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RESUMEN
Este trabajo analiza el régimen legal de los programas de computacion que realizan trabajadores. Este estudio se centra
en el examen del inciso 2° del articulo 8° de la Ley N°17.336 que precisamente regula dicha hipodtesis. Basicamente se
tratan dos grandes temas: el primero relativo a la titularidad de los derechos de propiedad intelectual del software, con
especial énfasis en la problematica de los derechos morales; y el segundo, sobre las remuneraciones que pueden recibir
dichos trabajadores.

ABSTRACT
This paper analyzes the legal regime of computer programs carried out by workers. This study focuses on the examination
of the subsection 2° of article 8° of Law No. 17,336 that precisely regulates this hypothesis. Basically, two major issues are
discussed: the first concerning the ownership of the intellectual property rights of software, with special emphasis on the
problem of moral rights; and the second, on the remunerations that these workers can receive.
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1. Introduccion

El Derecho de la Propiedad Intelectual se origina como un Derecho orientado a la proteccion
de los autores frente a sus creaciones en diferentes campos. Tal como se puede observar en la gran
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variedad de obras intelectuales que, en especial, protege en su art. 3° la Ley 17.336, sobre Propiedad
Intelectual, (en adelante LPI). Pero dichos autores, suelen no desarrollar esas obras por su cuenta
en forma aislada, sino como trabajadores o funcionarios de una empresa o entidad publica, en
cumplimiento de sus respectivos cargos o funciones. Esta situacion se produce porque esas
empresas o entidades publicas proporcionan el entorno necesario para que los autores puedan
llevar a cabo esa produccién intelectual.

Esas instituciones contratan a esas personas para que elaboren tales obras porque
precisamente pretenden explotar o utilizar aquellas con miras a cumplir sus fines empresariales o
publicos. De tal forma, que para esta clase de empleadores es clave que se les reconozcan derechos
de propiedad intelectual sobre dichas creaciones. A su vez, para estos trabajadores resulta
importante que cuenten con proteccién, de modo tal que sus derechos sobre su trabajo intelectual
no sean conculcados dada su situacién de dependencia laboral. Es, por tanto, una materia donde se
deben conciliar de modo equitativo las posiciones del empleador y del trabajador. Por ello si el
régimen que pretende compatibilizar esos intereses no llegara a ser el acertado —para ambos, o
para uno de ellos—, podria ocasionar un desaliento para la elaboracién de estas creaciones en
términos generales, con todos los perjuicios que esto conllevaria.

Como se trata de una cuestidon donde los autores son a su vez trabajadores, es una materia
donde en su regulacion y analisis dogmatico convergen tanto el Derecho Propiedad Intelectual como
el Derecho del Trabajo®.

Lamentablemente, en nuestro pais, el Cédigo del Trabajo y la LPI no se hacen cargo de esta
problematica. En efecto, esta ultima ley no contiene un apartado especifico sobre las creaciones
elaboradas por trabajadores dependientes, como si sucede con la Ley 19.039, sobre Propiedad
Industrial con las invenciones en servicio. La primera ley solo trata casos aislados de trabajadores
gue elaboran obras intelectuales en su trabajo, como son los supuestos de las obras periodisticas,
las obras colectivas y los programas computacionales.

Ciertamente, el presente articulo tiene por finalidad analizar la regulacién de nuestra Ley de
Propiedad Intelectual (Ley 17.336, en adelante “LPI”), en especial la situaciéon relativa a los
programas de computacion elaborados por trabajadores en el marco de su contrato de trabajo. Es
decir, abordaremos exclusivamente la situacién de los trabajadores dependientes.

Nuestra exposicion se dividird en dos partes. En la primera, trataremos la atribucién de
titularidad de los programas desarrollados por trabajadores. En este sentido, veremos que es
posible distinguir dos grandes supuestos, el primero, relativos a aquellos trabajadores que han sido
contratados especificamente para elaborar softwares, y, el segundo, de aquellos trabajadores que
no han sido contratados para programar, pero que de todas formas confeccionan un programa para
desarrollar sus tareas de mejor forma. A su vez, trataremos la problematica de los derechos morales
de autor en estos casos, pues se presenta una interesante discusién dogmatica sobre el alcance de
los mismos. En la segunda parte del trabajo, examinaremos el problema de las remuneraciones que
se generan para aquellos trabajadores, y prestaremos nuestra atencién en orden a si es posible que
estos tengan derecho a recibir una remuneracion adicional, como sucede en el caso de los
trabajadores que desarrollan propiedad industrial, bajo el régimen de las denominadas invenciones
en servicios?.

1 DRAI (2005), p. 17.
2 Ley N2 19.039, de 1991, arts. 68 y ss.
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2. Sobre la titularidad de los programas computacionales

El inc. 22 art. 82 LPI sefiala que “tratandose de programas computacionales, serdn titulares
del derecho de autor respectivo las personas naturales o juridicas cuyos dependientes, en el
desempeno de sus funciones laborales, los hubiesen producido, salvo estipulaciéon escrita en
contrario”.

Como se aprecia, la titularidad de estas obras se atribuye al empleador de aquel trabajador
que elabora el software. Esta norma implica una excepcién al principio general en materia de
Propiedad Intelectual, en orden a que el autor de una obra es el titular de los derechos que emanan
de ella®. La razén de esta atribucién de titularidad al empleador, la doctrina comparada la entiende
por el caracter industrial del software y los recursos invertidos en su desarrollo, lo que condiciona
el régimen aplicable, y justifica la mayor extensidn de los derechos otorgados al empresario®. Incluso
para algunos autores este caracter industrial pudo significar que estas obras se podrian haber
protegido en el &mbito de la propiedad industrial’.

Justamente este criterio viene a ser una manifestacion del elemento esencial del contrato
de trabajo, consistente en la ajenidad. De acuerdo a este elemento, los frutos que produce un
trabajador con la prestacién de sus servicios revierten directamente en favor del empleador, quien
obtiene un beneficio por ellos. Surge asi la exigencia de compensar al trabajador, y de ahi la
necesidad de una remuneracién para el que trabaja.

De esta manera, como afirma Diéguez, la remunerabilidad del trabajo es una consecuencia
de su ajenidad®. Esta ajenidad —que junto con la dependencia y subordinacién constituye uno de
los elementos esenciales del contrato de trabajo—’ ha sido caracterizada por Alonso como la
circunstancia en virtud de la cual los frutos del trabajo se atribuyen inicial y directamente a una
persona distinta de aquella que lo ejecuta. Esto quiere decir que, ab initio, o sea, desde el momento
mismo de su produccidn, los frutos son del empleador, no del trabajador®.

Con todo, esta explicacidon de la ajenidad no resulta tan sencilla en el caso de los frutos
“intelectuales”. Y es que estas obras importan para sus titulares derechos morales y derechos
patrimoniales. Los primeros presentan el caracter de personalisimos e inalienables en la mayoria de
los ordenamientos comparados®. Por esto, se sostiene que dicha atribucién de titularidad al
empleador no puede afectar los derechos morales, pues en este ambito la intima conexién entre el
autory el derecho moral “no se ve excepcionada”®.

Como se sabe, en nuestro ordenamiento el autor de una creacién intelectual es titular de
los derechos morales y patrimoniales de dicha obra'. Los primeros conceden al autor las facultades
de publicacién, reproduccién y distribucién? y los segundos “las facultades de utilizar directa y

3 Ley N2 17.336, de 1970, art. 1°.

4 APARICIO (2014), p. 40.

5 PIPAON (2011), p. 14.

6 DIEGUEZ (1995), p. 23.

7 Sobre el reconocimiento del elemento de la ajenidad en la doctrina nacional, véase GAMONAL (1998), pp. 15y ss.; IRURETA (2007), pp.
6y ss. Sobre el reconocimiento del elemento de la ajenidad en los tribunales del trabajo, véase Segundo Juzgado de Letras del Trabajo
de Santiago, RIT N2 T-11-2009, de 3 de diciembre de 2009; Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, RIT N2 0-3365-2010, de
14 de febrero de 2011; Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, RIT N2 0-1929-2010, de 8 de octubre de 2010.

8 ALONSO Y CASAS (2010), pp. 55-56.

9 ROSELLO (2011), pp. 81-92.

10 pIPAON (2011), p. 14.

11 Ley N217.336, de 1970, arts. 14 y 17.

12 Ley N2 17.336, de 1970, art. 14.
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personalmente la obra, de transferir, total o parcialmente, sus derechos sobre ella y de autorizar su
utilizacién por terceros” 3.

En relacidn a los derechos que se atribuyen a los empleadores cuyo trabajador ha elaborado
un programa computacional, no se especifica esta cuestion, y solo se sefala que “(...) seran titulares
del derecho de autor”!*. Nétese que en Espafia, el legislador precisd que, en ese supuesto, el
empleador serd titular de “los derechos de explotacién correspondientes al programa de
ordenador”?®. De esta manera, en tal pais los derechos morales del autor se excluyen de esa
atribucién al empresario.

Surge la pregunta, relativa a si nuestra legislacién, dado que no se realizé tal precision,
incluye dentro de la titularidad al empleador sobre el software, no solo de los derechos
patrimoniales, sino también los derechos morales. A nuestro entender, dicha posibilidad no seria
viable, ya que, conforme a nuestro ordenamiento, la regla general para cualquier clase de obra
intelectual consiste en que el “titular exclusivo” de los derechos morales es el “autor” de la obra?®.
En esta linea Walker afirma que aun cuando

|”

la regulacion chilena no hace distincién entre derechos patrimoniales y morales, es posible concluir
que, al igual que la regulacion espafiola, los efectos de esta hipdtesis de dependencia solo se aplica a
los derechos patrimoniales, ya que la LPI establece que es el autor el titular exclusivo del derecho
moral, y esta excepcion no estd redefiniendo la nocidon sino que altera las reglas generales sobre
titularidad de los derechos de autor'’.

Siguiendo a esta autora, cabe subrayar que el empleador, de aquel trabajador que desarrolla
el software, se le considera “titular del derecho de autor”, pero no se lo concibe como “autor” del
mismo. En cambio, cuando nuestra ley trata los derechos patrimoniales no se refiere al “autor” de
ellos, sino al “titular del derecho de autor”®. Por tanto, la ley distingue entre “autor” y el “titular del
derecho de autor”?®. Muchas veces coincidirdn en la misma persona ambas calidades, pero ello no
sucederd en otros casos. Esta division entre tales calidades se explica porque la denominacion
“titular del derecho autor” se asocia, como veiamos, con el duefio de los derechos patrimoniales.

Reconociendo que el autor-programador conserva los derechos morales®®. Es necesario
efectuar una serie de acotaciones sobre esta materia, toda vez que el ejercicio de los mismos podria
incluso convertir en inutil la explotacidn comercial que el empleador pretenda efectuar de los
programas elaborados.

En este contexto, el autor argentino Cabanellas indica que “los programas de computacion
y su desarrollo no tienen la vinculacion con la personalidad y con las facetas emocionales del autor,
que caracteriza otro tipo de obras, como las musicales o literarias”. Concluye asi que no sorprende
que se encuentren en “el Derecho comparado posiciones enfrentadas respecto de la aplicacion de
los derechos morales a los programas de computacion”?L.

13 Ley N2 17.336, de 1970, art. 17.

14 Ley N2 17.336, de 1970, art. 8°, inc. 2°.

15 Real Decreto Legislativo 1/1996, de 1996, art. 97, nim. 4.

16 Ley N2 17.336, de 1970, art. 14.

7 WALKER (2014), p. 105.

18 Ley N2 17.336, de 1970, art. 17.

19 En el derecho argentino también se realiza la distincion entre autoria y de titularidad, por todos: VILLALBA Y LIPSZIC (2011), p. 51.
20 Esta misma opinion, para el Derecho argentino, la expresa SAENZ (2018), p. 4.

21 CABANELLAS (2011), p. 201.
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Basicamente, la problematica de los derechos morales de los programas computacionales,
se debe a que, si el trabajador no acepta que pueda ser alterado, por ejemplo el derecho a la
integridad de la obra, seria poco factible que puedan ser explotada por el empleador.

Preinfalk da cuenta de esta situacidn, por lo que aboga por la necesidad de conciliar los
intereses de ambas partes, pues el autor-programador por “gozar de unos derechos exorbitantes,
podria paralizar las iniciativas de explotacién del empresario y frustrar sus expectativas econdmicas,
lo que va en detrimento de la industria de las obras literarias, artisticas o cientificas”?%. Por este
motivo, la autora citada sostiene que este derecho moral del trabajador tendria que verse atenuado
para armonizar sus intereses y “las necesidades de explotacién del empresario”?.

Es asi como, por ejemplo, en algunos ordenamientos como el francés, en cuanto al derecho
moral de la integridad de la obra establece que el autor no pude oponerse a la modificacion del
programa de computacién por el cesionario de derechos respecto del programa, salvo que ella sea
perjudicial para el honor o la reputacidon del autor, o que contractualmente el autor se haya
reservado tal derecho?.

Por su parte, el ordenamiento aleman no contempla las restricciones presentes del
ordenamiento francés. Sin embargo, la doctrina alemana considera que el derecho moral de la
integridad debe limitarse en orden que su ejercicio no puede afectar los derechos de explotaciéon
del empleador?. Se sefiala que dicho derecho estd restringido con miras a que se ejerza dentro del
marco de la buena fe?,

En Argentina, la ley 11.723 no contiene restricciones respecto de los derechos morales de
los programadores, no obstante, la doctrina sigue la misma linea que la alemana. En efecto,
Cabanellas sostiene, de acuerdo a normas de derecho comun relativas al abuso del derecho, que el
ejercicio de tales derechos debe responder a “un interés legitimo subyacente, y no constituir
meramente una maniobra extorsiva o caprichosa”?’. Este autor afirma asi que el derecho de
integridad de una obra debe encontrar fundamento en el respecto al honor, reputacion y
personalidad del autor?. Sefiala que la reputacidon del autor puede verse afectada en el campo de
los programas de computacién, por la modificacién de programas de su creacién que lleven a que
estos no funcionen del modo esperado o deseado®.

En relacion con el Derecho chileno, y en especial sobre los alcances de los derechos morales
del autor-trabajador, consideramos que los criterios expuestos por el autor argentino son
compatibles con nuestro ordenamiento. En este sentido, estimamos que el trabajador-autor
conserva todos sus derechos morales, pero el ejercicio de los mismos debe tener siempre en cuenta
el principio de buena fe. Cabe recordar que nuestro sistema laboral estd inspirado en este

22 pREINFALK (2010), p. 207.

23 PREINFALK (2010), p. 207.

24 Codigo de Propiedad Intelectual Francés, de 1992, art. L.121-7. Acerca de esta disposicion, la doctrina sostiene que el derecho moral
de integridad de la obra a favor del autor queda reducido a una prerrogativa meramente simbdlica, puesto que no puede impugnar
ninguna modificacién al programa de computacidn que no sea perjudicial para su honor o reputacion. Sobre esta disposicion legal, véase:
LUCAS et al. (2017), p. 533; POLLAUD-DULIAN (2014), pp. 627-628.

%5 A pesar de que § 69 b de la Ley de Derechos de Autor Alemana dispone que el empleador solo tendré los derechos patrimoniales
respecto de los programas computaciones creados por sus trabajadores, se ha estimado por los autores que el empleador, como
consecuencia de esta cesion automatica de derechos, gozard de una amplia libertad para explotar la obra, lo que implica que podra
modificarla sin el consentimiento del autor trabajador a fin crear nuevas versiones o adaptaciones de la misma. Acerca de lo dicho, véase:
DRIER Y SCHULZE (2018), Rn. 1-5.

% Lo expresado se sostiene en el § 39 (2) de la Ley de Derechos de Autor Alemana que dispone que el autor no puede negarse a
alteraciones a su obra en virtud de la buena fe.

27 CABANELLAS (2011), p. 203.

28 CABANELLAS (2011), p. 203.

29 CABANELLAS (2011), p. 203.
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principio®. Irureta sefiala que una de sus manifestaciones “implica la obligacién del trabajador de
someterse a niveles esperables de cooperacién”. El autor sostiene que “se espera una conducta que
no obstruya ni dificulte el cumplimiento de las obligaciones contractuales”. De esta suerte, concluye
gue tal exigencia se vincula al “respeto al legitimo interés de la contraparte mds aun si en la especie
existen intereses contrapuestos”, en orden a que estos deberes de colaboracion permitan “el
debido cumplimiento del contrato”3%,

Asimismo, Irureta explica que la buena fe tiene una especial relacion con la figura del abuso
del derecho, pues la primera cumple “una indudable finalidad correctora, de forma tal que los
derechos se ejerzan regularmente, sin desviacién ni abuso”. Afirma el autor que “tanto la figura del
abuso como la invocacién de la buena fe impiden sobrepasar los limites normales en el ejercicio de
un derecho”32. Sobre el abuso del derecho, Corral nos ilustra que si bien serian actos del ejercicio
de un derecho subjetivo, analizado el caso en todo su contexto, incluida la intencién de su titular,
puede llegarse a entender que “el acto en cuestidn es excesivo y cae fuera de lo que ha sido
realmente autorizado por el poder de actuacién del derecho subjetivo”®,

Siguiendo lo expuesto por esta doctrina, estimamos que los derechos morales del autor-
trabajador, en particular el derecho a la integridad de la obra, pueden ejercerse, pero siempre bajo
los contornos del deber de cooperacidn, y, al mismo tiempo, que no signifiquen una accidn abusiva
del mismo. De este modo, tal ejercicio no puede implicar que la contraparte, esto es, el empresario,
se vea privado del legitimo derecho de poder explotar la obra. Y es que muchas veces para llevar a
cabo esta explotacion requerira de la implementacion de una serie de adaptaciones o
modificaciones a los programas en cuestion. Por tanto, el trabajador-autor no puede ejercer el
derecho de integridad de manera radical y tajante3*, toda vez que podria quedar sin contenido su
titularidad sobre los derechos patrimoniales, que en forma expresa la ley le reconoce al empleador.

3. Las funciones laborales y la elaboracion del programa

El requisito fundamental para que la titularidad del programa pertenezca a la empresa,
reside en que el trabajador lo produzca con motivo del “desempefio de sus funciones laborales”.
No se exige que, en estricto rigor, la naturaleza de las funciones del trabajador consista en la
elaboracion de programas computacionales. De esta manera, pareciera que también podria estar
comprendido el supuesto de aquel trabajador que, sin estar contratado para programar, elabora un
software en el contexto de su relacidn laboral. Dada esta situacién, nos parece que es posible
distinguir dos hipdtesis: la primera, consistente en el trabajador que ha sido contratado como
programador; la segunda, relativa al trabajador que no ha sido contratado como programador, pero
que confecciona un software en su trabajo. A continuacion, veremos cada uno de estos supuestos.

3.1. Trabajador contratado como programador

Este caso consiste, entonces, en el trabajador que ha sido contratado precisamente para
elaborar softwares. Es decir, la naturaleza de las funciones contratadas y que constan como tales en

30 |RURETA (2011), pp. 133y ss.

31 [RURETA (2011), pp. 162-164.

32 [RURETA (2011), p. 136.

33 CORRAL (2018), p. 483.

34 V/éase PREINFALK (2010), p. 208.

35 Ley N2 17.336, de 1970, art. 8°, inc. 2°.
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el contrato de trabajo® es llevar a efecto dicha tarea de programacion informatica. A nuestro
parecer, aqui no existiria duda en cuanto a la aplicacién del inc. 2° art. 8 LPI y, por tanto, que el
empleador seria el titular de los programas confeccionados. Esto debido a que las “funciones”
contratadas consisten en desarrollar programas, de modo que el “desempefo” de ellas tendra como
consecuencia ldgica la confeccidn de una obra informatica.

Este supuesto resulta semejante a la estructura de las denominadas invenciones por
encargo o contratadas, que se contempla en nuestra Ley de Propiedad Industrial. Ciertamente, la
ley concede la titularidad de dichas invenciones al empleador, pero siempre que la “naturaleza” del
contrato de trabajo del inventor, sea “el cumplimiento de una actividad inventiva o creativa”®. La
doctrina las ha definido como aquellas invenciones pertenecientes al empleador, que se vale de sus
trabajadores para desarrollarlas®. Su atribucién al empresario es una materia donde ha existido
general acuerdo en la doctrina comercial y laboral comparada, pues se considera que ella es la
consecuencia normal de la identificacion entre invencion y prestacién contractualmente debida al
empleador®.

Ahora bien, para que se atribuya la titularidad de la invencién al empresario, es necesario
gue la actividad “inventiva o creativa” sea parte de las “funciones especificas” que se determinan
como servicios contratados®. Por consiguiente, lo importante de fijar la misidn inventiva reside en
la necesidad de un nexo causal entre la tarea de investigacidn debida y el invento. Pues dicho nexo
justifica que la titularidad de esta clase de invencidn pertenezca al empleador.

El mismo razonamiento puede ser aplicado para el supuesto de los softwares. De modo que,
si parte de las funciones contratadas del trabajador implica el desarrollo de softwares, tendria que
seguirse la misma ldgica, pues se comprenderia dentro de los criterios del inc. 2° del art. 8° LPI.
Justamente, esta es la hipdtesis que se contempla en el ordenamiento argentino, donde se dispone
que

son titulares del derecho de propiedad intelectual: (...) d) Las personas fisicas o juridicas cuyos
dependientes contratados para elaborar un programa de computacion hubiesen producido un
programa de computacién en el desempefio de sus funciones laborales, salvo estipulacién en
contrario®.

Como se aprecia, se requiere que la persona haya sido contratada “para elaborar un
programa de computacidén” y que “el programa haya sido producido en el desempefio de sus
funciones laborales”.

Esta norma argentina nos ilustra una consecuencia ldgica de este supuesto, cual es, el que
la elaboracién del programa debe encontrarse dentro de la misién informatica encargada al
trabajador. Pues se exige que el programa sea producto del desempefio de las funciones laborales.
Es decir, no perteneceran a la empresa aquellos programas desarrollados por el trabajador, por su
cuenta, en un dmbito que se encuentre fuera de las funciones contratadas por su empleador.

Nos parece que este criterio debe operar también en la hipdtesis que analizamos. Y es que la
atribucién de la titularidad de los derechos patrimoniales al empresario se justifica porque el
trabajador elabora el software, ya que precisamente ha sido contratado para ello. Dicha elaboracion

36 Codigo del Trabajo, de 2003, art. 10, ndm. 3. En adelante, CdT.

37 Ley N2 19.039, de 1991, art. 68.

38 \éase ESTUPINAN (2003), p. 178.

39 \éase, en el Derecho espafiol, MARTIN et al. (2016), pp. 644-645; DIEGUEZ (1995), p. 242; ALONSO (1987), pp. 87 y ss.
40 C4digo del Trabajo, de 2003, art. 10, nim. 3.

41 Ley de la Republica Argentina N2 11.723, de 1933, art. 4°, letra d.
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responde entonces a las funciones del trabajador como contraprestacién debida. Por consiguiente,
si el trabajador crea un programa que sea ajeno a esas funciones, esta creacién le debiera
pertenecer.

Si esta ultima situacidn lo trasladamos al régimen de propiedad industrial, se trataria de las
llamadas “invenciones libres”. Estas son aquellas cuya titularidad exclusiva corresponde al
trabajador®? %3, Si bien dicha norma se refiere en principio al trabajador que no se encuentra
“obligado a realizar una actividad inventiva o creativa”, debiera también entenderse comprendido
en ella a aquel que realiza una invencidon —libre— originada en una investigacion que no es parte
de la misidn investigativa estipulada en el contrato. De no ser asi, bastaria con que el contrato de
trabajo contemplara dentro de su objetivo cualquier actividad inventiva, para que toda invencion
del trabajador, aunque sea ajena al contenido de dicho contrato, no se considere como libre. Por
esto la invencidn libre puede ser, o bien aquella realizada por un trabajador que no esta obligado a
desarrollar tareas de investigacién, o bien aquella que consigue un trabajador que si estd contratado
para realizar dichas tareas, pero que llevé a cabo —por su cuenta— otras investigaciones que no
coinciden con las contratadas®.

La razdn de que esta clase de invencién sea recogida por la ley se encuentra en una finalidad
protectora hacia el trabajador frente a su empleador. Pues, no afecta en su calificacion de “libre”,
la circunstancia de que este la realizé mientras era dependiente en una empresa®.

En esta linea, centrandonos en la cuestién de los programas computacionales. El autor
argentino Cabanellas afirma que el empleador serd titular de aquellos programas que el trabajador
confeccione, por estar contratado para ello. Pero si el dependiente desarrolla por su cuenta propia
un programa, este serd “el pleno titular de derechos”?.

3.2. Trabajador que no es contratado como programador

Como advertiamos, el empleador sera considerado titular del programa, si el trabajador en
“el desempefio de sus funciones laborales, los hubiesen producido”*’. No se exige, en forma expresa,
que la naturaleza de las funciones contratadas consista en la elaboracidn de softwares, como sucede
con las invenciones contratadas o por encargo*®. Mas bien, se requiere que la confeccién de dicho
programa sea consecuencia del ejercicio de las tareas laborales. Luego, dado este tenor de la norma,
surge la pregunta de si la empresa serd duefia del programa solo por el hecho que el trabajador lo
confeccione en su trabajo, aun cuando no haya sido contratado para cumplir esa clase tarea, o bien,
es necesario asimismo que se contemple dicha tarea como parte de las funciones contratadas.

En Espafia la ley de propiedad intelectual contempla una norma similar a la nuestra. Y en
relacion a la problematica planteada, podemos decir que existen dos posiciones. Una que se inclina
en orden a que el empleador se repute titular de los programas que cualquier trabajador obtenga.
Se sefiala asi que, tratdndose del programa computacional, no obstante que el contrato de trabajo

42 Ley N2 17.336, de 1970, art. 69.

43 Véanse LOIS (2000), pp. 147 y ss. y ESTUPINAN (2003), pp. 209y ss.
4 SIERRA (2013), pp. 63y ss.

45 SIERRA (2013), pp. 63 y ss.; FERNANDEZ Y AGRA (1997), p. 36.

46 CABANELLAS (2011), p. 138.

47 Ley N2 17.336, de 1970, art. 8°, N° 2.

48 Ley N2 19.039, de 1991, art. 68.
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tenga otro objeto (no programar), pero su ejecucion propicie o dé lugar a esa obra intelectual, se
transmite la titularidad del mismo a la empresa®.

La otra posicidn tiene una vision mas restrictiva, pues se entiende que la elaboracion del
software debe tener conexién con el objeto de la relacidn laboral. Se sostiene que es requisito
esencial que el programa sea desarrollado por el trabajador para cumplir con sus funciones
contractuales. De esta suerte, el trabajador tendrd que poseer los conocimientos de informatica
necesarios para desempefiar su labor®®, aun cuando no haya sido contratado, en especifico, como
“profesional informatico” o “programador”®l. Por el contrario, si el trabajador desarrolla un
programa en el trabajo (espacio y/o tiempo), por su propia iniciativa, pero sin constituir el objeto
de la relacién laboral, serd propiedad de este, sin que se atribuyan al empresario, y sin perjuicio de
las eventuales responsabilidades laborales a que dé lugar®?. Tal situacién sucede cuando el
programa no es imprescindible para el desarrollo de la funcién, pero viene a facilitarla. En este caso,
no se encuentra dentro del objeto del contrato de trabajo, porque el asalariado realiza su trabajo a
través de otros métodos, el programa vendria a ahorrarle tiempo vy facilitarle la realizacion de las
tareas, pero es un producto que el sujeto realiza en beneficio propio, aunque redunde en beneficio
de la empresa. Ademas en estos casos el sujeto no es contratado por sus especiales conocimientos
de informatica®:.

En este ambito, resulta ilustrativo un caso conocido por el Tribunal Superior de Andalucia,
relativo a un auxiliar administrativo del Departamento de Personal del Centro de Malaga, que
desarrollé una aplicacién informatica orientada al control de las altas y bajas de los trabajadores de
la empresa. Surge la duda, sobre si dicha aplicacidn pertenece al trabajador o a su empleador, sobre
punto el tribunal resuelve:

(...) por cuanto efectivamente, el recurrente en su condicidon de empleador del actor y en base a las
notas que identifican toda relacién laboral y en concreto a la ajenidad, le corresponderia "ab initio"
tanto el derecho al trabajo prestado como la titularidad originaria sobre los frutos de este trabajo,
como decia el art. 23 de la Ley de Contratos de Trabajo de 1931, "el producto del trabajo contratado
pertenecera al patrono, a quien el trabajador transferird todos sus derechos sobre aquél, por el
mismo hecho del contrato". Pero deben ser los frutos del trabajo contratado y por los cuales es
remunerado, con lo que el presente supuesto queda a su vez fuera del dmbito de aplicacion de los
otros preceptos también denunciados, por cuanto su creacidon no lo fue en el ejercicio de las
funciones que le habian sido encomendadas o siguiendo sus instrucciones, pues segun se desprende
del inalterado relato de probados, el actor fue contratado para desarrollar meras tareas
administrativas, las que como razona el Juzgador de instancia, presuponen o implican el manejo de
ordenadores concierta destreza, pero simplemente a nivel de usuario, no la creacién ni la
modificacion de programas o aplicaciones informaticas. Tampoco cred el programa siguiendo las
instrucciones de la recurrente sino por propia iniciativa, instaldndolo una vez elaborado en el sistema
informatico de la empresa a iniciativa propia, solicitando y obteniendo previamente la oportuna
conformidad (hecho probado segundo)>.

Para el caso de nuestro pais, concordamos también con lo sefalado por la doctrina
comparada, en orden a que las funciones que originaron el programa debe ser parte del objeto del

4 MARTIN et al. (2016), p. 731.

50 PREINFALK (2010), p. 218.

51 APARICIO (2014), p. 41.

52 APARICIO (2014), p. 41.

53 APARICIO (2014), p. 41.

54 Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, Ceuta y Melilla, rec. 2035/2001, de 1 de febrero de 2002.
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contrato de trabajo. Ahora bien, eso no implica que el trabajador debe ser contratado
exclusivamente como programador, sino que es posible que esté contratado para desarrollar un
cargo o funcidén principal, que implica el desarrollo de otras funciones, como seria la de
programacion®®.

Segun lo descrito, podriamos decir que existe una funcién principal, y otra ligada a ella que
la complementa, la cual es imprescindible para cumplir el objetivo de la primera. Precisamente dicho
esquema es reconocido por nuestro ordenamiento a propdsito de las estipulaciones minimas que
debe contener el contrato de trabajo. En particular, el art. 10 N° 3 CdT dispone que

El contrato de trabajo debe contener, a lo menos, las siguientes estipulaciones: (...) 3.- determinacién
de la naturaleza de los servicios y del lugar o ciudad en que hayan de prestarse. El contrato podra
sefialar dos o mas funciones especificas, sean éstas alternativas o complementarias®® 7.

Como se observa, la determinacidn de funciones que exige la ley, no se limita a una, sino
gue puede tratarse de “dos o mas”. Se reconoce entonces la “polifuncionalidad” de funciones que
puede asumir un trabajador®®, pero siempre que la cldusula en cuestion delimite claramente dichas
funciones y la oportunidad de ejecucion de las mismas, para que asi el dependiente conozca de
antemano las obligaciones a las que se compromete®°.

Luego, dichas funciones pueden tener relacién en clave “alternativa” o “complementaria”.
Por funciones alternativas se entienden que son “dos o mads funciones especificas convenidas, las
cuales pueden realizarse, primero unas y luego otras, repitiéndolas sucesivamente”®’. Como dato
distintivo se deberia destacar el caracter independiente entre ellas, ya que precisamente no pueden
ser “complementarias”. Es decir, una no necesita de la otra para que pueda materializarse en forma
correcta.

Por funciones complementarias se entiende que son “aquellas que sirven para completar o
perfeccionar la o las funciones especificas encomendadas” 1. De esta manera, serdn exigible en la
medida que el desempefio de las funciones lo requieran®?. Se suele asi asociar una funcién
complementaria como accesoria de otra principal (o base), sin la cual esta ultima no puede cumplir
a cabalidad su objetivo®. Normalmente esta funcién principal se describe en conexién directa con

55 En el Codigo del Trabajo las expresiones cargo y funcién estan estrechamente vinculadas, tal es asi, que existen una serie de normas
que las utilizan como conceptos equivalentes (véase N°6 art. 154 CdT, art. 316 letra a CdT y art. 317 CdT). La palabra “funcién” en el
significado que nos interesa, se define como “tarea que corresponde realizar a una institucion o entidad, o a sus 6rganos o personas”,
véase: REAL ACADEMIA ESPANOLA (2014). Como se aprecia, su hocién apunta a la realizacién de una labor. Por su parte, la palabra
“cargo” en las acepciones que nos interesan, segun el diccionario ya citado, significa “dignidad, empleo, oficio” (segunda acepcion), u
“obligacion de hacer o cumplir algo” (cuarta acepcion). De esta suerte, la palabra “cargo” se asocia, mas bien, con una posicion o puesto
(dignidad, empleo) que ocupara un trabajador en una empresa, y que importa la realizacion de una o una serie de funciones (obligaciones
de hacer o cumplir algo). De ahi que ambas palabras, cargo y funcién, se utilicen, incluso por la legislacién, como equivalentes, pues el
contenido de la primera se explica por las funciones que comprende.

56 Codigo del Trabajo, de 2003, art. 10, ndm. 3.

57Véase LANATA (2006), p. 111, para quien “ésta es una de las estipulaciones mas importantes del contrato de trabajo, pues dice relacién
con la obligacién principal del trabajador, que es precisamente la de prestar servicios a favor del empleador”.

58 MELIS Y SAEZ (2009), p. 75.

9 MELIS Y SAEZ (2009), p. 75.

6 MELIS Y SAEZ (2009), p. 77

61 MELIS Y SAEZ (2009), p. 75.

62 Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N2 304-2016, de 19 de julio de 2016.

63 Véase Direccion del Trabajo, ORD. N°560, de 01 de febrero de 2017.
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un “cargo”, al que se le pueden asociar funciones complementarias que se consideran necesarias
para dicho cometido®.

Segun se advierte, aun cuando se pueda concebir las funciones complementarias con esta
perspectiva, es decir, de accesoriedad, la ley exige su descripcién en el contrato de trabajo. Pues se
considera necesario tener certeza del o los servicios que se deberan prestar. Todo ello, por un lado,
para evitar que en este aspecto quede “sujeto al arbitrio del empleador”®, y por otro, para conocer
con claridad “las condiciones y otras circunstancias bajo las cuales debera realizar la funcién”®. De
esta forma, serian contrarias a dicha exigencia de certeza, aquellas estipulaciones que describan
funciones como complementarias; por ejemplo, con férmulas que sefalen que "todas aquellas
labores inherentes a los trabajos encomendados y que al efecto disponga el empleador"®’.

Cuando se habla de labores “inherentes”, normalmente dice relacién con tareas que no
fueron descritas en el contrato, pero que el empleador pretende se consideren como parte de la
funcién contratada.

Es posible aceptar que el trabajador debe cumplir con obligaciones que no descritas en el
contrato de trabajo. El fundamento de esta afirmacion se encontraria en el art. 1546 del Cédigo Civil
(en adelante, CC) que dispone que los contratos han de

ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sélo a lo que en ellos se expresa, sino a todas
las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligacion, o que por la ley o la costumbre
pertenecen a ella®.

Con todo, para lo que nos interesa, es necesario distinguir dos clases de obligaciones de un
trabajador: unas, que consisten en la ejecucién de una funcién, y otras, que no implican realizar una
tarea, sino otro deber, como p. e]. respetar las normas de seguridad e higiene, guardar reserva de
informacidn confidencial, etc. Normalmente, nuestra jurisprudencia y doctrina laboral reconoce la
aplicacién del articulo citado tratdndose de la segunda clase de deberes®. Es mds posible
comprender que un cargo (por ejemplo, un gerente general) conlleva ciertas obligaciones que le son
intrinsecas (por ejemplo, reserva de informacidn confidencial), a que aquella implique a su vez mas
funciones.

64 La palabra “funciéon” en el significado que nos interesa, se define como “tarea que corresponde realizar a una institucion o entidad, o
a sus érganos o personas”, véase: REAL ACADEMIA ESPANOLA (2014). Como se aprecia, su nocién apunta a la realizacién de una labor.
Por su parte, la palabra “cargo” en las acepciones que nos interesan, segun el diccionario ya citado, significa “dignidad, empleo, oficio”
(segunda acepcidn), u “obligacion de hacer o cumplir algo” (cuarta acepcién). De esta suerte, la palabra “cargo” se asocia, mas bien, con
una posicion o puesto (dignidad, empleo) que ocupara un trabajador en una empresa, y que importa la realizacidon de una o una serie de
funciones (obligaciones de hacer o cumplir algo). De ahi que ambas palabras, cargo y funcion, se utilicen, incluso por la legislacién, como
equivalentes, pues el contenido de la primera se explica por las funciones que comprende (véase arts. 154 N° 6, art. 316 letra a, y art. 317
cdT).

85 1° Juzgado de Letras de Coronel, RIT N2 1-20-2015, de 09 de abril de 2016.

6 Véase Direccion del Trabajo, ORD. N°560, de 1 de febrero de 2017.

57 Direccidn del Trabajo, ORD. N°560, de 1 de febrero de 2017.

88 Codigo Civil, de 1856, art. 1547.

% |rureta menciona una serie de deberes emanados de la buena fe, estos son: deber de diligencia, deberes de cooperacion, y deberes de
confianza. En cada uno de estos supuestos, el autor describe obligaciones que no consisten en funciones, como por ejemplo, abstenerse
de acciones que perjudiquen la adecuada ejecucion del trabajo, confidencialidad de informacion reservada, prohibicion de competencia
desleal, obligaciones bdasicas de probidad y correccion; véase IRURETA (2011), pp. 160 y ss. En un sentido similar, otorgandoles la
connotacidn a dichos deberes del contenido ético-juridico del contrato de trabajo, véase THAYER Y NOVOA (2007), pp. 230 y ss. Por su
parte, Corral explicando el art. 1546 CCy la posibilidad que por medio de esta norma se configuren “deberes contractuales no explicitos”,
da unaserie de ejemplos en el dmbito laboral, los cuales coinciden con obligaciones del trabajador que no consisten en funciones; CORRAL
(2007), pp. 155y ss.
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Todo esto teniendo en cuenta que nuestra legislacién laboral exige la descripcion de las
funciones como una estipulacién minima del contrato de trabajo’®, ya que la contraprestacion
correlativa de la remuneracién es la “prestacion de servicios”, es decir, las funciones contratadas.
De esta suerte, la aplicacién del art. 1546 CC en orden a considerar que el trabajador cumpla mas
funciones que las detalladas en su contrato, seria posible aceptar pero de modo restringido, toda
vez que podria afectarse negativamente la conmutatividad de dicho contrato.

En este contexto, la expresion “labores inherentes” (para usar la fdrmula de la cldusula antes
mencionada), podria interpretarse a la luz del art. 1546 CC como aquellas “cosas que emanan
precisamente de |la naturaleza de la obligacidn”. Segln, GuzmMAN BRITO, esto implica que “a partir del
ser, estructura u organizacién de cada obligacion puede derivarse algo no declarado, pero que
resulta necesario para la total satisfaccion de la prestacién obligacional de que se trata”’.

En el caso en andlisis, la obligacién descrita en el contrato seria el desarrollo de una
determinada “funcién” (num. 3 art. 10 CdT). Por tanto, la tarea inherente ha de consistir en otra
“funcién”. Ahora bien, esta ultima tiene que ser consustancial a la primera, pues debe emanar de
su propia “naturaleza”. Por consiguiente, tiene que resultar evidente que esa otra funcion
(inherente) es intrinseca a la descrita en el contrato, de tal forma que ha de resultar indiscutible su
ejecucién con miras a cumplir aquella. Si no se verifica la circunstancia anterior, se trataria de una
funcidn respecto de la cual el trabajador no estd obligado, y, por tanto, no podria imputdrsele al
mismo un incumplimiento por no ejecutarla’?.

Dada esta explicacion, consideramos que no serd sencillo estimar la funcidon de programador
como inherente a otra, aun cuando esta Ultima implique una tarea principal de naturaleza
informatica. Pues una actividad de esta clase no importa per sé labores de programacion.

Estimamos asi que, aun cuando la funcién principal de un trabajador consista en asumir el
area informatica de una empresa, si ademas se pretende que realice tareas de programacion, estas
deben estar descritas en su contrato. Y es que a pesar que sea una labor accesoria (y no principal o
continta), nuestra legislacién exige que tal tipo de labores se especifiquen como complementarias’.
Con mayor razén, ha de seguirse el mismo criterio, si el trabajador es contratado para desarrollar
un cargo fuera de un ambito informatico (por ejemplo, arquitectura, disefio, etc.), pero donde se
requiere que se ejecuten trabajos de programacién informatica’.

Por consiguiente, por el hecho de que un trabajador confeccione en su trabajo un programa,
no implica necesariamente que este le pertenezca al empleador. Entendemos que para que se
atribuya la titularidad del empresario se requiere que la confecciéon del mismo tiene que estar
incluida dentro de sus funciones, aun cuando puedan tener el caracter de complementaria. Asi las
cosas, no es necesario que el dependiente sea contratado exclusivamente para el desarrollo de
programas, pero si es necesario que tal labor esté contemplada entre sus funciones contratadas’®.

Sin perjuicio de lo anterior, se reafirma la idea de la exigencia de la descripcion de las
funciones de programacion, aun cuando sea en clave complementaria, pues los resultados de la

70 Codigo del Trabajo, de 2003, art. 10, nim. 3.

7t GUZMAN (2002), p. 17.

72 A este respecto, Irureta sostiene que “el cargo o funcién configura los limites obligacionales del trabajador, asi como de los derechos
subjetivos que subyacen en el poder de direccidn del empleador. Dicho cargo o funciéon permite conocer a qué se encuentra
especificamente obligado el trabajador y qué puede exigirle su empleador”, véase IRURETA (2011), p. 164.

73 Codigo del Trabajo, de 2003, art. 10, ndm. 3.

74 APARICIO (2014), p. 41.

75 CABANELLAS (2011), p. 138.
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misma son relevantes, toda vez que su producto tiene la connotacion de creacién intelectual, con
todas las implicancias que ello conlleva, segun lo explicado previamente.

4. Sobre las remuneraciones del trabajador

Elinciso 2° del articulo 8 de la Ley 17.336, no hace mencidn alguna relativa a laremuneracion
que debera recibir el trabajador contratado para realizar una actividad inventiva, aun cuando se
logre un invento. En principio nos parece que el trabajador solo tendra derecho a la remuneracion
pactada para su funciéon en el contrato, a pesar de que finalmente se obtenga una creacion
intelectual. En este sentido, Cabanellas afirma que “la adjudicacion de derechos al empleador, bajo
el régimen aqui analizado, no da derecho al empleador a remuneracién adicional alguna. La
contraprestacién por sus desarrollos tecnoldgicos es el salario que se haya oportunamente
convenido”’®,

En esa linea, puesto que el contrato de trabajo es un contrato oneroso”’, la doctrina se ha
inclinado por sostener que aquel celebrado por un autor, no solo impone a este la obligacion de
desarrollar una actividad creativa, sino que también atribuye al empleador los derechos de
utilizacion o explotacién de la obra. Como explica Cabedo, en este caso “se entiende que lo que el
empresario persigue es un resultado concreto, ya que el interés econdmico del mismo reside en la
posible explotacién de la obra”’8,

El argumento principal que apoya la tesis recién expuesta aparece expresado con claridad
en las siguientes palabras del jurista espaiiol Valdés:

(...) derivado directamente de la relacion laboral, el trabajador recibird de su empresario un salario
como contraprestacion de la actividad realizada. Este salario retribuye tanto el desarrollo de la pura
actividad creativa, como la cesién (atribucion) de derechos de explotacion que la obra creada lleva
aparejada. Que el salario debe remunerar ambos conceptos creo que es evidente pues, como ya
vimos, poca o ninguna utilidad patrimonial puede obtener el empresario de la actividad, e incluso de
la obra creada, si carece de la posibilidad de explotarla’.

Es decir, si el empleador careciese de la facultad de utilizar la obra para el objeto propio de
su actividad comercial, no se ve cudl seria la causa que justifica la percepcién de la remuneracion
por parte del trabajador. En sintesis, puede concluirse que, como el contrato de trabajo tiene por
objeto la obtencién de un resultado que supone la explotacién de la obra creada, la remuneracion
que recibe el trabajador-autor también retribuye la cesidn de los derechos de utilizacién o
explotacidn de la obra®.

Como se advierte, en principio este criterio seria similar al aplicado para las invenciones
contratadas o por encargo, referidas a la Propiedad Industrial. Sobre estas, parte relevante de la
doctrina comparada sostiene que la remuneracién ordinaria que percibe el trabajador cubre, en
principio, todas aquellas actividades que son parte del objeto del contrato, entre ellas, las de
cardcter inventivo®.. De esta suerte se concluye que, en principio, la invencién no es el fundamento

76 CABANELLAS (2011), p. 139.

77 En cuanto al caracter oneroso del contrato de trabajo, véase GAMONAL Y GUIDI (2015), p. 10; THAYER Y NOVOA (2007), p. 106.
78 CABEDO (2011), p. 470.

79 VALDES (2001), p. 129.

80 \éase CABEDO (2011), pp. 465y ss.

81 \/éase SALA Y VICENT (1988), p. 1986; PEDEMONTE (1988), p. 43.
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para algun tipo de remuneracidn suplementaria, toda vez que no seria justo recompensar a una

persona por hacer aquello para lo que se le ha contratado®.

Ciertamente sobre este ultimo punto, existe una diferencia entre la obra consistente en un
software y la invencidn contratada o por encargo. Y es que esta Ultima en casos excepcionales podria
generar una remuneraciéon adicional para el trabajador-inventor, la que no se encuentra
contemplada para el caso del trabajador-programador.

En efecto, la Ley 19.039 contempla la posibilidad que el trabajador tenga el derecho de
recibir una cantidad mayor a aquella estipulada en su contrato, para ello es necesario que se
obtenga una “invencién que exceda el marco de la que fue encargada”®. Por ende, la retribucidn
adicional no tiene cardacter obligatorio dado que la invencién contratada o por encargo se realiza
durante el normal desarrollo de la actividad investigadora. De esta forma, esta retribucidn adicional
se devenga cuando el trabajador desarrolla un trabajo (misién inventiva) que excede en forma
positiva la prestacion pactada y que producto de ese trabajo se obtiene una invencién®. El objetivo
de la misma se encontraria, entonces, en la busqueda de la conmutatividad que se pierde, cuando
la investigacion contratada llega a un resultado (invencidn) que sobrepasa las estimaciones que se
pensaban al momento de suscribirse el contrato. Asi, pues, se concibe en orden a evitar un
enriquecimiento injusto del empleador, titular de una invencién obtenida por la actividad del
trabajador que sobrepasa el contenido de su contrato.

Como deciamos, la situacién descrita no se contiene en la LPI, para ninguno de las obras o
creaciones intelectuales elaboradas por trabajadores dependientes. Con todo, conviene observar
gue la doctrina comparada se ha encargado de identificar ciertas situaciones excepcionales, donde
se estima que el empleador podria estar obligado a otorgar al trabajador una retribucién
suplementaria o adicional por la utilizacién de su obra. Estas situaciones son las siguientes:

1. Cuando el trabajo creativo es de tal entidad que empleador obtiene como resultado “beneficios
desorbitados”, esto es, beneficios que “exceden esas previsiones en virtud de las cuales se
establecieron las condiciones econdmicas del contrato”®.

2. Cuando el empleador obtiene de la utilizacién de la obra un provecho ajeno al ambito de su giro,
negocio o actividad habitual®®.

Tal posibilidad ha sido reconocida por ordenamientos como el espafiol, donde se contempla
la “accidn de revisidon por remuneracién no equitativa”. Se dispone asi que

si en la cesion a tanto alzado se produjese una manifiesta desproporcién entre la remuneracion del
autor y los beneficios obtenidos por el cesionario, aquel podrd pedir la revision del contrato y, en
defecto de acuerdo, acudir al Juez para que fije una remuneracidon equitativa, atendidas las
circunstancias del caso®’.

Justamente, se considera que esta norma tiene aplicacidn tratandose de los trabajadores
por cuenta ajena, pero con excepcidn de aquellos que elaboren softwares®.

82 GOMEZ (1984), pp. 123y ss.

8 Ley N2 17.336, de 1970, art. 69, inciso final. Para esto la norma citada se remite al inc. 2 del art. 68 relativo a la invencidén mixta, que
genera el derecho a una retribucién adicional.

8 SIERRA (2013), pp. 76 y ss.

85 VALDES (2001), p. 137.

8 CABEDO (2011), p. 472.

87 Real Decreto Legislativo 1/1996, de 1996, art. 47.

88 DELGADO (2002), p. 24.
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En nuestro pais, tratandose de los softwares, la regla general es que no se genera dicha
retribucidn adicional, porque la ley no contempla dicha posibilidad. Sin embargo, si podria existir
un supuesto donde se devengaria tal remuneracion. Para esto es necesario que el programa
también resulte protegido por la Ley N°19.039, de Propiedad Industrial. Esto debido a que el art. 89
de la LPI sefiala que “Los derechos otorgados por esta ley a los titulares de derechos de autory
conexos, no afectan la proteccién que les sea reconocida por la Ley de Propiedad Industrial y otras
disposiciones legales vigentes que no se deroguen expresamente”®. Es decir, no se excluye la
proteccion conjunta de una creacidn tanto en sede de propiedad intelectual —cuando se trate de
alguna de las figuras reguladas en la Ley N° 17.336— como en el ambito de la propiedad industrial
—cuando estemos ante alguno de los supuestos protegidos por la LPI—%°, Luego, para que un
programa sea protegible como invento, se requiere que cumpla precisamente con requisitos de
patentabilidad, estos son, que sea una invencién nueva, que tenga nivel inventivo, y tenga
aplicacién industrial®’. En este contexto, en el dmbito de la Unién Europea se afirma que “las
invenciones implementadas por ordenador serdn patentables solamente si las mismas son de
caracter técnico o resuelven un problema técnico, son nuevas y constituyen una contribucidn
inventiva técnica al estado del arte”%?.

A este respecto, la ley de propiedad intelectual espafiola, tratdndose de los programas
computacionales, acepta en forma expresa esta compatibilidad de protecciones. Se dispone asi que

cuando los programas de ordenador formen parte de una patente o un modelo de utilidad gozaran,
sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Ley, de la proteccion que pudiera corresponderles por
aplicacidn del régimen juridico de la propiedad industria®.

Se afirma asi que existird una proteccidon concurrente de las tutelas de Derecho de Autory
de Derecho de Patentes®. El primero protegeria el cédigo del programa y la expresién de este,
mientras que el segundo ampararia “su funcionalidad, la idea que subyace al mismo, y quedaria
generalmente vinculada al método, procedimiento o aplicacién industrial de los que forme parte”®.
De este modo, si una creacion intelectual es protegible via propiedad industrial, no existe
inconveniente en que, en lo referido a este dmbito, puedan operar las normas sobre invenciones en
servicio®,

Tales criterios se pueden tomar en cuenta en Chile, dado los términos del articulo 89 LPI
antes citado. De manera que si el programar es parte de las funciones contratadas del trabajador,
y si ademads este software es parte de una creacién patentable, se podria calificar como una
invencién por encargo o contratada®. Lo relevante de este criterio, es que si se efectua dicha
calificacion, se podria generar para el trabajador la retribucién adicional contemplada para esta
clase de invenciones, segun explicabamos. Con todo, si el programa es patentable podrian resultar

89 Ley N2 17.336, de 1970, art. 89.

%0 La LPI no contiene disposiciones que excluyan de forma expresa la posibilidad que una determinada creacién sea protegida también en
sede de propiedad intelectual. En este punto, nuestra legislacion difiere de la espafiola, que si contiene un supuesto de exclusion de
patentabilidad respecto de las “Las obras literarias, artisticas o cualquier otra creacion estética, asi como las obras cientificas”. Real
Decreto Legislativo 1/1996, de 1996, art. 4.4, letra b).

%1 Sobre estos requisitos de patentabilidad, véase SIERRA (2013), pp. 15y ss.

92 GARZA (2009-2010), p. 260.

93 Real Decreto Legislativo 1/1996, de 1996, art. 96.3.

% APARICIO (2017), p. 1417.

9 APARICIO (2017), p. 1417.

% En este orden, resulta interesante el caso de los programas computacionales o software, que conforme a nuestra legislaciéon se
consideran, en principio, obras intelectuales protegidas por la Ley N° 17.336, de 1970.

97 Ley N2 17.336, de 1970, art. 68.
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también aplicables las normas sobre “invenciones mixtas”~°, y las invenciones universitarias o de

instituciones publicas de investigacién®® (art. 70 LPI).
5. Conclusiones

Primera. En el supuesto del inc. 2° del art. 8 Ley 17.336 el empleador es titular de los
derechos patrimoniales relativos al programa computacional. El trabajador conserva los derechos
morales de dicho software, los que tiene que ejercer de buena fe, es decir, en un marco de
cooperacion con el empleador, y evitando acciones abusivas que impidan a este la explotacién de
esa creacion intelectual.

Segunda. Para que el empleador sea considerado titular de los derechos patrimoniales, se
requiere que el trabajador tenga descritas entre sus funciones aquellas consistentes en desarrollar
programas de computacion. Aun cuando la funcién principal del trabajador no sea la de programar,
pero en ciertos casos debe ejecutar esa tarea, es necesario que se contemple esa funcion en el
contrato en calidad de “complementaria”.

Tercera. En principio el trabajador que elabora un software solo le corresponde recibir las
remuneraciones contempladas en su contrato de trabajo. Por tanto, no tiene derecho a recibir una
eventual retribucién adicional, como sucede con las invenciones por encargo o contratadas.
Excepcionalmente, este trabajador puede obtener esa retribucion si el programa es parte de un
invento patentable, y operan las condiciones para que dicho estipendio se devengue.
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