que se le indicará previamente. Dicha confirmación deberá contener una copia íntegra, clara y legible del contrato.

Contenido de correos electrónicos (Artículo 28 B)
Toda comunicación promocional o publicitaria enviada por correo electrónico deberá indicar la materia o asunto sobre el que versa, la identidad del remitente y contener una dirección válida a la que el destinatario pueda solicitar la suspensión de los envíos, que quedarán desde entonces prohibidos.

Los proveedores que dirijan comunicaciones promocionales o publicitarias a los consumidores por medio de correo postal, fax, llamados o servicios de mensajería telefónicos, deberán indicar una forma expedita en que los destinatarios podrán solicitar la suspensión de las mismas. Solicitada ésta, el envío de nuevas comunicaciones quedará prohibido.

Pregunta: ¿Opine sobre estas forma de efectuar la formación del consentimiento, como shrinkwrap? ¿Es legal en Chile?
Pregunta: ¿Podríamos estar frente a contratos que podrían infringir las normas de protección al consumidor?

3.3 Contrato de desarrollo de software (software development agreement)

En virtud de este contrato, una parte encarga el desarrollo de un software, y la otra realiza el encargo a cambio de un precio. Entre otras, las siguientes son las cláusulas más comunes en esta clase de contratos.

(a) Titularidad de la propiedad

Es esencial determinar el alcance de los derechos sobre la obra creada. Si son del desarrollador, entonces el desarrollador deberá otorgar una licencia al cliente. Si es una obra por encargo, entonces todos los derechos serán del cliente, y así deberá ser establecido en el contrato (ver arriba normas especiales sobre titularidad de software en Chile).  
La falta de claridad en esta cláusula es la generadora de cientos de disputas. La titularidad de la propiedad del software es algo que no puede ser dejado ni a la suerte ni a la ley. Se recomienda regular este importante tema siempre en forma expresa. 
(b) Entregas

Como cualquier contrato de encargo de obra, el obligado a realizarla es sometido a  plazos, para mostrar los avances de la obra o para efectuar la entrega final. El cliente debe reservarse el derecho a rechazar una entrega, si el producto de la misma no corresponde a la descripción del proyecto. Aun más, se debe establecer que si el software no satisface las especificaciones requeridas, el cliente tiene derecho a terminar el contrato, devolver la entrega y solicitar el reintegro del precio, si ya hubiese sido pagado. En grandes proyectos, no es raro ver la designación de un comité técnico compuesto por expertos independientes para dirimir posibles conflictos respecto a las entregas.
Por el lado del desarrollador, se debe establecer la posibilidad de depositar la entrega con un tercero, si una entrega es rechazada, y el desarrollador considera que su entrega cumple con las funcionalidades requeridas. Así, se facilita la prueba respecto a la calidad de la entrega. 

También es importante determinar en que consiste la entrega. Por lo general, una entrega siempre incluye el código objeto o el ejecutable, pero dependiendo del acuerdo de las partes, puede ser necesario también incluir el código fuente. Otros instrumentos que deben entregarse son los manuales, incluyendo la documentación preparatoria y su descripción técnica. 
Si la empresa de software entrega el código fuente al cliente, corre el riesgo de que este último pueda llevar a cabo, por si mismo o mediante terceros, el mantenimiento del programa, así como realizar sucesivas nuevas versiones del mismo sin contar con los servicios de la empresa. A la empresa informática puede interesarle, en cambio, una vez creado e instalado el programa, suscribir un contrato de mantenimiento del software con la empresa cliente, en virtud del cual la empresa de software se encargue, mas allá del periodo de garantía pactado con el cliente, de realizar las modificaciones o innovaciones necesarias en el programa.

Por su parte, a la empresa cliente le interesa disponer o, al menos poder acceder al código fuente para el caso, por ejemplo, de que en el futuro, la empresa informática no siguiera operando. Una posibilidad para solucionar este tema, consiste en depositar el código fuente en una tercera persona, que en Chile es generalmente un notario público, con el  cual las partes formalizan un contrato de depósito. De este modo, el contrato de depósito garantiza al cliente que podrá acceder al código fuente del programa, si la empresa informática cesa sus actividades o incumple su obligación posterior de mantenimiento. 

(c) Confidencialidad
Esta cláusula puede variar dependiendo de la estructura de titularidad de derechos establecidos. Si la propiedad sobre los derechos de autor corresponde a quien encarga la obra, es normal exigir entonces al desarrollador confidencialidad absoluta sobre el software y toda la información relacionada con ese desarrollo. Si la titularidad se mantiene en el desarrollador, será principalmente el cliente quien será sometido a la obligación de guardar confidencialidad. 
(d) Declaraciones y garantías
Ambas partes se exigirán declaraciones y garantías mutuas. Por ejemplo, por lo general, se exigirá al desarrollador que declare que en el desarrollo del nuevo software no ha utilizado información confidencial, propiedad intelectual o propiedad industrial de terceros, que pudieren afectar la pacifica posesión del nuevo software.  
(e) Garantía del producto y eximentes y limitaciones de responsabilidad
El desarrollador buscará limitar su garantía y responsabilidad al máximo, y el cliente buscará que el desarrollador responda por el mayor número de situaciones respecto al funcionamiento del software, y por el mayor número de años que sea posible. 

(f) Defensa e indemnización

En virtud de esta cláusula, se exige que el desarrollador se haga cargo de la defensa del cliente, si este último se ve afectado por una acción de infracción de propiedad intelectual respecto del software desarrollado para el cliente. Si el fallo es adverso, el desarrollador debe indemnizar al cliente, siempre cuando la infracción no se hubiere producido por cambios efectuados al software por el cliente. 
4. Protección por Propiedad Industrial - Patentes
4.1 Consideraciones

Tal como se señaló con anterioridad, a lo menos actualmente parece existir consenso en la no patentabilidad del programa computacional bajo la ley chilena, situación que podría cambiar a futuro.

A nivel internacional, recientemente se rechazó en el Parlamento Europeo una directiva que tenía por objeto regular la patentabilidad del software, lo que no quiere decir que dicha posibilidad no este siendo revisada actualmente por dichos países. En cambio, en  Estados Unidos de América de aceptan patentes sobre cualquier tipo de tecnología. 
4.2  Patentes de invención  (Artículos 31 – 53 Ley 19.039)

4.2.1 Concepto

“Se entiende por invención toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial. La invención podrá ser un producto o un procedimiento, o estar relacionada con ellos. Se entiende por patente el derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención” (Artículo 31 Ley 19.039).

4.2.2 Requisitos (Artículo 32 Ley 19.039)

Novedad, que la invención sea nueva, que no exista con anterioridad en el estado de la técnica (Artículo 33).

Nivel inventivo, para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente, la invención no debe resultar obvia ni debe haberse derivado de manera evidente del estado de la técnica (Artículo 35).

Aplicación industrial, cuando el objeto de la invención pueda, en principio, ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria (Artículo 36).

4.2.3 Características

Registro. Sistema de registro de invenciones en Chile tiene carácter constitutivo y no declarativo. La protección se inicia a contar de la fecha de presentación de la solicitud. 

Duración. Las patentes de invención se conceden por un período no renovable de 20 años, contado desde la fecha de presentaron de la solicitud. (Artículo 39). 

Derecho. El dueño de una patente de invención gozará de exclusividad para producir, vender o comercializar, en cualquier forma, el producto u objeto del invento, y en general, realizar cualquier otro tipo de explotación del mismo. En las patentes de procedimiento, la protección alcanza a los productos obtenidos directamente por dicho procedimiento  (Artículo 49). 

Agotamiento. La patente de invención no confiere el derecho de impedir que terceros comercialicen el producto amparado por la patente, que ellos hayan adquirido legítimamente después de que ese producto se haya introducido legalmente en el comercio de cualquier país por el titular del derecho o por un tercero, con el consentimiento de aquel  (Artículo 49). 

4.3 Problemática en la patentabilidad del software en Chile
El Artículo 37 letra c) de la Ley 19.039 de Propiedad Industrial excluye de la protección de las patentes a “los sistemas, métodos, principios o planes económicos, financieros, comerciales, de negocios o de simple verificación y fiscalización; y los referidos a las actividades puramente mentales o intelectuales o a materias de juego.”
Se habla de la dificultad de patentar un algoritmo, que, conforme con la definición del Diccionario de la Real Academia Española, significa un “conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución a un problema.” Se dice que el derecho de patente protege al inventor, sólo en la medida que su producto o procedimiento sea capaz de solucionar un problema técnico concreto.
Como el software es un conjunto de algoritmos, se le considera dentro de la prohibición señalada. Sin embargo, también se sostiene que el hecho que una patente contenga un algoritmo no puede representar un obstáculo para la concesión de la misma. Aquello se fundamenta en que un algoritmo puede ser la base de una invención plasmada en un computador, generando una aplicación especifica y determinada, lo que es presupuesto para una patente. “De allí que si un algoritmo es considerado como una entidad abstracta carente de sustento físico en una determinada realidad material, se mantendrá en dicho nivel y claramente no podrá ser objeto de protección vía patente. Por el contrario, si dicho algoritmo desciende a una realidad específica será merecedor de tutela legal, máxime si se considera que las patentes confieren un derecho limitado al área de la ciencia de que se trata.”

Sin perjurio de lo anterior, el nuevo Articulo 32 de la Ley 19.039 de Propiedad Industrial, que viene en incorporar el Artículo 27 sección 1 de ADPIC, señala que “Las patentes podrán obtenerse para todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.” 
Es muy posible, que la protección de los programas computacionales a través de las patentes se abra paso utilizando dicho artículo, en cuanto señala que la protección será otorgada “en todos los campos de la tecnología.”

4.4 Patentes, software y Estados Unidos de América

A diferencia del derecho de autor y la protección del secreto comercial, cuyos requisitos de protección no son extremadamente exigentes, la protección de patentes sólo es otorgada a los programas computacionales que cumplen con los rigurosos requisitos exigidos por dicha normativa. Solicitar una patente supone ventajas y desventajas, especialmente considerando la conveniencia de sólo buscar la protección por secretos empresariales, ya que toda solicitud requiere necesariamente dar a conocer el código fuente del programa computacional, sin perjuicio de las normas protectoras que pudieren existir al respecto. Aun es un poca confusa la protección de las patentes de programas de computador en Estados Unidos, sin embargo, es innegable que se ha facilitado la posibilidad de lograr una patente relacionada con un programa luego de ciertos fallos judiciales, y las ultimas instrucciones otorgadas al respecto por la Patent and Trademark Office, oficina similar al Departamento de Propiedad Industrial en Chile. Cabe destacar que durante años esta oficina rechazo el registro de patentes sobre programas computacionales hasta que dicha postura fue lentamente cambiando hasta llegar a la situación actual.
Patentes de métodos de negocios
El caso State Street Bank & Trust Co. v. Sinature Fin. Group, Inc. (Corte Federal, 1998), que estableció que un computador para propósitos generales programado para implementar un proceso de negocio era objeto de protección por la propiedad industrial, representa no solo el capitulo final a décadas de juicios en que se buscaba el reconocimiento de la patentabilidad del software, sino también el capitulo inicial en el debate sobre la protección de patente para los métodos de negocios.  
En diciembre de 1999, Amazon.com logró que se decretará en su favor una medida prejudicial precautoria en contra de su competidor favorito BarnesandNoble.com por infracción de este último de la patente “one-click” de Amazon.com, que permite a los clientes efectuar las ordenes por Internet con un sólo click del Mouse (evitando el uso de procedimientos adicionales para terminar la compra, como el del carrito de compras). Con esto, BarnesandNoble.com no pudo utilizar el one click durante la época navideña de 1999. Todo esto generó una gran alarma respecto del alcance de las patentes en Internet sobre métodos de negocios y una revisión de las mismas por la Patent & Trademark Office. En febrero de 2001, la Corte de Apelaciones del Circuito Federal revocó la medida estableciendo que habían dudas significantes respecto de la validez de la patente de Amazon.com (Amazon.com, Inc. v. BarnesandNoble.com, Inc., Corte Federal, 2001).  
5. Secretos comerciales o empresariales
5.1 Consideraciones

Los programas computacionales también pueden ser protegidos a través del secreto comercial o empresarial, que consiste principalmente en mantener el código fuente y otra información del programa en secreto. Tal como se señaló, el secreto comercial fue la protección de preferencia cuando el software en su mayoría era elaborado a medida. Esta alternativa de protección también es efectiva  cuando la obra o creación no califica para obtener la protección del derecho de autor, o en los países en que es posible solicitar protección de patentes, cuando es económicamente más valioso mantener el código fuente en secreto. 
En este sentido, existen regulaciones dispersas e incompletas en nuestro país que han pretendido regular el secreto comercial.

5.2 Código Penal

El Código Penal, en su artículo 284 establece que “El que fraudulentamente hubiere comunicado secretos de la fábrica en que ha estado o está empleado, sufrirá la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio o multa de once a veinte UTM”. 

En este tipo penal se exige un actuar doloso, que puede provenir exclusivamente de una persona que está o ha estado empleado, refiriéndose solo a secretos de fábrica (industriales). Nada se dice sobre terceros o competidores que puedan beneficiarse de tales conductas. 

Sólo se refiere a comunicar secretos pero nada dice de sanciones o prohibiciones al uso y goce que estas personas podrían efectuar de la información obtenida por estos medios. Por lo mismo, nos deberíamos remitir además a las normas comunes de responsabilidad extracontractual, porque la infracción al secreto y su consecuente divulgación no autorizada, implica un perjuicio a su legítimo poseedor. El tercero que se ve beneficiado por la información no sólo infringiría los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, sino que además podría infringir la doctrina del enriquecimiento ilícito.

5.3 Ley de Propiedad Industrial

El Artículo 86 de la Ley 19.039 de Propiedad Industrial define secreto empresarial como “todo conocimiento sobre productos o procedimientos industriales, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaje competitiva.” 
De acuerdo al articulo 87, “constituirá violación del secreto empresarial la adquisición ilegitima del mismo, su divulgación o explotación sin autorización de su titular y la divulgación o explotación de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva, a condición de que la violación del secreto haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de tercero, o de perjudicar a su titular.” 
Finalmente, el Artículo 88 señala que: “Sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda, serán aplicables a la violación del secreto empresarial las normas del titulo X, relativas a la observancia de los derechos de propiedad industrial.”
En el artículo 106 de la Ley de Propiedad Industrial se establecen las acciones civiles que se pueden ejercer, las cuales se tramitarán conforme al procedimiento sumario y corresponderán a cualquiera que tenga interés en deducirlas, sin perjuicio de la acción penal que pueda proceder. La determinación de la indemnización se podrá determinar a elección del demandante de conformidad a las reglas generales o de acuerdo con las reglas establecidas en el Artículo  108 de la mencionada ley.
Ahora bien, la institución del secreto empresarial se encuentra regulada dentro de la ley de propiedad industrial, y en la definición de secreto comercial se utilizan los vocablos “productos o procedimientos industriales.” Tendrá que verse si los programas computacionales que en Chile son protegidos por el derecho de autor pueden calificar bajo la protección que otorga la ley de propiedad industrial. 
Con anterioridad a esta regulación especifica del secreto empresarial, las soluciones a este respecto debían basarse en los principios y reglas relativas a la competencia desleal.

Pregunta: ¿Puede protegerse el programa computacional mediante las normas sobre secretos comerciales de la Ley de Propiedad Industrial?
5.4 Normas contractuales
Un medio eficaz para proteger la información es la vía contractual a través de las obligaciones de confidencialidad y secreto. Aun más, por el principio de buena fe, se puede exigir el respeto a las obligaciones de confidencialidad implícitas y explicitas. Asimismo, las partes pueden regular los términos en que se manejará la información obtenida en el desarrollo de la relación contractual, una vez concluida la misma.
Con el objeto de proteger la confidencialidad del código fuente, es normal que un desarrollador deposite el código fuente de un programa en poder de un notario público.  

6. Ley N° 19.223 Sobre Delincuencia Informática

La Ley N° 19.223 de fecha 7 de junio de 1993, que tipifica figuras penales relativas a la informática
, tiene su origen en la moción presentada ante la Cámara de Diputados por el  diputado señor José Antonio Viera-Gallo, con fecha 16 de julio de 1991. La ley tiene como antecedente directo la legislación francesa, en particular la Ley N° 88-19, de 5 de enero de 1988, Relativa al Fraude Informático. 

Se trata de figuras pluriofensivas, que junto con proteger el bien jurídico mencionado en la historia de la ley, esto es, “la calidad, pureza e idoneidad de la información en cuanto tal, contenida en un sistema automatizado de tratamiento de la misma y de los productos que de su operación se obtengan”, protegen otros bienes jurídicos como la propiedad (software y hardware), la privacidad y la confianza en el correcto funcionamiento de los sistemas y redes computacionales. 

Son figuras dolosas en las cuales se exige además un elemento subjetivo adicional, como la comisión de las acciones “maliciosamente” (artículos 1°, 3° y 4°) o con “el ánimo de apoderarse, usar o conocer indebidamente la información contenida en un sistema de tratamiento de la misma” (artículo 2°). En este sentido, creemos que la función del término “maliciosamente” consiste en dejar sin aplicación la presunción de dolo del artículo 1° inciso segundo
 del Código Penal, ya que según la historia de la ley serán reiteradas las situaciones en que, por ejemplo, se alteren los datos contenidos en un computador sin la intención de haber provocado ese resultado. Aún falta mucho camino por recorrer respecto a la cultura informática. Estos sistemas, a pesar de su gran capacidad y utilidad, siguen siendo sumamente sensibles. Basta un poco de café, humo de cigarrillo o fijador de pelo, para que éstos fallen. De hecho, la medida de seguridad básica consiste en la creación de las denominadas copias de seguridad, debido a la posibilidad de perder la información. Por su parte, “el ánimo de apoderarse, usar o conocer indebidamente la información contenida en un sistema de tratamiento de la misma”, exige para la perfección del tipo la concurrencia en el sujeto activo de un determinado motivo o ánimo que debe ir encaminado a apoderarse, usar o conocer información de la cual no tiene derecho a apoderarse, usar o conocer. En el ánimo del sujeto se encuentra el conocimiento de que la información de la cual desea apoderarse, usar o conocer está restringida para él.  

Su artículo 1° inciso primero contempla la figura del denominado “sabotaje informático”, esto es, la destrucción (deshacer o arruinar una cosa material) o inutilización (pérdida de utilidad o utilidad limitada para el fin que el sistema esta determinado, sin la destrucción del mismo) de un sistema de tratamiento de información (hardware y/o software) o sus partes o componentes, o el impedimento (imposibilidad total para que el sistema ejecute sus funciones propias), obstaculización (el sistema no puede cumplir su función de tratar la información, o si puede, que lo hace de manera dificultosa) o modificación (el sistema sigue funcionando y prestando utilidad, pero no funciona de la forma prevista por el titular del sistema, ni le da a éste la utilidad que había previsto) de su funcionamiento. 

Como ejemplo, podríamos señalar la introducción de un virus computacional para que el sistema funcione más lento, o funcione imperfectamente, o que finalmente no pueda funcionar. 

El inciso 2° del artículo 1° contempla una figura agravada. Si como consecuencia de las acciones descritas en el inciso primero, se afectaren los datos contenidos en el sistema, la penalidad se agravará. El fundamento se encuentra en que es posible prever que si se realizan las acciones del inciso primero, producto de éstas los datos contenidos en el sistema pueden resultar alterados, dañados o destruidos. 

El artículo 2° sanciona el denominado “espionaje informático”, esto es, el interceptar (evitar que la información llegue a su destino), interferir (introducir en la recepción de una señal otra extraña y perturbadora) o acceder a un sistema de tratamiento de información con ánimo de apoderarse, usar o conocer indebidamente la información contenida en el mismo. Se incluye en este tipo la intercepción de datos en transmisión y la sustracción o copia de datos.     

Recordemos que un sistema automatizado de tratamiento de la información es mucho más que un computador. Las líneas a través de las cuales se envía la información de computador a computador son, por ejemplo, integrantes del sistema. Por lo tanto las acciones pueden recaer tanto en los computadores como en las líneas a través de las cuales se envía una comunicación. 

El artículo 3° sanciona el denominado delito de “alteración de datos”, que consiste en  alterar (introducción de datos erróneos, transformación y desfiguración de datos, y el suprimir datos correctos), dañar (borrado parcial de datos o oscurecimiento de datos) o destruir (borrado de datos, que los hace desaparecer de modo completo e irrecuperable) los datos contenidos en un sistema de tratamiento de información. La ley 19.223 distingue entre el delito de sabotaje informático y la alteración de datos. El sabotaje informático hace referencia a las acciones contra el sistema de tratamiento de  información o contra su funcionamiento. En cambio, el delito de alteración de datos se refiere a las acciones contra los datos.

El artículo 4° sanciona la revelación o difusión de datos contenidos en un sistema de tratamiento de información. Cuando se ocupa el verbo revelar, el dato debe ser secreto. Si se ocupa el verbo difundir, no es necesario que el dato sea secreto, pero creemos que sólo deberían protegerse por este artículo aquellos datos que realmente sean de interés para el sujeto pasivo.

El inciso segundo del artículo 4° contempla una agravante de responsabilidad, cuando el que incurre en las acciones de revelación y difusión es el responsable del sistema de tratamiento de información. Este es el único caso en que la ley exige la concurrencia de un sujeto calificado. 

**********************
Bibliografía

Aparicio Vaquero, Juan Pablo, Licencias de Uso no Personalizadas de Programas de Ordenador, Comares, 2004 

Acuerdo Sobre Los Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, Organización Mundial del Comercio, http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/trips_s.htm
Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, http://www.wipo.int/treaties/es/ip/berne/trtdocs_wo001.html
Directiva del Consejo de 14 de mayo de 1991 sobre la protección jurídica de programas de ordenador (91/250/CEE), http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0250:ES:HTML
Elías, Eduardo, El Contrato para la Elaboración de Programas de Ordenador. Contrato de Desarrollo de Software, Aranzadi, 2003, p.23-50 (el software); p.237-271 (responsabilidad de las partes). 

Goldstein, Paul, Copyright, Patent, Trademark and Related State Doctrines, Foundation Press, 2002. 

Ley 17.336 Sobre Propiedad Intelectual.

Lipszyc, Delia, Derecho de Autor y Derechos Conexos, Ediciones Unesco, Cerlalc, Zavalia, 2005.

Magliona Markovicth, Claudio Paul y López Medel, Macarena Esther, Delincuencia Informática y Fraude Informático Derecho Comprado y Ley N 19.223, Editorial Jurídica de Chile, 1999.
Puchi Zurita, Rodrigo, “Protección Jurídica de los Programas de Ordenador”, Temas Actuales de Propiedad Intelectual, LexisNexis, 2006.

Radin, Margaret Jane; Rothchild, John A.; Silverman, Gregory M., Internet Commerce, The Emerging Legal Framework, Foundation Press, 2002. 

Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996, http://www.wipo.int/treaties/es/ip/wct/
Casos

 “Sociedad José Luis López y Compañía S.A. con Microcare S.A.”, Corte Suprema, 23/04/2001 (falta de eficacia de cláusula de limitación de responsabilidad).

“Miguel Angel Sfeir Younis y otros con Universidad de Concepción”, Corte Suprema, 16/09/1999 (obra protegida, programa computacional, utilización indebida).

Organización No Gubernamental de Desarrollo Centro de Investigación en Teoría Relacional y Sistema de Conocimiento; ONG Síntesis; con Ministro de Planificación y Cooperación Andrés Palma I., Corte Suprema, 15/04/04 (obra protegida, programa computacional, titulares de derechos, registro es solo presunción, importante fecha de registro con fecha de contrato).  
294152
� Lipszyc, Delia, Derecho de Autor y Derechos Conexos, Ediciones Unesco, Cerlalc, Zavalia, 2005, p. 104.


� Elías, Eduardo, El Contrato para la Elaboración de Programas de Ordenador. Contrato de Desarrollo de Software, Aranzadi, 2003, p.31-34. 





� Elías, Eduardo, El Contrato para la Elaboración de Programas de Ordenador. Contrato de Desarrollo de Software, Cit., p.39-50. 





� La primera regulación del secreto comercial en forma orgánica llega a Chile con la última modificación de la ley 19.039 sobre Propiedad Industrial en el año 2005.   


� Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) del 15 de abril de 1994, y que forma parte anexa del Acuerdo de Marrakech que establece la Organización Mundial del Comercio (“ADPIC”).


� Tratado de la OMPI Sobre Derecho de Autor (“TODA”), adoptado en la Conferencia Diplomática de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), organismo perteneciente a las Naciones Unidas, en el mes de diciembre del año 1996.


� Lipszyc, Delia, Derecho de Autor y Derechos Conexos, cit., p. 29 – 30.


� Lipszyc, Delia, Derecho de Autor y Derechos Conexos, cit., p. 181 – 182.


� Herrera Sierpe, Dina, Propiedad Intelectual Derechos de Autor Ley 17.366 y sus Modificaciones, Editorial Jurídica de Chile, 1999, p. 87.


� Puchi Zurita, Rodrigo, “Protección Jurídica de los Programas de Ordenador”, Temas Actuales de Propiedad Intelectual, LexisNexis, 2006, p. 160-161.





� Texto de la Ley N° 19.223 sobre delincuencia informática: Art. 1°. El que maliciosamente destruya o inutilice un sistema de tratamiento de información o sus partes o componentes, o impida, obstaculice o modifique su funcionamiento, sufrirá la pena de presidio menor en su grado medio a máximo. Si como consecuencia de estas conductas se afectaren los datos contenidos en el sistema, se aplicará la pena señalada en el inciso anterior, en su grado máximo. Art. 2°. El que con ánimo de apoderarse, usar o conocer indebidamente de la información contenida en un sistema de tratamiento de la misma, lo intercepte, interfiera o acceda a él, será castigado con presidio menor en su grado mínimo a medio. Art. 3°. El que maliciosamente altere, dañe o destruya los datos contenidos en un sistema de tratamiento de información, será castigado con presidio menor en su grado medio. Art. 4°. El que maliciosamente revele o difunda los datos contenidos en un sistema de información, sufrirá la pena de presidio menor en su grado medio. Si quien incurre en estas conductas es el responsable del sistema de información, la pena se aumentará en un grado.


� Art. 1 inciso 2° Código Penal: “Las acciones u omisiones penadas por la ley se reputan siempre voluntarias, a no ser que conste lo contrario”.





PAGE  
2

