C-3775-2018

FOJA: 72 .-
NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 1° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : G-3775-2018
CARATULADO : MICROSOFT CORPORATION/TAWA CHILE
S.A.

Santiago, seis de Abril de dos mil veinte

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

A folio 6, con fecha 30 de abril de 2018, del
cuaderno de medida prejudicial, comparece Ricardo
Napadensky Miquel, abogado, en representacidn de
MICROSOFT CORPORATION, sociedad extranjera, ambos
domiciliados para estos efectos en Antonio Bellet
N°444, oficina 504, comuna de Providencia, quien
interpone demanda en procedimiento sumario de
indemnizacidén de perjuicios por violacidén de la Ley
N°17.336 de Propiedad Intelectual, en contra de
TAWA CHILE S.A., representada por Marco Delgado,
ignora profesién u oficio, ambos domiciliados en
Avenida Isidora Goyenechea, comuna de Las Condes, a
fin de que:

1.-Se declare que la demandada ha infringido
las disposiciones de los articulos 6, 7, 8, 18, 20,
23 y 79 de la Ley N° 17.336, incurriendo en la
comisién de ilicitos «civiles por la wutilizacidn
ilegitima de la propiedad intelectual de la
demandante.

2.- Se condene a la demandada al pago de la
indemnizacidén sustitutiva del articulo 85 K de 1la
Ley N°17.336 ascendiente a la suma de 163.800.-
Unidades Tributarias Mensuales, o lo que el Tribunal

estime conforme a derecho.
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3.- Se condene a la demandada al pago de las
multas del articulo 78 de la Ley indicada, las que
ascenderian a 4.550, Unidades Tributarias Mensuales.

4.- Se condene a la demandada pago de las
costas de la causa.

Funda su pretensién en la existencia de
obras protegidas por la ley de autor en uso de la
demandada, las cuales explota a fin de ejercer su
industria, todo, sin la autorizacidédn del autor, 1lo
cual i1mplica un delito civil que genera la
obligacidén del infractor de indemnizar a su
representado, asi como al Fisco de Chile.

Sostiene que, como todo contrato de
autorizacidén, una licencia es aquella que permitiria
a la demandada el uso de determinada obra, Dbajo
determinadas circunstancias, de conformidad al
articulo 20 de la Ley del ramo. Asi entonces, la
demandada debe acreditar que a la época de 1la
ejecucidn de la medida prejudicial, estuvo
autorizada para el uso de los programas
inventariados en ésta y no de otros, en tanto que
cada programa computacional es una obra individual,
gozando de proteccidén de forma independiente, todo
conforme a la ley especial que regla la materia,
esto es, la Ley N°17336.

Relata que Microsoft Corporation solicitd como
medida prejudicial preparatoria sin notificaciédn
previa vy con auxilio de la fuerza publica, se
ordenara a la sociedad TAWA CHILE S.A. exhibir todos
los programas computacionales que empleaba y 1las
licencias que respaldaban su uso. Fue asi como el
dia 13 de marzo del afio 2018, se constituyd en el

domicilio de la demandada, la Sra. Receptora
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Judicial Ruth E. Ulloa Neira, acompafiada por
Gregorio Zaviezo Palacios, Perito de 1la Corte de
Apelaciones de Santiago, asesor 'y consultor en
licenciamiento. En la inspeccién realizada, y luego
del conteo de los 51 equipos pertenecientes a 1la
demandada, no se exhibieron las licencias originales
de los siguientes programas Yy en la siguiente
cantidad: Windows 7 Professional, 16 unidades;
Windows 8.1 Professional, 13 unidades; Windows 10
Professional, 12 unidades; Office Professional Plus
2007, 2 unidades; Office Professional Plus 2010, 18
unidades; Office Professional Plus 2013, 15
unidades; Office Professional Plus 2016, 6 unidades;
Office Hogar vy Empresa 2013, 3 unidades, Office
Hogar y Empresa 2016, 3 unidades, 365 Para Mac, 1
unidad; 365 Business, 3 unidades, totalizando 91
programas, de 11 tipos diferentes, en 51 equipos
periciados.

Afirma que, al momento de realizarse la medida
prejudicial, se pudo advertir que la demandada ha
montado su actividad empresarial sobre una red de
computadoras en las cuales se han instalado
productos de Microsoft, lucrando desde entonces con
su propiedad.

Sostiene que Tawa Chile S.A. es una importante
empresa reconocida en su rubro por su dedicacidén a
“brindar asesoria a compafiias lideres a través de
soluciones empresariales 1integrales en: Gestion de
Personas, Administracién 'y  Finanzas, Retail y
Comercializacion”, tal y como indican en su propia
pagina web. Es también en aquel mismo sitio en donde
se seflala que "“Grupo Tawa ofrece un portafolio de

soluciones que van desde el destaque de personal, el
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reclutamiento y seleccidén de candidatos 1idodneos,
hasta el manejo 1integral de procesos contables,
administrativos, de compensaciones y manejo integral
de equipos comerciales y promocidén en el punto de
venta. Ofrecemos asesoramiento profesional en el
desarrollo 'y la 1Implementacidén de proyectos y
negocios, desde la gestacion de la idea, la
evaluacion de riesgos hasta su implementacion y
puesta en marcha. Somos participes de las decisiones
de negocios que toman nuestros clientes )%
acompanamos su crecimiento”.

Afirma que, el software es significativo para
su giro, y que la demandada obtiene provecho
ilegitimo de la creacidn intelectual de la
desarrollada, pues no paga las respectivas
licencias.

Afiade a lo anterior que también se  ha
perjudicado al Fisco de Chile, al no devengarse ni
pagarse los 1impuestos correspondientes, con 1lo que
la demandada también ha reducido sus costos vy
atentado contra sus competidores.

Como fundamentos de derecho de su pretensidn,
sefiala que Microsoft es autora vy duefila de sus
programas computacionales, y sblo a ella corresponde
autorizar su wuso o comercializacidén vy, en tal
calidad le corresponden los derechos patrimonial vy
moral que contempla el articulo 1° de la Ley 17.366.

Afiade que, en conformidad con el articulo 17 de
la Ley de Propiedad 1Intelectual, “E1  derecho
patrimonial confiere al titular del derecho de autor
las facultades de utilizar directa y personalmente
la obra, de transferir, total o parcialmente, sus

derechos sobre ella y de autorizar su utilizaciodn
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por terceros”. En el caso sub lite, el autor, a
través de autorizaciones o licencias de uso, permite
la explotacidén de su obra exclusiva y Unicamente de
acuerdo con los términos establecidos en la
autorizaciodn.

Sostiene que, en consecuencia, se estéa
afectando vy lesionando los derechos morales 'y
patrimoniales gque 1le corresponden a la demandante
como autora de dichos programas. De la misma forma,
se estard lesionando el interés del fisco vy
afectando al mercado.

Previas citas 1legales, sostiene que cualquier
eventual 1licencia que haya podido entregar su
representada debiese, en puridad, haber sido
conferida a Tawa Chile S.A. a fin de que su uso y
tenencia se encuentre acorde a lo exigido por
nuestra legislacidén. Cualquier otra autorizacidn
entregada a una persona Jjuridica diversa de Tawa
Chile S.A. no autoriza en caso alguno la tenencia o
uso legitimo de los programas de su representada.
Ello, en atencidédn a que la autorizacidén de uso debe
ser completamente determinada y especifica respecto
de una persona determinada, y de acuerdo a los demés
términos establecidos en el contrato de licencia, vy
afirma que Microsoft Corporation no firma contratos
de licenciamiento en los cuales se permita el uso de
sus programas por terceros.

Afirma que ha sufrido la demandante dano
emergente, lucro cesante, vy danio moral, el darno
emergente toma en consideracidén (sic) la cantidad de
productos que la contraria utilizdé sin las licencias
correspondientes, el lucro cesante, se encuentra

constituido por el wvalor de 1los programas no
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licenciados, multiplicados por 1la rentabilidad que
Microsfot ha dejado de percibir.

En cuanto al dano moral o extrapatrimonial,
afirma que el principal dafio es el desprestigio o el
descrédito que se hace de una persona y la perjudica
en sus negocios, cuestidn que claramente ha afectado
a la actora en virtud del actuar ilicito de 1la
demandada. Afirma al respecto que la reputacidn y el
prestigio de las personas Jjuridicas son derechos
extrapatrimoniales que estan protegidos por la Ley,
y que los dafilos a éstos deben ser indemnizados.

A continuacidén, se refiere al articulo 85 K de
la Ley 17.366, seqguin el cual existen ©plenas
facultades para que el tribunal, una vez acreditadas
judicialmente las infracciones que por medio de esta
presentacidén se alegan, aplique una indemnizacidn
sustitutiva por wuna suma Unica compensatoria. EI1
monto serd determinado por el Tribunal en relacidn
con la gravedad de la infraccidén, lo que solicita se
tenga en consideracidén a la hora de cuantificar los
dafos, fijandola en 2.000 Unidades Tributarias
Mensuales, por cada una de las 91 infracciones.
Sostiene que utilizandose 101 programas de 1la
demandante, de los que sbélo 10 tenian licencia, el
actuar de Tawa Chile S.A. presenta un 90% de
ilicitud (sic), por lo gque pide que se la condene a
una indemnizacidén sustitutiva de 163.800 Unidades
Tributarias Mensuales.

Finalmente, hace referencia al articulo 78 de la
Ley en comento, que establece multas de 5 a 50
Unidades Tributarias Mensuales para las infracciones

a dicho cuerpo legal, por 1lo que el rango de multas
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variarad entre 455 vy 4.550 Unidades Tributarias
Mensuales.

A folio 16, con fecha 27 de diciembre de 2018,
se celebré el comparendo de estilo, en el que el
actor ratificdé la demanda en todas sus partes, con
costas. La demandada solicitdé que se incorporara a
la audiencia la minuta que rola a folio 15.

En dicha minuta opone excepcién dilatoria de
ineptitud del libelo, fundada en la causal del N°2
del articulo 303 del Cédigo de Procedimiento Civil,
esto es, la falta de capacidad del demandante, o de
personeria o representacidén legal del que comparece
en su nombre, aduciendo que se seflala, tanto en la
gestidén preparatoria como en la demanda, que
comparece “Ricardo Mario Napadensky Miquel, en
representacidén de Microsoft Corporation”, sin que se
sefiale el nombre, domicilio y profesidén u oficio del
demandante, de las personas que lo representen y la
naturaleza de la representacidn, pues se desprende
que no individualiza un nombre de una persona
natural que represente legalmente a la persona
juridica demandante.

Aflade que tampoco existen antecedentes que
permitan individualizar quién representa a la
demandante, asi como su nacionalidad o la actividad
comercial que practica, cuestiones todas que no
permiten i1dentificar si el compareciente cuenta con
facultades legales suficientes de representacidn.

Nota también que se acompafia un mandato
judicial apostillado en Estados Unidos, pero en
ninguna parte del mismo se menciona de dbénde emana
la personeria de la persona natural que

representaria a la demandante vy finalmente, el
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propio abogado que seflala qué tipo de representacidn
invoca.

Agrega que la Ley ha contemplado una figura de
ficcidén 1legal al crear a las personas Jjuridicas,
quienes deben actuar en la vida comercial vy
cotidiana a través de personas naturales. A su vez,
dichas personas deben actuar dentro de la orbita de
las facultades que la propia persona juridica les ha
otorgado.

Afirma que nuestra legislacién seflala que,
independientemente del valor probatorio que tengan
los instrumentos en su pals de origen, a éstos se le
otorgard el valor probatorio que nuestra legislacidn
contemple, al respecto, y siendo la demandante una
persona juridica de caréacter comercial, gque mantiene
actividad comercial y tributaria en Chile, tal como
da cuenta el rol Unico tributario mencionado, debe
cumplir con todas y cada una de las obligaciones que
el Cb6bdigo de Comercio le impone a los comerciantes.

Afirma que no consta la inscripcidén de 1los
poderes del supuesto representante de la demandante,
en el Registro de Comercio competente. Esta
informalidad trae Ccomo consecuencia la
inoponibilidad frente a terceros, toda vez que este
medio es el Unico mecanismo de publicidad que tienen
los terceros a fin de cerciorarse que 1los poderes
societarios se encuentran vigentes. Esta obligacidn
es de caracter imperativo nace de la disposicidédn del
articulo 22 N°5 del Cébdigo de Comercio, en el Titulo
II, bajo el titulo de "“De las obligaciones de 1los
Comerciantes”.

Concluye que el abogado compareciente sbélo

cuenta con un mandato Jjudicial, sin gque se hayan
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acreditado las facultades del otorgante vy, aun si
tal documento existiere, al no encontrarse inscrito
en el Registro de Comercio, es inoponible a
terceros.

En subsidio, contesta la demanda solicitando su
rechazo con costas, con fundamento en que el informe
elaborado tras la medida prejudicial fue elaborado
por un perito privado, pagado directamente por la
demandante, quien ha informado de acuerdo con 1los
intereses de su cliente, por lo que carece de
objetividad técnica. En efecto, no sefiala si 1los
computadores analizados son de propiedad de 1la
demandada, y no individualiza los mismos, en
circunstancias de que éstos tienen marcas, modelos,
afios, placas madre que permiten hacerlo, para lo que
basta un pequefio analisis de hardware.

Afirma que, en conformidad con lo expuesto, no
existe vinculo alguno entre los equipos analizados vy
la demandada, pues no se indagd en la propiedad de
dichos bienes, ya que el informe sbélo se limita a
analizar computadores que se encontraban en el
domicilio donde operaba ésta, junto a otras empresas
que también se radicaban ahi. Asi, no es posible
establecer una relacién de dominio entre 1los
computadores y la demandada.

Seguidamente, la demandante evacta el traslado
conferido a la excepcidén dilatoria, solicitando su
rechazo, por cuanto se ha dado estricto cumplimiento
a lo establecido en el N°2 del articulo 254 del
Cébdigo de Procedimiento Civil, toda vez que consta
en autos el mandato judicial general otorgado en el
Estado de Washington, Estados Unidos, mediante el

cual se le otorga poder al abogado patrocinante de
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autor para representar a la sociedad extranjera
demandante, el cual, en virtud del articulo 345 bis
del Cbédigo de Procedimiento Civil, no requiere ser
sometido al tramite de la legalizacidn.

Llamadas las partes a conciliacidén, ésta no se
produce.

A folio 18, con fecha 22 de enero de 2019,
se recibidé la causa a prueba, rindiéndose la que
consta en autos.

A folio 25, con fecha 23 de enero de 2020,
se citd a las partes para oir sentencia.

CONSIDERANDO:

RESPECTO DE LA EXCEPCION DILATORIA:

PRIMERO: Que la parte demandada funda la
excepcidén dilatoria de falta de capacidad del
demandante, o de personeria o representacién 1legal
del que comparece en su nombre, en primer término,
en que no consta alguna la persona natural que
confiere mandato al abogado compareciente, alegacidn
que ha de ser desestimada, por cuanto los hechos
alegados podrian referirse a vicios en la forma de
proponer la demanda, mas no a la excepcidn opuesta,
para cuya resolucibdn debe estarse al analisis de los
documentos en que el compareciente funda su

personeria.

SEGUNDO: Que, seguidamente, funda su excepcidn
la demandada en que no constarian las facultades de
la persona natural gque comparece que confiere el
mandato judicial al abogado compareciente, argumento
que también se desestimara, por cuanto se observa en

la traduccidén oficial del mandato Jjudicial que el
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Notario autorizante da fe de que "“En la ciudad de
Redmond, Washington, Estados Unidos de Norteamérica,
en la fecha indicada mas abajo y ante el Notario que
autoriza este instrumento, comparece don Richard H.
Sauer, en representacidon y por poder de Microsoft
Corporation, una sociedad organizada en conformidad
con las leyes del estado de Washington...”,
constancia dque, como seflala la propia demandada,
resulta suficiente para tener por acreditada 1la
representaciétn de quien confiere el mandato, por
emanar de un Notario Publico extranjero.

TERCERO: Que, en tercer lugar, funda su
excepcién la demandada en que las facultades de
quien confiere el mandato (don Richard H. Sauer) en
representacién de Microsoft Corporation 1le serian
inoponibles, al no constar su inscripcidén en el
Registro de Comercio, como exige el articulo 22 N°5
del Cbédigo de Comercio a las sociedades comerciales,
serd también desestimada, por cuanto los requisitos
de publicidad aludidos dicen relacidédn con 1la
actuacién de las sociedades comerciales en el
territorio de 1la Republica, pero naturalmente no
puede exigirse para los actos realizados por 1los
apoderados de sociedades comerciales en el
extranjero, como sucedidé en la especie al conferirse
el mandato judicial.

EN CUANTO AL FONDO:

CUARTO: Que, Ricardo Napadensky Miquiel, en
representaciédn de la MICROSOFT CORPORATION,
interpone demanda en procedimiento sumario de
indemnizacidén de perjuicios por uso no autorizado de
propiedad intelectual, en contra de TAWA CHILE S.A.,

representada legalmente por Marco Delgado, todos 1los
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litigantes ya individualizados, a fin de que se le
ordene:

1.-Se declare que la demandada ha infringido
las disposiciones de los articulos 6, 7, 8, 18, 20,
23 v 79 de la ley 17.336, incurriendo en la comisidn
de ilicitos civiles por la utilizacidén ilegitima de
la propiedad intelectual de la demandante.

2.- Se condene a la demandada al pago de la
indemnizacidén sustitutiva del articulo 85 K de 1la
Ley 17.336 ascendiente a 1la suma de 163.800.-
Unidades Tributarias Mensuales, o lo que el Tribunal
estime conforme a derecho.

3.- Se condene a la demandada al pago de las
multas del articulo 78 de la Ley 17.336, las que
ascenderian a 4.550.- Unidades Tributarias

Mensuales.

4. - Se condene a la demandada pago de las

costas de la causa.
QUINTO: Que, para acreditar los fundamentos
de su pretensidn, el actor acompafié6, en forma legal,
y sin que fueran objeto de impugnaciédn, los

sigulentes instrumentos:

A folio 1:
1.- Copia digitalizada de Mandato Judicial
General conferido por Richard H. Sauer, en

representacidédn y por poder de Microsoft Corporation,
a Ricardo Napadensky Miquel, vy a Rodrigo Cataldo
Rubio, ante Ian M. Berg, Notario Publico del Estado
de Washington. El documento se encuentra apostillado
y traducido a la lengua castellana.

2.— Certificado emitido con fecha 15 de

diciembre de 2017 por la Direccidédn de Bibliotecas,
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Archivos y Museos N°162.568, en que consta que con
fecha 26 de abril de 2007, se registraron a nombre
de Microsoft Corporation, los siguientes programas:
WINDOWS VISTA ULTIMATE. WINDOWS VISTA BUSINESS.
WINDOWS VISTA HOME PREMIUM. WINDOWS VISTA HOME
BASIC. OFFICE ULTIMATE DOS MIL SIETE. WORD DOS MIL
SIETE. EXCEL DOS MIL SIETE. POWER POINT DOS MIL
SIETE. ONE NOTE DOS MIL SIETE. OFFICE GROOVE DOS MIL
SIETE. OFFICE PROFESSIONAL DOS MIL SIETE. OFFICE
HOGAR Y ESTUDIANTES DOS MIL SIETE. WORD DOS MIL
SIETE. EXCEL DOS MIL SIETE. POWER POINT DOS MIL
SIETE. ONE NOTE DOS MIL SIETE. OFFICE PYME DOS MIL
SIETE. WORD DOS MIL SIETE. EXCEL DOS MIL SIETE.
POWER POINT DOS MIL SIETE. OUTLOOK DOS MIL SIETE.
PUBLISHER DOS MIL SIETE. OFFICE STANDARD DOS MIL
SIETE. WORD DOS MIL SIETE. EXCEL DOS MIL SIETE.
POWER POINT DOS MIL SIETE. OUTLOOK DOS MIL SIETE.;

3.- Certificado emitido con fecha 15 de
diciembre de 2017 por la Direccidén de Bibliotecas,
Archivos y Museos N°101.072, en que consta gque con
fecha 08 de agosto de 1997, se registrdé a nombre de
Microsoft Corporation, el programas ENCICLOPEDIA
ENCARTA;

4.- Certificado emitido <con fecha 15 de
diciembre de 2017 por la Direccidén de Bibliotecas,
Archivos y Museos N°99.567, en que consta gque con
fecha 18 de marzo de 1997, se registraron a nombre
de Microsoft Corporation, los siguientes programas:
OFFICE. POWERPOINT. ACCESS. PROJECT. SCHEDULE;

5.- Certificado emitido con fecha 16 de enero
de 1992 por la Direccidén de Bibliotecas, Archivos vy
Museos N°81.811, en qgque consta que con fecha 15 de

diciemrbe de 2017, se registrd a nombre de Microsoft
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Corporation, el siguiente programa: MICROSOFT - MS
DOS VERSION 5.0 EN INGLES Y ESPANOL;

6. - Certificado emitido <con fecha 15 de
diciembre de 2017 por la Direccidén de Bibliotecas,
Archivos y Museos N°162.568, en que consta que con
fecha 26 de abril de 2007, se registraron a nombre
de Microsoft Corporation, los siguientes programas:
WINDOWS VISTA ULTIMATE. WINDOWS VISTA BUSINESS.
WINDOWS VISTA HOME PREMIUM. WINDOWS VISTA HOME
BASIC. OFFICE ULTIMATE DOS MIL SIETE. WORD DOS MIL
SIETE. EXCEL DOS MIL SIETE. POWER POINT DOS MIL
SIETE. ONE NOTE DOS MIL SIETE. OFFICE GROOVE DOS MIL
SIETE. OFFICE PROFESSIONAL DOS MIL SIETE. OFFICE
HOGAR Y ESTUDIANTES DOS MIL SIETE. WORD DOS MIL
SIETE. EXCEL DOS MIL SIETE. POWER POINT DOS MIL
SIETE. ONE NOTE DOS MIL SIETE. OFFICE PYME DOS MIL
SIETE. WORD DOS MIL SIETE. EXCEL DOS MIL SIETE.
POWER POINT DOS MIL SIETE. OUTLOOK DOS MIL SIETE.
PUBLISHER DOS MIL SIETE. OFFICE STANDARD DOS MIL
SIETE. WORD DOS MIL SIETE. EXCEL DOS MIL SIETE.
POWER POINT DOS MIL SIETE. OUTLOOK DOS MIL SIETE;

SEXTO: Que, asimismo, la demandante provocd
la confesidén de la parte demandada, que se rindid en
la audiencia de fecha 01 de octubre de 2019, cuya
acta rola a folio 68, oportunidad en que comparecid
Francisca Giovanna Jeria Lavin, con las facultades
necesarias para la diligencila, dgquilen expuso al tenor
del sobre de posiciones: 1.-, que es efectivo que es
la representante legal de la demandada; 2.- que es

efectivo que la demandada utiliza computadores en su

giro; 3.- que es efectivo que la demandada utiliza
computadores en su giro; 4.- que es efectivo Aque
dichos programas son propiedad de Microsoft
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Corporation; 5.- gue desconoce si esos programas son
utilizados sin autorizacioén de Microsoft
Corporation; 6.- que desconoce si, con fecha 13 de

marzo de 2018, se llevd a cabo una medida
prejudicial en dependencias de la demandada; 7.- que
desconoce si, a la época de la medida prejudicial la
demandada contaba con licencias para el uso de 1los
programas; 8.- que es efectivo que a su representada
le es 1imposible desarrollar su giro sin 1los
programas computacionales; 9.- que la demandada usa
programas computacionales desde que se formd; 10.-
que es efectivo que los programas utilizados de
propiedad de Microsoft Corporation; 11.- que
desconoce si, en la exhibicidén de computadores
pertenecientes a su representada, se encontraron 51
computadores con 101 programas, instalados
pertenecientes a Microsoft, de los cuales sé6lo 10
presentaron licencias originales; 12.- que es
efectivo que el no pago de las licencias para el uso
de los programas provoca en la demandante un
perjuicio patrimonial, que desconoce si el no pago
de las licencias provoca un perjuicio a la
demandante, en atencidén al desprestigio y descrédito

que sufre, lo gque la perjudica en sus negocios.

SEPTIMO: OQue, por su parte, a folio 38 consta
el acta de la prueba testimonial rendida por la
demandada el 17 de 3julio de 2019, oportunidad en
que, legalmente juramentados y sin tacha, depusieron
al tenor del auto de prueba de folio 22, modificado
a folio 26:

l. - Yasna Isabel Méndez Aguilera, gquien al

punto seflala que es trabajadora de Tawa hace seis
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afios, bajo la Razdédn Social Tawa EST S.A., y en el
tiempo que lleva trabajando ocupaban computadores
todas las personas que trabajaban en la compafiia.
Estuvo presente cuando en marzo de 2018, 1llegd un
funcionario y los revisdé. ©No preguntdé si eran
computadores de alguna empresa especifica. En esa
época trabajaban en Isidora Goyenechea N°3621, piso
cuatro, Comuna de Las Condes. La empresa Tawa EST
S.A. contaba con aproximadamente 40 personas dentro
de la oficina. No se distinguia qué empresa era, Vya
que estaban todos juntos en un solo piso.
Repreguntada, explica que en el mismo piso
funcionaban Tawa Chile S.A. y Tawa EST S.A., en una
oficina de 280 metros cuadrados, aproximadamente.
Cada empresa tenia 40 a 45 computadores. El
funcionario no hizo diferencia entre una vy otra
empresa, simplemente los revisdé todos. Agrega que el
giro de Tawa EST. S.A. es Empresa de Servicios
Transitorios, y el de Tawa Chile S.A. es
Consultorias, Servicios de Seleccidén y Head Hunting.
Cada trabajador de Tawa EST tenia asignado un
computador, y desconoce si éstos tenian licencia
valida, <cualquier problema lo veila el 4&rea de
informatica.

2. Dina Alejandra Ocarez Carrasco, dquien al
punto 1 sefiala que no le consta que la demandada
haya utilizado programas computacionales de 1la
demandante sin las licencias especificas, eso lo ve
el técnico informatico de la empresa. Repreguntada,
sefiala que en tiempo en que fue alguien del Tribunal
a revisar los computadores, ellos, Tawa EST S.A.,
trabajaban en las mismas dependencias de Tawa Chile

S.A., en Isidora Goyenechea N°3621, piso cuatro, Las
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Condes. Trabajaron en conjunto desde 2015 a 2018.
El metraje de la oficina eran wunos 200 metros
cuadrados, con las dos empresas repartidas en el
sector. Tawa EST S.A. tenia alrededor de 240
personas, y cuarta en esa oficina, por lo que
debiese haber habido 40 computadores asignados a su
personal, y otros 38 a Tawa Chile S.A., entre
notebooks % computadores de escritorio. E1l
funcionario concurridé en marzo de 2018, no recuerda
el dia especifico. No diferencid entre computadores
de cada empresa; sdbélo revisd, no preguntd a qgqué
empresa pertenecia cada computador. El giro de Tawa
EST S.A. es Suministro de Personal Transitorio, y el
de Tawa Chile S.A. es Seleccidén de Personal o
Sourcidén (sic) de Remuneraciones y Consultorias. Los
trabajadores de cada empresa diferenciaban qué
computadores usar porque estaban personalizados vy
concontrasefia, no tenian distintivos de empresa.
Desconoce si los computadores revisados tenian
licencia véalida; eso 1o sabe el encargado de
informatica.

OCTAVO: Que consta a folio 5 del cuaderno de
medida prejudicial precautoria, la exhibicidén de 1la
cosa que sera objeto de la litis practicada el 13 de
marzo de 2018 por la Receptora Ruth Ulloa Neira,
asistida por el Perito Judicial en Computacidén de la
Corte de Apelaciones de Santiago Gregorio Zaviezo
Palacios, quienes se apersonaron en el 1nmueble
ubicado en Avenida Isidora Goyenechea N° 3621, piso
4, comuna de Las Condes, vy constataron que la
empresa mencionada tiene una instalacidén compuesta
de 51 computadores, los cuales tenian instalado 1los

siguientes ©programas y softwares de la empresa
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Microsoft: Windows 7 Professional, 22; Windows 8.1
Professional, 16; Windows 10 Professional, 12;
Office Professional Plus 2007, 27 Office
Professional Plus 2010, 18; Office Professional Plus
2013, 15; Office Professional Plus 2016, 6; Office
Hogar vy Empresa 2013, 3; Office Hogar vy Empresa
2016, 3; 365 para Mac, 1; 365 Business, 3; Total de
programas, 101.

Dejan también constancia de que se exhiben los
sigulentes originales de licencias de software:
Windows 7 Professional COA, 6; Windows 8.1
Professional COA, 3; Windows 10 Professional COA, 1;
Office Professional Plus 2007, 0; Office
Professional Plus 2010, 0; Office Professional Plus
2013, 0; Office Professional Plus 2016, 0; Office
Hogar vy Empresa 2013, 0; Office Hogar y Empresa
2016, 0; 365 para Mac, 0; 365 Business, 0; Total de
programas, 10.

De lo anterior, deducen que falta exhibir las
siguientes licencias originales de software: Windows
7 Professional, 16; Windows 8.1 Professional, 13;
Windows 10 Professional, 121; Office Professional
Plus 2007, 2; Office Professional Plus 2010, 18;
Office Professional Plus 2013, 15; Office
Professional Plus 2016, 6; Office Hogar y Empresa
2013, 3; Office Hogar y Empresa 2016, 3; 365 para
Mac, 1; 365 Business, 3; Total de programas, 91.

Finalmente, se incorpora un detalle del lugar
en que se encontraba cada equilpo, su marca, sSlstema
operativo, circunstancia encontrarse instalado
Office, de existir otras aplicaciones, y de existir

licencia, y se deja constancia de haberlos
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acompafiado en la diligencia Andrés Richomand, cédula
de identidad numero 16.128.662-1, de facturaciédn.

NOVENO: Que, la accidén entablada en autos es
una indemnizacidn de perjuicios en sede
extracontractual, cuyo presupuesto factico consiste,
en suma, que la demandada ha utilizado programas
computacionales fabricados por la demandante sin
tener la correspondiente licencia.

El articulo 2314 del Cbébdigo Civil dispone que,
“el que ha cometido un delito o cuasidelito que ha
inferido dano a otro, es obligado a la
indemnizacion”. Por su parte, el articulo 2284 del
mismo cuerpo legal, en lo pertinente, sefiala que si
el hecho voluntario y no convencional de gque nace la
obligacién es ilicito constituye un delito o
cuasidelito.

De acuerdo <con 1la normativa que regula la
responsabilidad aquiliana, para que aquélla se
genere es necesario que se haya cometido un hecho
ilicito, que su autor haya obrado con culpa o dolo,
que la victima del ilicito «civil haya sufrido
perjuicios, que exista relacidn de causalidad entre
el hecho antijuridico y los perjuicios, y que el
autor tenga capacidad delictual.

Asimismo, de acuerdo con el fundamento juridico
del 1libelo pretensor, 1la conducta imputada a la
demandada vulnerar a los articulos 18 y 20 de la Ley
de Propiedad Intelectual.

DECIMO: Que habiéndose establecido en el
estampado receptorial resenado en el motivo
anterior, que da cuenta de 1la medida prejudicial
precautoria de exhibicidén de la cosa que ha de ser

objeto del Jjuicio, la circunstancia de utilizar la
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demandada 91 programas computacionales, sin que se
exhibieran las respectivas licencias, y debiendo
reputarse verdaderos los hechos certificados en el
proceso por un ministro de fe, a virtud de orden de
Tribunal Competente, en conformidad con el articulo
427 del Cbébdigo de Procedimiento Civil, correspondia
a la demandada rendir prueba en contrario para
destruir tal presuncidn, o acreditar en el Juicio
que efectivamente contaba con tales licencias.

DECIMO PRIMERO: Que la demandada alegd en su
contestaciédn que los equipos ©periciados no le
pertenecian, sino que eran de propiedad de otras
empresas que operaban en el mismo lugar, sin
embargo, la prueba testimonial rendida uUnicamente
permite determinar que, efectivamente, en el mismo
lugar en que se efectud la pericia operaba también
otra empresa denominada Tawa EST S.A., pero, en
primer término, no se aportaron antecedentes
elementales, como su Rol Unico Tributario, que
permitiera determinar que se tratara de una persona
juridica distinta mas alla de ser simples
afirmaciones carentes de justificacidn.

Asimismo, las declaraciones de las testigos no
permiten determinar en forma especifica qué vy
cuantos computadores serian de propiedad del
tercero, por lo que tales testimonios carecen de 1la
precisidén necesaria para destruir la presuncidn de
veracidad que reviste la ya referida certificaciédn
de ministro de fe.

DECIMO SEGUNDO: Que, asimismo, en la audiencia
de prueba confesional de folio 68, 1la demandada
seflala desconocer si, efectivamente, en la

exhibicién de computadores ©pertenecientes a su
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representada, se encontraron 51 computadores con 101
programas, 1nstalados pertenecientes a Microsoft
(pregunta 11), vy desconocer si, a la época de 1la
medida prejudicial la demandada contaba con
licencias para el uso de los programas (pregunta 7),
ignorancia gue no resulta plausible atendidas las
circunstancias del Jjuicio. Tales respuestas, en
consecuencia no pueden sino ser consideradas
evasivas a los hechos afirmados categdéricamente
afirmados en el pliego de posiciones.

DECIMO TERCERO: Que, acreditado que,
efectivamente, la demandada wutilizé los programas
computacionales de propiedad de la demandante sin
contar con licencia para ello, en conformidad con el
articulo 85 K de la Ley 17.366, cabe analizar 1los
antecedentes que existen para fijar el la gravedad
de la infraccidén y el monto a ser indemnizado.

DECIMO CUARTO: Que, al efecto, se establecera
que el wuso sin licencia de diversos programas
computacionales de la demandada en la unidad fisica
y funcional de la empresa constituye una dUnica
infraccién Y no a infracciones diversas,
correspondiendo considerar el nUmero de programas
utilizados al momento de determinar su gravedad.

DECIMO QUINTO: OQue la demandante pide como
indemnizacién Unica la cantidad de 163.800.-
Unidades Tributarias Mensuales, cantidad que busca
Justificar aduciendo haber sufrido dafo emergente,
lucro cesante y dafo extrapatrimonial, sin embargo,
no aporté ni en la demanda ni en el curso del juicio
antecedentes relacionados con la cuantia del dafio

patrimonial; como el precio de las licencias con que

OdOAddIOXM



C-3775-2018

el demandado no contaba, o la afectacidén del mercado
que seflala existir.

En cuanto al dano extrapatrimonial, no se
explica en la demanda, ni menos aln se acredita en
el juicio, de gqué modo la utilizacidn subrepticia de
los programas computacionales de la demandante
podria ocasionar un descrédito en la demandante, por

lo que se desestimara tal alegacidn.

DECIMO SEXTO: Que, no habiendo justificado la
demandante que la infraccidén cometida revista
proporcién con la cantidad de 163.800 ©Unidades
Tributarias Mensuales, la gravedad de la infraccidn
sera apreciada en conformidad a la cantidad de
programas computacionales utilizados, y se la
determinara en la cantidad de 150 Unidades
Tributarias Mensuales, haciendo presente gque no
especifica el tiempo de uso ni la especificaciones
de programa ni sus valores, o si son licencias de
servidores o estaciones de trabajo.

DECIMO SEPTIMO: Que, en cuanto a la multa que
establece el articulo 78 de la Ley 17.366 para las
infracciones a dicho cuerpo 1legal, se determinara
ésta en la cantidad de 10 Unidades Tributarias
Mensuales.

Y visto, ademas, lo dispuesto en los articulos
583, 584, 1568, 1571, 1698, 1700 y 1702 del Cbédigo
Civil; 1°, 2, 3, 6, 21, 78, 85K y 96, de la Ley N°
17.336; 2°, 5°, 1° y 3° transitorios de la Ley N°
19.166; y Ley N°19.928 de 31 de enero de 2004; 139,
144, 160, 170, 342, 346 N° 3, 384 N° 2, 680 vy
siguientes del Cédigo de Procedimiento Civil, se

declara:
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. Que se acoge la demanda y se condena a la
demandada a pagar a la demandante una indemnizacidn
equivalente a 150 Unidades Tributarias Mensuales,
segun cual fuere su valor a la época del pago
efectivo, en conformidad con el articulo 85K de 1la
Ley 17.366.

II. Que se condena a la demandada al pago de una
multa ascendente a 10 Unidades Tributarias
Mensuales, segun cual fuere su valor a la época del
pago efectivo, por infraccién a 1la 1ley 17.336,
conforme el articulo 78 de ese cuerpo legal, y

ITT. Que se condena en costas a la

demandada.

Registrese y notifiquese, y elévese en consulta

si no se apelare.
ROL C-3775-2018

DICTADA POR ISABEL MARGARITA ZUNIGA ALVAYAY, JUEZA
TITULAR DEL PRIMER JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162
del C.P.C. en Santiago, seis de Abril de dos mil veinte
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ISABEL MARGARITA ZUNIGA ALVAYAY
Fecha: 06/04/2020 19:53:26
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Este documento tiene firma electrénica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitacién de la
causa.

A contar del 05 de abril de 2020, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Region de Magallanes y la Antartica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y G6mez restar dos
horas. Para mas informacién consulte http://www.horaoficial.cl
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