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RESUMEN EJECUTIVO

La propiedad intelectual comprende un amplio espectro de derechos, dentro de los cuales se
encuentra la Propiedad Industrial, y a su vez, las marcas. Desde sus albores en la Italia renacentista,
las marcas han servido para indicar un origen empresarial determinado y atribuir un status de
calidad a los productos; sin embargo, ello trajo como contraparte negativa las falsificaciones y la

problematica de falta de autenticidad de los productos.

Esta problematica se hizo mas complicada con la irrupcion del internet y su masificacion. En
efecto, con ello también surgieron las plataformas comercio electronico o marketplaces, las cuales,
actualmente intercambian millones de bienes y servicios alrededor del mundo. Algunas de ellas
simplemente almacenan informacién, otras por el contrario han dejado de ser “meros
intermediarios” para tener un papel mucho mas activo, lo cual inexorablemente repercute en un
beneficio econdmico para dichas plataformas por el trafico de mercancia ilicita en su propio portal,

no obstante los actos infractores sean cometidos por terceros.

Siendo ello asi, en el presente trabajo de investigacién vamos a abordar esta problematica desde el
método jurisprudencial, de derecho comparado y ensayar un andlisis de impacto regulatorio que

permita abordar si resulta eficiente y conveniente establecer un nuevo marco normativo.

Palabras clave: Propiedad Intelectual, Comercio Electronico, Plataformas Digitales, Marketplace,
Falsificacion de productos, Infracciones Marcarias, Responsabilidad de los Intermediarios,

Responsabilidad Contributiva, Terceros, Andlisis de Impacto Regulatorio.

Keywords: Intellectual Property, Ecommerce, Digital Platforms, Marketplace, Counterfeiting of
Goods, Trademark Infringement, Liability of the Intermediarie, Contributory Infringement, Third

Parties, Regulatory Impact Analysis.
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INTRODUCCION

El comercio electronico en las ultimas décadas ha permitido el intercambio comercial a través
de la utilizacion de nuevas tecnologias prescindiendo incluso de establecimientos fisicos abiertos
al publico, lo que conlleva un abaratamiento de costos, diversificacion y mejor oferta de productos

y, por ende, un claro fomento a la competencia en beneficio de todos los consumidores finales.

En la region, este avance se ha visto robustecido a partir del confinamiento provocado por la
aparicion del Covid-19, que en alguna medida provocd, tanto en empresas como en consumidores,
la utilizacion de medios no presenciales para continuar con sus practicas comerciales en
plataformas que no se limitan a un determinado horario de atencion, encontrandose disponibles los

7 dias a la semana y las 24 horas del dia. (Guerrero-Cortez et al., 2022)

Si nos remitimos a la diversa literatura que podemos encontrar sobre este tema, Inés Galvez
Delgado - René¢ Antonio Galvez Delgado, afirman que el llamado comercio electronico se ha
consolidado en los ultimos tiempos, llegando a revolucionarlo, toda vez que ha llegado a acercar
tanto a los proveedores como a los consumidores; no obstante, ello, la generacion de estos nuevos
canales ha generado implicancias juridicas que necesitan ser abordadas y, de ser el caso, reguladas.

(Delgado, 2020)

Uno de los desafios relativos a esta nueva realidad es la correspondiente a la proteccion de los
derechos de propiedad intelectual, especificamente respecto a la autenticidad en los productos

expendidos a través de estas plataformas digitales, también conocidas como Marketplace.

La falsificacion cometida por terceros en dichas plataformas digitales alcanza a todas las
marcas, desde la mas pequenas hasta las méas renombradas, vulnerando a todos los consumidores,
entidades gubernamentales, asi como a los propietarios y/o titulares de los derechos. En efecto,
dicho escenario es nocivo, toda vez que coloca a los consumidores a productos que imitan a los
originales, no obstante, la ausencia de autorizacion del titular de la marca, con la concerniente
merma en la calidad y todas las desventajas que trae consigo la pirateria y falsificacion de

productos.



En sus inicios, dicha plataformas digitales eran consideradas como servicios de hosting, es
decir, alegaban ser meros intermediarios, los cuales tUnicamente alojaban informacion y
conectaban a los proveedores con los usuarios finales, recayendo la responsabilidad por las
infracciones concernientes a los derechos de propiedad industrial exclusivamente en aquellos
terceros que empleaban los portales digitales a efectos de expender los productos falsificados a los

consumidores finales.

A mayor abundamiento, se aprecia que las diversas marketplaces que operan en la region y en
el mundo, limitan su responsabilidad respecto de los actos de falsificacion que se cometan en sus
plataformas, trasladando la misma a los terceros inescrupulosos que utilizan esta plataforma digital

para expender a los productos a los consumidores finales.

Ante ello, como respuesta autorregulatoria, las mismas marketplaces han implementado sus
propios mecanismos contra la falsificacion marcaria, estableciendo diversos filtros, los mismos
que pueden llegar a los niveles de acuerdos con los titulares de derechos de propiedad industrial,

asi como acuerdos con las diversas agencias gubernamentales de propiedad intelectual.

No obstante, lo antes mencionado, existe una discusidon muy amplia respecto a que si estas
medidas son suficientes o, por el contrario, seria necesario establecer algun tipo de responsabilidad
de las Marketplace, sobre todo cuando las mismas reciben un beneficio econémico, tanto por la
publicacion del anuncio asi como por el trafico de ventas del producto falsificado en sus propias
plataformas; es decir, indirectamente se ven beneficiadas por la comercializacion de la mercaderia

infractora.

En ese sentido, algunos autores sostienen que existe una suerte de responsabilidad solidaria por
parte de las Marketplaces, en lo que implican las infracciones a los derechos marcarios que se

cometen en sus plataformas.

Para abordar esta problematica resulta necesario ver los diversos pronunciamientos que han
existido sobre la materia a nivel mundial, centrandonos especificamente en mercados establecidos,
como la Unién Europea y Estados Unidos, pasando finalmente por algunos paises

latinoamericanos, los cuales son mas semejantes en su realidad al mercado peruano. Este andlisis



jurisprudencial, legislativo y de figuras juridicas seran esenciales para establecer un punto de

partida, respecto de evaluar la conveniencia de establecer una medida regulatoria.

A nivel de derecho comparado es importante traer a colacion las medidas que viene tomando la
Union Europea con relacion a esta problematica, en especifico con sus proyectos de ley, Digital
Service Act (DSA) y Digital Market Act (DMA), o la conocida Ley de Servicios Digitales y Ley

de Mercados digitales en espafol, respectivamente.

Ambos marcos normativos establecen nuevas obligaciones en las empresas de plataformas
desde la identificacion, analisis y evaluacion de los contenidos ilicitos, asi como el deber de
detectar a los vendedores de bienes ilicitos en los mercados digitales. Asimismo, ello no se agota
ahi, sino que trac como novedad una responsabilidad de rendicion de cuentas, incluyendo la
comprobacion de la referida mercaderia falsificada en alguna base de datos oficial. Finalmente,
incluye mayor transparencia y politicas disuasorias como por ejemplo portales en los cuales se
ofrezca la informacion de los intermediarios y que las Marketplace realicen controles aleatorios de
la mercaderia expendida en sus plataformas o, en su defecto, implementar nuevos mecanismos y/o

tecnologias para poder perseguir o realizar un fracking de los productos.

En otras latitudes del mundo, especificamente en el derecho anglosajon se tiene desarrollado la
figura de Contributory Infringement, la cual sefiala que no solo debe atribuir responsabilidad al
que comete la infraccion directamente, sino también a quien la facilita o hace posible la misma, es
decir contribuyen indirectamente, lo cual resulta aplicable a las Marketplace. (Langinier &

Marcoul, 2009)

En América Latina, el Brand Protection Program de Mercado Libre ha resultado bastante
efectivo frente a la lucha contra la falsificacion de los productos expendidos en dicha plataforma
digital. Por otro lado, también se advierte la implementacion de herramientas de reporte de
productos infractores por parte de Facebook Marketplace e Instagram, siendo actualmente ambas

empresas parte del conglomerado de Meta.



Conforme se advierte, los Marketplaces han pretendido contemplar mecanismos de regulacion,
asi como también sanciones propias que lo que han conseguido es ir ayudando a mejorar un poco

el problema, la realidad es que ello no resulta suficiente.

Evaluar la necesidad de autorregulacion por las propias empresas o marketplaces implica que
ellos mismos aceptan que existe una problematica la cual merece ser abordada desde una

perspectiva de una intervencion minima, segun su perspectiva.

Siendo ello asi, el trabajo que ahora nos convoca, pretende establecer que existe una falla de
mercado que necesita ser atendida, justificando una intervencidon gubernamental, sefialando que
no toda autorregulacion siempre es eficiente, toda vez que la misma debe partir desde una figura

de incentivos, siendo estos muy exiguos en el caso del comercio electronico. (Darmaculleta, 2009)

Tenemos asi el caso nacional, la legislacion peruana no se ocupa de esta problematica actual,
motivo por el cual el presente articulo pretende abordar la necesidad de regulacion, teniendo en
cuenta las experiencias en el Derecho Comparado y a su vez siguiendo las directrices de la OECD,
que determina incluir o sustentar la necesidad de regulacion (Evaluar la disyuntiva si es
conveniente el establecimiento de alguna formula legislativa o aboga por la autorregulacion de
estas plataformas virtuales), una evaluacion de costo — beneficio (Analizar de forma sistematica
los beneficios, asi como los principales costos y también los efectos potenciales de una propuesta
legal), evaluacion de impacto en el mercado (Una regulacion agresiva puede contener o reducir la
expansion de las Marketplace en el Pert) y finalmente establecer una consulta publica (Poner a

disposicion de la poblacion y de los interesados, la propuesta normativa).



CAPITULO 1: ESTADO DEL ARTE

En este punto de nuestro trabajo, deseamos verificar la literatura académica actual acerca de la
problematica a abordar que es la falta de autenticidad de los productos expendidos en las
Marketplace, con relacion a las principales infracciones a los derechos de propiedad intelectual

cometidos por terceros en los referidos portales digitales.

1.1. Derecho de propiedad intelectual

Si bien existen diversas definiciones con referencia a la propiedad intelectual, podemos ensayar
un concepto el cual se encuentra referido al conjunto de derechos que le son conferidos a los
particulares por las creaciones de su mente, estos derechos son exclusivos y permiten a sus titulares

excluir a terceros de usos no autorizados.

Es importante recoger un concepto que sirva de punto de partida para poder hablar sobre la
Propiedad Intelectual, al respecto, Boen (2004: 137), considera que "la propiedad intelectual es

una creacion intangible (no puede tocarse) y Unica en su especie".

Como cualquier derecho de propiedad estos son sumamente importantes para el crecimiento
econdémico, sobre todo en las sociedades que adoptan la economia social de mercado como lo

adopta nuestro pais.

Ahora bien, con relacién a su naturaleza podemos sefnalar que un titular de un derecho de
propiedad de un bien tangible puede excluir de su uso a terceros con la simple posesion del bien,
sin embargo, ello no ocurre cuando se tratan de bienes intangibles, como los derechos de propiedad
intelectual. En efecto, esta misma naturaleza de los derechos de propiedad intelectual no permite,
a priori, excluir a terceros de un uso no autorizado pudiendo efectuarse un uso simultaneo. Por

ejemplo, una obra artistica o literaria una vez que es puesta a disposicion puede facilmente
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distribuirse alrededor del mundo y terceros no autorizados acceder a la misma, sin el pago de la

retribucion correspondiente.

Debemos tener presente que la propiedad intelectual coadyuva al intercambio de conocimientos
y tecnologia y de forma paralela incrementa el crecimiento del comercio, siendo un pilar

fundamental en mercados desarrollados, generando innovacion y conocimiento.

Por otro lado, la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) define a la propiedad
intelectual como “aquella creacion concerniente a la mente o al intelecto humano” De esta
conceptualizacion se colige que “el concepto comprende dos perspectivas de derechos: se tiene en
un extremo, la propiedad industrial, que contempla las invenciones, patentes, asi como las marcas,
dibujos y modelos industriales; y también se tiene el derecho de autor, que abarca ademads de las
obras literarias y artisticas, las obras musicales y las obras de arte, tales como los dibujos, pinturas
o las fotografias” (OMPI, 2022). A lo que se agrega el nivel de los derechos conexos, que brindan
proteccion a la funcién de las personas —intérpretes, ejecutantes o grabadores que cuentan con una

particular vinculacion respecto a los procesos de creacion y difusion de las obras.

En ese sentido, podemos afirmar que la Propiedad Intelectual hace alusion en sentido amplio a
la propiedad juridica que resulta de la actividad intelectual en el &mbito industrial, cientifico y

artistico. (Bochanczyk-Kupka, 2019)

1.2. Teoriasy justificaciones de la Propiedad Intelectual

Desde el siglo XIX, la Propiedad Intelectual siempre ha necesitado justificaciones para
fundamentar su proteccion normativa. Ello ocurre debido a su naturaleza incorpérea y sobre todo
por las teorias negacionistas de esta, que buscaban el libre uso de estos derechos y como contrapeso
existian vertientes que deseaban el otorgamiento de monopolios y derechos de exclusividad sobre

las mismas por un tiempo determinado.
10



1.2.1. Teoria de la Propiedad

Segln esta primera teoria que se da con mayor fuerza en los tiempos de la revolucion francesa,
se pretendia positivizar los derechos propiedad y reivindicarlos. El derecho de propiedad era el
estandarte en esos tiempos de lucha contra los privilegios de la nobleza. El derecho de propiedad
era entendido como como un derecho natural, con clara influencia de la percepcion del derecho
romano sobre la propiedad. Esta teoria se deriva de los postulados de Locke, amparandose en los
derechos reales, siendo, bajo su entendimiento, equiparables un derecho de propiedad sobre un
predio y derecho de algin autor sobre alguna obra, derivandose los derechos de cesion,

transferencia, enajenacion y disposicion.

Bajo esta teoria se tiene que los derechos de propiedad intelectual son derechos sobre las cosas
o equiparables a ellos, como podria ser la propiedad de un predio o de un vehiculo automotor, por
ejemplo. En este tipo de casos su gestion, defensa y administracion les corresponde unicamente a
sus titulares. En ese sentido, de infringirse alguno de los derechos que se derivan sobre los mismos
en el mundo de las Marketplace, su defensa y cuidado recaeria indefectiblemente sobre los titulares
de los derechos y mas no en las plataformas digitales donde se alojarian estos productos
falsificados, lo cual seria una mirada reduccionista a la compleja estructura que representa el

comercio electronico.

1.2.2. Teoria de los bienes inmateriales

Seglin esta perspectiva, no es posible equiparar a los derechos de propiedad intelectual a los
derechos de propiedad como era entendido en el derecho romano, toda vez que no esta categoria

de bienes inmateriales escapa a su compresion clasica del derecho de propiedad.
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En efecto, se establecio la necesidad de establecer una clasificacion especial para englobar a
este tipo de derechos atendiendo a su naturaleza, en especifico se denomind “jura in re
intellectuali” que comprendia a los derechos de propiedad intelectual, desde los signos distintivos
hasta las obras artisticas, este uso debia ser de forma exclusivo y excluyente para con su titular y
se le anadid un variable de temporalidad para la explotacion de estos derechos, una vez vencido
este plazo de monopolio otorgado a su titular, las creaciones pasaban a estar en dominio publico.

(«Edmond Picard (1836-1924)», 2021)

Esta teoria representa un avance sobre el punto de vista de los derechos de propiedad intelectual
y se ajustan de algun modo a la complejidad de los mismos y sobre todo en la complicada defensa
de los mismos en los entornos digitales, especificamente, con relacion a la venta de productos
falsificados en las Marketplace. En efecto, bajo esta perspectiva, los derechos al ser bienes
inmateriales pueden ser objeto de posesion por cual tercero debido a su naturaleza ideal y no
corpdrea, siendo fundamental la autorizacion de uso por parte del titular de los mismos, para hacer
un ejercicio regular de los mismos y no fuera de ley. En el caso de las falsificaciones o
comercializaciones de productos no licenciados, pues indefectiblemente se estaria ante una
comision de una infraccion que corresponde de manera directa al usuario que utiliza la plataforma
para expender dicha mercaderia ilicita y, segiin corresponda, podria esbozarse algin tipo de

responsabilidad para con la plataforma o Marketplace.

1.2.3. Teoria de la colectividad

Bajo esta teoria se esgrime que los derechos de propiedad intelectual no pueden estar sujetos a
derechos de exclusividad debido a que podian ser disfrutados por un nimero indeterminado de

personas, no pudiendo el autor reservar dicho uso exclusivo para si mismo.

Se esgrime que los objetos que son materia de derechos de propiedad intelectual han sido

creados a través de ideas que son de dominio publico, es decir de toda la colectividad
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1.2.4. Teoria de la personalidad

Bajo esta teoria, los derechos de propiedad intelectual, en especial los derechos de autor estan
impregnados por la impronta del autor, por lo que es un derecho personal, inalienable e
intransferible, haciendo referencia especificamente a los derechos morales, como el de paternidad,

integridad, divulgacion, entre otros.

Esta teoria se centra en el caso de las obras literarias, sefialando que el libro es un discurso
dirigido al publico mediante un mandato del autor al editor, para comunicar lo indicado. En efecto,
si bien la copia de una determinada obra otorga un derecho real sobre el ejemplar, ello no significa
que le otorge derecho sobre el contenido de esta, pues el autor se reserva como derecho personal

lo esgrimido en ella. (Brandt, 1993)

En ese sentido, los derechos derivados de ella son derechos personales, entendidos como una
manifestacion de su propia personalidad, por lo que no debe confundirse la posesion de un ejemplar
con los derechos que contiene la obra en si misma, en consecuencia, nunca podra ser equiparado

con un derecho de propiedad puro. (Gierke, 2021)

1.3.  Clasificacion de la propiedad intelectual

[ PROPIEDAD INTELECTUAL ]

[ DERECHOS DE AUTOR ] [ PROPIEDAD INDUSTRIAL ]

OERAS MARCA
PRODUCCIONES,
COMPOS ICIONES, PATENTE

DIMDOS, PINTURAS,
SOTFWARE S, DISERD DO
FONOGRAMAS, : )
VIDEOGRAMAS, £T¢ SECETO MO

(Arispe Alburqueque, 2019)
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En la propiedad intelectual comprende, entre otros aspectos, dos grandes vertientes, una de ellas
es la relativa a los derechos de autor (copyright) y la otra es la relativa a propiedad industrial. En
esta oportunidad, nosotros inicamente nos vamos a enfocar en el tema de la Propiedad Industrial,

especificamente en aquellas falsificaciones que afectan al derecho de marcas.

Definidos estos dos conceptos, podemos ahora analizar el tema del impacto del internet y su
afectacion en la lucha contra las infracciones a los derechos de propiedad industrial. Al respecto,
se advierte que Maria Belén Sdenz Cardenal esgrime que Internet constituye una oportunidad, pero
al mismo tiempo wuna amenaza para la difusion de los contenidos protegidos

por derechos de propiedad intelectual e industrial. (Cardenal, 2016).

En efecto, todos estos servicios y facilidades brindados por el internet se presentan de manera
beneficiosa por un lado, al permitir compartir cualquier tipo de contenido, acortar distancias y
reforzar la idea de aldea global, sin embargo, en su defecto supone una considerable amenaza o
peligro para la custodia de los Derechos de Propiedad Industrial, en la medida que facilitan la
explotacion de las obras o creaciones intelectuales protegidas, copia idéntica de estas y, en

definitiva la utilizacion fraudulenta o no autorizada de dichas creaciones.

Diversos autores sefialan la complejidad de establecer los limites para la proteccion de estos
derechos de Propiedad Industrial, en este punto por ejemplo Luis Alberto Marco Arcala sefala que
uno de los mas complicados y discutidos problemas referentes a la proteccion de las marcas en
Internet, consiste en determinar lo que viene a ser exactamente un uso indebido de la marca cuando
se realiza a través de la red, dadas sus nuevas utilidades. Una de ellas es la posibilidad de utilizar
palabras clave en los diversos buscadores de internet para encontrar el resultado deseado, puesto
que las palabras clave no son solamente un buen servicio a disposicion del publico en general, sino

también un instrumento publicitario para las empresas (Arcala, 2010).
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1.4. Proteccion de la Propiedad Intelectual

La proteccion de la propiedad intelectual se encuentra consagrada en el articulo 2 inciso 8 de la
Constitucion Politica del Perq, el cual consagra que toda persona tiene derecho a la libertad de
creacion intelectual, artistica, técnica y cientifica, asi como la propiedad sobre dichas creaciones.
Finalmente, el Estado se resguarda la atribucion de fomentar el acceso a la cultura, su desarrollo y

difusion.

Cabe sefialar que el origen de la proteccion moderna de estos derechos proviene incluso del
siglo XIX, especificamente con los Convenios de Berna y el Convenio de Paris, mediante los
cuales diversos estados acordaron la proteccion de los derechos de propiedad intelectual mas alla

de sus fronteras, es decir, es el germen de la primera proteccion internacional de estos derechos.

Los paises desarrollados fueron los principales propulsores de esta proteccion, toda vez que,
por un lado, con relacion al tema econdmico, les aseguraba la explotacion de estos derechos y los
beneficios a su favor; por otro lado, también se protegia la innovacioén y el continuo avance

tecnoldgico e incentivos para proseguir con el circulo virtuoso de desarrollo y motor de los paises.

No hay que dejar de mencionar también los acuerdos de ADPIC fueron sumamente importantes
para poder unificar el Convenio de Berna (en materia de derecho de autor) y el Convenio de Paris

(en materia de Propiedad Industrial) y brinda facultades a nivel sancionador a la OMC.

Cabe senalar que, en materia de propiedad industrial, actualmente el Pert se rige por la Decision
486 o también denominado Acuerdo de Cartagena, el cual es la normativa vigente para los paises

de la Comunidad Andina.
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1.5. Propiedad Intelectual, falsificacién, pirateria y comercio electronico

La falsificacion de productos o la incursion de free riders e incluso la constitucion de
organizaciones criminales que se dedican al negocio ilegal de la pirateria siempre ha sido un

flagelo para la industria y la economia.

Algunos estudios demuestran que la falsificacion de productos puede rondar el 7% del comercio

mundial, representando perdidas cuantificadas en millones de délares americanos.

Es necesario sefalar que, a nivel de literatura académica, la pirateria se encuentra orientada a
las infracciones al derecho de autor, mientras que la falsificacion de productos a la propiedad

industrial.

En el presente trabajo nos vamos a enfocar en la falsificacion de productos, lo que es

mundialmente conocido en inglés como counterfeiting.

En efecto, antes de la irrupcion de las nuevas tecnologias como el internet, siempre han existido
imitaciones burdas de productos, principalmente enfocadas en replicar productos de marcas
renombradas. Dichos productos eran vendidos en las calles a un menor costo que los productos

licenciados.

Los nuevos avances tecnologicos no solo han propiciado el surgimiento de multiples beneficios
sino también viene siendo mal utilizados para lograr ya no copias burdas sino casi exactas de
algunos productos, teniendo detrds un entramado de ilegalidad que no solo acarrea delitos contra

la propiedad intelectual sino incluso contra la salud de las personas.
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Es en este nuevo escenario es que el comercio electronico irrumpe en los ultimos afios y trae
consigo a su vez la problematica antes sefialada, pero en el entorno virtual. En efecto, el expendio
de productos falsificados a través de plataformas digitales o el aprovechamiento de estos entornos
por organizaciones criminales, debido a que se benefician del anonimato o encubrimiento, a priori,
que brindan dichas plataformas pueden generar grandes desincentivos y es necesario que se asuma
un replanteamiento de la forma clasica de regulacion de este tipo de derechos y establecer nuevas

responsabilidades, de ser el caso.

1.6.  Comercio electronico

Como se ha mencionado previamente, las plataformas de comercio electronico han cobrado
gran relevancia a nivel de intercambio comercial en los ultimos afios, gran cantidad de bienes son

expendidos, incluso superando a la forma tradicional de intercambio de mercancias.

A mayor abundamiento, en el mercado global existen gigantes tecnologicos como Amazon que

tienen ingresos millonarios, siendo la plataforma de comercio electronico por excelencia.

Ahora bien, algunas plataformas dicen ser meros intermediarios, algunas otras dejan el papel
presuntamente secundario para tomar protagonismo como por ejemplo la presentacion de los
productos de terceros de forma similar a la que ellos mismos tienen para ofertas los productos
propios, sin dejar de mencionar el beneficio econdmico que generan por la venta total de

mercancias, sean estas legales o infractoras a los derechos de propiedad industrial.

Por lo tanto, ante estos nuevos hechos y esta nueva realidad, el presente trabajo aborda la
problemaética existente con relacion a la falta de autenticidad de los productos expendidos en los
Marketplace y si es necesario o no algln tipo de regulacion respecto a la responsabilidad de las

Marketplace de las infracciones en materia de Propiedad Industrial cometidas por terceros.

17



En efecto, segun la teoria tradicional, la plataforma de comercio electronico unicamente acerca
a un proveedor con un consumidor y como cualquier economia colaborativa se ampara en la
exencion de responsabilidad (mero intermediario), sin embargo, dentro de dicha relacion se
entrafia una cuestion trascendental que es la siguiente, cuando dicha plataforma es responsable por

las infracciones que se cometen en su propio entorno.

1.6.1. La autenticidad de los productos en el comercio electronico

La autenticidad de los productos esta referido al concepto de legitimidad de los mismos, es
decir, que reune todas las caracteristicas que los titulares de las marcas les otorgan a los productos.
Por ejemplo, que un cargador de celular sea legitimo o que un determinado producto sea genuino,
lo cual implica no solo que sea expendido por un distribuidor autorizado, sino también que reuna
todas caracteristicas de calidad, seguridad y confiabilidad que puede otorgar los titulares de los
derechos, siendo ello una parte relevante a tomar en cuenta cuando un consumidor adquiere un

producto en el mercado.

En efecto su contraparte de este concepto es la falsificacion de los productos, lo cual siempre
ha existido desde hace varios afios, sin embargo, con el advenimiento de las Marketplace, este
ilicito se ha visto robustecido debido a la no presencialidad y a la presunta no identificacion real

que brinda el internet en las plataformas digitales.

Es importante destacar el menoscabo que surge ante esta problematica, algunos sefialan que la
falsificacion de los productos que atentan contra la autenticidad de los productos en el comercio
electronico actuia como una infeccion toda vez que los consumidores son llevados incluso a
percibir a productos autentico o genuinos como productos falsificados. A mayor abundamiento,

dicho reproche por parte de los consumidores puede degradar la eficacia de los productos que son
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percibidos como falsificados, asi como también incide en los productos auténticos que pueden ser

percibidos como falsificaciones. (Amar et al., 2018)

1.6.2. El comercio electronico en la era informativa

Indudablemente una de las consecuencias principales colaterales de la pandemia producida por
la Covid19, fue la masificacion e incremento del empleo de las tecnologias a nivel mundial y, con
ello, claramente la expansion exponencial del comercio electronico, al punto de convertirse, hoy
en dia, en una forma de comercio cotidiano que ve en la tecnologia un medio practico de realizar
transacciones comerciales desde la comodidad del hogar, evitando largas colas y con la facilidad
de un clic, trayendo ello consigo, ademds de la aparicion o perfeccionamiento- en el caso de los

ya existentes- delitos informaticos, la evolucion del concepto tradicional del mismo.

Para Hiddelkel Morrison (2007) el e-commerce se referia, en sus inicios, puntualmente a la
aceleracion de tratos comerciales electronicas en el mundo de los negocios empresariales, ello en
el contexto del intercambio electronico de datos a fines de los 70, con fines de brindar informacion,
reparto y pago; por su parte, Patricia Nieto (2016) establece que dicho concepto esta cambiando
a pasos agigantados la perspectiva de los contextos en donde se desarrollan las iniciativas
empresariales asi como también los llamados mercados financieros, por lo que las piezas que lo
ensamblan estan unidos al auge de la principal tecnologia de la informacion, que mediante el
empleo del Internet y otras herramientas informaticas, da lugar al establecimiento de modernas

transacciones comerciales entre los diversos agentes de la economia.

Bajo la misma linea, Mateu de Ros (2000) contempla al comercio electrénico como un
fendomeno juridico que establece como la oferta y las transacciones o contrataciones electronicas
de bienes y servicios a través ordenadores conectados empleando un canal de comunicacién en el
interior del contexto de red abierta que representa Internet, siendo de este modo una

manifestacion en plena expansion con datos de crecimiento considerables.
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Es recién, desde el afio 2000, que la definicion de e-commerce amplia su aproximacion
conceptual debido al avance de las TIC integrando dentro de sus alcances a aquellos intercambios
de tipo contables y comerciales, tiendas virtuales, transacciones entre empresas y consumidores,
etc.; bajo el entendido que es factible llevar a cabo intercambios comerciales de cualquier tipo de
producto de manera online, facilitando a que las empresas den un absoluto giro respecto a su modo
de accionar para aprovechar adecuadamente estos cambios y nuevos canales de comercializacion

(Hidalgo, 1998)

Desde una mirada juridico-legal, el comercio electronico viene a ser la compra y venta de bienes
o servicios mediante el empleo de las tecnologias de la informacion (TIC) que entre otros incluye
las redes sociales, teléfonos, el empleo del internet, ya sea para su empleo, para su comercio o para
su transformacion, ello generalmente a través de una pagina de Internet mediante la que la persona
natural o juridica ingresa su oferta y, por medio de la cual, el usuario o comprador se encuentra en

posibilidad de adquirirla mediante un negocio juridico.

Siendo ello asi y armonizando estas definiciones es factible establecer que el comercio
electronico constituye una técnica para efectuar todo tipo de transacciones y negocios bajo el
empleo de las TIC que contempla y prevé la necesidad de las corporaciones, negociantes y publico
consumidor de aminorar costos, asi como renovar y modernizar la aptitud de los bienes y servicios,

asi como de agilizar el tiempo de entrega de los bienes o servicios.

1.6.2.1. Caracteristicas

Conforme hemos venido sefialando en los acapites precedentes, referirnos a comercio
electronico es indudablemente situarnos ante un concepto extremadamente volatil y que, debido a
la realidad actual, nunca se quedara quieto, pese a ello, es perfectamente posible identificar una

serie de caracteristicas comunes que son elementales para poder abordar al tema central; si bien,
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para muchos, estas caracteristicas son mas bien situadas como virtudes y flaquezas a comparacion
del comercio tradicional, consideramos mas factible referirnos, en cambio, a las tres caracteristicas
centrales en las que coincide la mayoria de la doctrina, con especial énfasis en las que resume la

propuesta del catedratico Torres Alvarez (2022), mismas que detallaremos a continuacion:

1.6.2.1.1. E-commerce como actividad con trascendencia economica

Hablar de e-commerce no implica estrictamente una actividad comercial con trascendencia
econdmica, toda vez que, debemos recordar, el internet no es un medio cerrado; la mayoria de los
servicios que ahi se ofrecen no exigen un pago o contraprestacion pecuniaria, mas bien, su
rentabilidad se encuentra en la red de datos digitales personales, con un valor trascendente e
inmensamente manipulables, es decir, como hemos venido indicado, e-commerce no es

inexorablemente igual a hablar de dinero real.

Siendo ello asi, resulta determinante resaltar al comercio electronico como todas las relaciones
comerciales por medio de la cual se emplea algin medio electronico o telematico, es decir, engloba
a cualquier acto que pertenece al suministro de un producto o servicio, asi, es dable decir que todas

las actividades que revisten contenido comercial pertenecen a la categoria de comercio electronico.

Asi, sostiene Gonzalez Gallego, en el e-commerce siempre existe algo adicional que el medio
de intercambio empleado, mismo que va entrelazado inexorablemente con la capitalizacion
moderna, definida por la mundializacion de los intercambios, el agigantado crecimiento de los
productores y las insatisfechas necesidades de los clientes, introduciendo, por ende, el e-commerce
notables cambios y avances en la relacion entre la triada empresas, cliente y trabajadores, siendo
evidente, que no nos encontramos frente a una sencilla novedad o avance tecnoldgico, sino ante

un real medio de revolucion econdmica. (Gonzales Galleo, s.a.)
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1.6.2.1.2. Como medio internacionalizado de vocacion universal

Es sabido que el internet, por su propia naturaleza, es una red de alcance mundial y con acceso
abierto, por lo cual resulta mas que claro la vocacion de universalidad del e-commerce, en vista
que este no cuenta con barreras mas que las econémicas o culturales (Torres Alvarez, 2022b), tiene
razén Perry Barlow al mencionar en la Declaracion de Independencia del Ciberespacio que este se

encuentra compuesto por transacciones, relaciones y pensamientos en si mismo (Barlow, 1996)

Ello nos lleva a entender como el e-commerce se representa como un fenomeno econémico
internacional para el que no existen fronteras, siendo esta una de sus ventajas, verbigracia, un
ciudadano peruano puede con toda facilidad y viabilidad comprar un producto que elabora,
distribuye y comercializa una empresa china, transaccion que se perfecciona con un solo click, por
lo que esta caracteristica es denominada por algunos autores como la territorialidad del comercio

electronico (Mufioz et al., 2023)

1.6.2.1.3. Como medio de comercio rdpido y de bajos costos

Igualmente de las caracterizaciones dichas, otra que vale la pena mencionar es la velocidad e
inmediatez con la que se puede llevar a cabo las diferentes transacciones comerciales, a todas
luces, un tiempo considerablemente menor que el del comercio tradicional, por lo que es factible
afirmar que ello, a su vez, va de la mano con un aumento en el flujo comercial, sin dejar de
mencionar al mismo tiempo, una reduccion en los costos de transaccion al canalizar la oferta y
demanda de los diferentes bienes y servicios, a la vez que facilita la disminuciéon de costos
tributarios y administrativos al traer consigo una reduccion en el proceso de distribucion e

intermediacidn, en esencia.

1.6.2.2.  Sujetos intervinientes

Conforme hemos dicho, el e-commerce representa un acto juridico que posee un potencial

contexto patrimonial, en buenas cuentas un contrato, cuya particularidad se encuentra representada
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en que la comunicacion existente entre las partes que intervienen en la contratacion, tales como
aceptante y oferente se lleva a cabo mediante el empleo de los medios electronicos, pudiendo
distinguir en su composicion practica agentes o sujetos intervinientes que participan de esta
relacién comercial, a estos precisamente les damos el nombre anteriormente sefialado y que,
brevemente, pasaremos a brindar detalles conceptuales de relevancia para el presente trabajo,
precisando que, si bien en la actualidad, debido a, como se ha explicado, las reformas tecnologicas,
los intervinientes de una relacién comercial han producido un aumento considerable de la cantidad
de combinaciones existentes en los agentes que participan en dichas relaciones, habiendo
subdivisiones novedosas en torno al tema en cuestion, por lo cual, a efectos practicos veremos

unos cuantos, estos en esencia vendrian a ser, los que enmarcamos a continuacion:

A. Empresario (Business)

En base a la distinta y variada doctrina, se encuentra representada por el sujeto fisico o juridico
que se enmarca en el contexto de actividades econdmicas o de tipo profesionales tales como por
ejemplo las transacciones de bienes o prestacion de servicios; al respecto, Juan Font (1997)
entiende que atendiendo a una Optica puramente juridico-patrimonial, debemos advertir a la
empresa como un modo de enriquecimiento productivo resultante de un bien o valor patrimonial
de explotacion, producto de la consolidacion del proyecto innovador del empresario, motivo por
el que este valor econdmico de explotacion se afianza puntualmente en una triade a mencionar, en
el que la empresa serd precisamente el resultado de la sumatoria y actuacion conexa de los tres

elementos, a saber:

El empresario

Con funcién de organizacion-
Sujeto

\

El establecimiento
Lo que se va a organizar-
Objeto
\

Organizacion propiamente dicha

_ Y, 23

)\




Figura N° 01

B. Consumidor (Consumer)

Los consumidores vienen a ser, como es sabido, el universo de personas fisicas que logran la

adquisicion de bienes y servicios por canales electronicos

Asi, la nocidn conceptual es diversa, se puede decir que la definicion general aceptada respecto
a este tipo de sujeto en materia de comercio electronico, se encuentra relacionada o equiparada al
del ciudadano comun, mismo al que se le confiere una serie de derechos como es, prioritariamente
el de la informacion, no obstante la definicion concreta de consumidores va a cambiar en funcion
a la funcion de la norma que busca darle proteccion, pudiendo distinguir la nocién como cliente y

la del consumidor final que esbozaremos con mayor precision mas adelante.

C. Administracion (Government)

Es de destacar que el agente e-commerce llamado también administracion se encuentra
representado por todos aquellos organismos, entes e instituciones del Estado, haciendo hincapié
que, en lo que corresponde a este tipo de sujeto, la denominacion es variable y suele emplearse de
modo indistinto con otras nominaciones, tales como: Gobierno (Government), debiendo destacar
lo sefialado por Thompson (2001) quien, sobre el particular refiere que el concepto administracion
es mas oportuno toda vez que reune demds organismos, adicionalmente del poder ejecutivo,

mismos cuya participacion en el entorno electronico es factible.
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1.7.  LOS MARKETPLACES EN EL COMERCIO ELECTRONICO

1.7.1. Los “Marketplace”

Al igual que lo que ocurre con el concepto de comercio electronico, en lo que concierne a las
Marketplace también podemos encontrar acepciones distintas con sus matizadas similitudes, entre
estas, inexorablemente tenemos que destacar la ofrecida por Chicoma Lucar (2021) quien define
el “Marketplace” como un lugar de mediacidon que junta a los ofertantes y demandantes autonomos
que confluyen en un mismo espacio virtual, donde ambos pagan un monto por las operaciones

comerciales alcanzadas o también a través de una cuota fija mensual o anual.

Asimismo, Corcione (2020) conceptualiza los “Marketplace” como nexos de contacto con
intervencion activa de los intermediarios, de manera que, tales agentes, aparte del lucro que
consiguen por el empleo de la plataforma mediante las comisiones, poseen una participacion

durante el proceso de transaccion, con relacion a la publicidad, data, financiamiento, entre otros.

Por su parte, Montero (2017) los delimita como “mercados electronicos” en donde se produce
un ambiente que posibilita la interrelacion entre los compradores y vendedores de bienes o
servicios, aunado al hecho de que dichos mercados cumplen funciones sobre el tratamiento de la

data, gestion de los sistemas de reputacion, canalizacion e interaccion de los usuarios.

En ese sentido, los “Marketplace” son plataformas “online” de interconexion que adoptan un
modelo que brinda un ambiente digital de integracion comercial entre los ofertantes y demandantes
de productos de variados sectores; o sea, tales plataformas permiten que los usuarios puedan
negociar y establecer acuerdos de compraventa, donde los intermediarios participan activamente,

ya sea en el acuerdo como en la realizacion de dichas prestaciones.
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Se terminan, por ende, convirtiendo en una clase de tienda virtual o mercado electronico, donde
se brinda un ambiente digital de conexidon para cualquier agente del mercado digital, ya sean
empresarios, demandantes, ofertantes y/o clientes, donde se puede vender y comercializar
productos o servicios entre ellos, igual que en una tipica tienda comercial, los operadores del
“Marketplace”, encargados del sitio “online”, deben gestionar la accesibilidad y el empleo de su
plataforma, asi como abocarse a favorecer la data y contacto necesario entre los agentes para

materializar una transaccion, aunque no solo se reducen a cumplir dicha funcion intermediaria.

1.7.2. Rasgos generales de los “Marketplace”

Se tratan diversas caracteristicas atribuibles a gran parte de los “Marketplace”, ya sea a nivel
local, nacional como internacional; es decir, se abordan los diversos rasgos propios de cualquier
plataforma “online” de intermediacion, como la participacion de diferentes agentes, el manejo de

la informacion, etc.

1.7.2.1. Tratamiento de la data

Resulta evidente que las plataformas “Marketplace” manipulan la informacion individual de los
usuarios que comercian al interior de un entorno digital, ya que, constituye la fundamental
contraprestacion, no econémica, que aceptan los usuarios de cualquier plataforma “online” para

contratar tales servicios, como los deberes de las partes contractuales que acceden a tal sitio web.

Pese a que todo contrato de accesibilidad posee singularidades ligadas al servicio prestado, la
forman de manejar y guardar la informacion individual de los usuarios siempre se estructura bajo
un modelo reconocido; en tanto que, el almacenamiento de informacion representa una praxis
comercial tradicional, que se repotencia con el arribo de las plataformas electronicas y el

almacenamiento de informacion a gran escala, lo que se conoce como “big data”.
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1.7.2.2.  Simplificacidn de las vias de comunicacion

Los “Marketplace” operan como ambientes de intermediacion donde se conectan ofertantes y
demandantes para comercializar y contratar, es comun que dichos agentes necesiten comunicarse
de forma veloz y eficaz; por lo que, dichas plataformas cumplen el rol de promover las vias de

comunicacion pertinentes para los usuarios.

Si bien es posible advertir que el rol del “Marketplace” se reduce a exponer una oferta frente a
un demandante interesado en aceptar tal proposicion, el propdsito de la plataforma no solo es
conectar a dichos agentes al interior de un mismo mercado, sino que pretende que se garantice la
transaccion comercial, dado que ello produce un ingreso econdémico en virtud de la comision
correspondiente como resultado de tal transaccion y por la ventaja que ofrecen los intercambios
prosperos para la credibilidad de la plataforma, lo que favorece las vias para que tales usuarios
logren comunicarse y acordar en término minimos de la oferta, las pocas estipulaciones

negociables entre las partes.

Por tal motivo, dichos canales brindan su espacio “online” no solamente para materializar el
ofrecimiento de productos y servicios, sino también para garantizar la interrelacion de los usuarios,
lo que lleva a favorecer un mecanismo de comunicacion para que ellos logren contactarse, ya sea

previa, durante y/o posteriormente a la concretizacion del pacto comercial.

1.7.2.3.  Sistema de prestigio de los agentes

De la misma manera como toda plataforma de economia colaborativa funciona a través del
permanente ingreso de inéditos usuarios, los “Marketplace” necesitan de dispositivos de seguridad
que faciliten identificar a los usuarios que intervienen en tal plataforma con quienes se contrata.

Asi, la auto calificacion entre pares que distingue a las plataformas de la economia colaborativa
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supone un papel basico al interior de los “Marketplace”, debido a que constituyen plataformas
donde, por su propia condicion variada de comercio, existe un nimero mayor de usuarios activos

con relacion a las plataformas donde se comercia un mismo servicio o producto ya establecido.

Es decir, dichos sistemas de reputacion pretender brindar la esencialmente mayor data posible
a los usuarios respecto a sus pares con quienes se comercializa en aras de tomar decisiones
racionales, ya se traten de ofertantes o demandantes; adicionalmente, dichos sistemas permiten
reconocer a los usuarios que perpetran estafas o que efectian praxis ilicitas al interior de la
plataforma, lo que implica un dispositivo de tutela y prevencion para los usuarios que participan

activamente dentro de tal sitio web.

1.7.2.4.  Seguridad para los usuarios

Conviene remarcar que la credibilidad representa un aspecto trascendental para el optimo
funcionamiento de los espacios digitales y los Marketplace no son la excepcion a la regla, debido
a que, este tipo de espacios digitales funcionan basicamente gracias a la confianza que transmiten
hacia los usuarios. Por ejemplo, un inédito “Marketplace” con pocos dias de estreno que no posee
numerosos usuarios, que no contempla comentarios favorables sobre las transacciones alcanzadas
y que, contrariamente, posee pésimas referencias de los pocos ofertantes y demandantes que
emplean su infraestructura, no es posible que tenga €xito en el mercado digital y, probablemente,

esté encaminado hacia su desaparicion al no producir la rentabilidad pertinente para subsistir.

A saber, no se logra la credibilidad debida para que los usuarios participen activamente en la
plataforma y comercien sus productos o servicios; inclusive, resulta factible que no existan
usuarios activos, lo que representa un problema dificil para los “Marketplace”, en virtud de que

este tipo de usuarios son el pilar de este tipo de negocio.

Hong & Cho (2011)advierten que “la credibilidad de los Marketplace resulta totalmente dificil

y, en ciertos casos puede llegar a confundir, debido a que tal tipo de negocio adhiere dos clases de
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agentes: el intermediario y la comunidad de usuarios, lo que supone que los usuarios demandantes
promuevan dos diversas relaciones de confianza, ya sea con la comunidad de usuarios y la

plataforma propia”.

1.7.2.5.  La practicidad comercial como producto de lo externo en la red

Otro rasgo es el beneficio que produce la externalidad de red, lo que resulta vital para el
funcionamiento de dicha plataforma “online”, ya que, sin esta externalidad positiva no se producen
ingresos; en otras palabras, la externalidad de la red constituye la utilidad que emana cuando

distintos usuarios emplean una misma tecnologia o servicio (Montero Pascual, 2017)

A manera de corolario, en el caso de los celulares, cuando un mayor nimero de individuos los
utilicen para comunicarse, ello supondra un incremento de la utilidad para contar con dicho
dispositivo movil, lo cual representa una forma externa de red directa, dado que el beneficio se

reduce al incremento de un mismo sector de usuarios.

No obstante, también se presenta la forma externa de red indirecta o cruzada, si el aumento del
beneficio supone el aumento de usuarios de otro sector; a modo de ejemplo, la utilidad para los
anunciantes de publicidad en un periddico especifico incrementa en conformidad con el

incremento de los lectores de tal medio de comunicacion.

Asi que, los mercados multilaterales, como los “Marketplace”, poseen una forma externa de red
indirecta, ya que representan a todos los agentes que intervienen en la plataforma, ya sean
ofertantes, demandantes y operadores de la plataforma, lo que resulta en un incremento del
beneficio al emplear tal servicio, asi como el aumento de la cantidad de usuarios activos (Montero

Pascual, 2017)
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Cabe mencionar que las externalidades constituyen un factor relevante para los “Marketplace”,
dado que, mientras un mayor niumero de usuarios utilicen dicha plataforma “online”, hay mayores
posibilidades de que se materialicen acuerdos comerciales y existe una mayor credibilidad hacia
la plataforma, lo cual resulta mas atractivo para los futuros usuarios que piensen en unirse a la

plataforma y ello implica una mayor rentabilidad econémica para el sitio web.

1.7.2.6.  Conocimiento efectivo y exencién de responsabilidad por parte de las marketplace

Las Marketplace en su actividad comercial relaciona a los consumidores con los proveedores,

es decir, funge como un intermediario.

En la medida que sea un simple intermediario, es decir que la plataforma unicamente aloje
datos, sin mediar otros elementos que permitan evidenciar un manejo de la misma y conocimiento,
le podra ser atribuida la exencion de responsabilidad por las infracciones a los derechos de
propiedad intelectual que se comentan en la misma. Es a partir que sobre esta exencion de

responsabilidad se desarrolla la teoria de los safe harbor o puertos seguros.

Diversas legislaciones tanto en Europa como Estados Unidos coinciden en requerir
determinadas condiciones para favorecer a las plataformas digitales con la exencion de

responsabilidad, tales como:

1. Neutralidad, en la medida que la Marketplace no debe incidir en la consumacion de la
transaccion ni en la publicidad de la oferta, es decir no debe cumplir un rol activo.

1.  Ausencia de conocimiento efectivo, es decir que el propio entorno y dinamica de la
plataforma no permita establecer de forma certera el conocimiento sobre las transacciones
que ocurren en su plataforma.

iii.  Notice and takedown (notificar y dar de baja), la plataforma debe implementar este

mecanismo que de ser informada sobre cualquier infraccion a los derechos de propiedad
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industrial debe necesariamente actuar dando de baja a la publicacién e incluso considerar

imponer sanciones al proveedor.

Siempre y cuando se cumpla estas condiciones, la plataforma digital puede ser beneficiada por

la exencion de responsabilidad.

En un inicio, ello era la tendencia mundial en los albores ¢ inicios del comercio electronico al
inicio de este siglo, no obstante ello, mas adelante con los cambios que vino implementando las
plataformas digitales, las cuales poseian mayor control sobre las actividades que se realizaban en
su propia plataforma, se establece la denominacion conocimiento efectivo, que no es otra cosa que
cuando una plataforma se entera de las actividades que ocurren en su propia plataforma y no tomo

las medidas adecuada para menguar o parar este accionar infractor.

En efecto, el dia de hoy las plataformas digitales asumen un papel protagénico en el comercio
electronico, toda vez que promocionan los productos, establecen una determinada publicidad sobre
los mismos lo cual origina un manejo de los precios otorgando descuentos exclusivos e incluso
promocionando servicios de postventa aparejados a la venta del producto, lo cual
indefectiblemente no serd visto como un intermediario neutral sino sumamente activo en la

transaccion comercial.

1.7.3. Principales “Marketplace” en el mercado nacional

Ahora bien, se aborda la evaluacion real de los prioritarios “Marketplace” que funcionan con
usuarios a nivel nacional, esto es, los que han tenido éxito en el mercado peruano al garantizar un
elevado trafico de usuarios; dado que, el “e-commerce” se distingue por su naturaleza
transfronteriza, lo que significa que no se restringe por las fronteras territoriales como el comercio

tradicional.
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Por ello, no resulta curioso que los cibernautas nacionales exploren en “Marketplace” foraneos,
aunado al hecho de que los mercados electronicos de mayor prestigio para nuestros compatriotas
son los generados en el extranjero; sin embargo, también hay “Marketplace” disefiados a nivel
nacional, o que cuentan con sucursales peruanas, que se abocan a la administracion de la

plataforma “online”, solo en Peru.

Es preciso agregar que el espacio de creacion del “Marketplace” adquiere poca relevancia al
momento de establecer las reglas adjudicables a las relaciones brindadas por dichas plataformas
“online”, identificando en tal sentido las “Marketplace” de mayor relevancia a nivel nacional, en
funcién a la data de la Cdmara Peruana de Comercio Electrénico (CAPECE, 2021), el 52% de
cualquier compra “online” a nivel nacional se efectia mediante “Marketplace”, lo que evidencia
una relevante preferencia de los cibernautas nacionales por el empleo de plataformas propias del

“e-commerce”.

1.7.3.1. Mercado libre

De procedencia argentina, esta plataforma se distingue por ser la lider en el “e-commerce” de
la regidn latinoamericana con operaciones centradas en casi veinte paises de habla hispana, sobre
todo en paises como Argentina, Colombia, Costa Rica, Brasil, Chile, Ecuador, México, Uruguay,
Venezuela y propiamente en Pert, ejerce la autoridad y la originalidad en el sector, ya que es el
primer “Marketplace” de la region y dentro de los pioneros a nivel mundial, cuya fundacion se da
en 1999 en Buenos Aires, justo cuando se funda el portal chino “Alibaba” y cinco afios posteriores

a la creacion de Amazon, asi como cuatro de “eBay”.

Conforme a la UNCTAD (2021) en su informe acerca de la asociacion entre el Covid-19 y el
desarrollo del “e-commerce”, ML presenta un aumento del cuarenta por ciento en el promedio de

busquedas efectuadas por sus usuarios en cualquier plataforma latinoamericana, lo que implica un

32



incremento en el indice de los productos vendidos y enviados diariamente de mas del doble sobre

los tltimos trimestres del 2019 y 2020.

Dicho aumento en el trafico de usuarios se evidencia a nivel nacional, pues ML constituye el
“Marketplace” con mas usuarios en cualquier mercado con un nimero mayor a 15 millones de
visitas referenciales cada mes y con mas de 25 mil usuarios ofertantes activos; curiosamente, pese
a presentar una exposicion en casi toda la region, ML representa una plataforma que controla
mercados locales, o sea, sus plataformas se encuentran abocadas a cada pais con dominios web

especificos (CAPECE, 2021)

1.7.3.2. Falabella

No se sabe exactamente la fecha de fundacion y operacion de dicha plataforma a nivel nacional,
en tanto que, desde hace mucho tiempo funciona como tal; ademas, se conoce que el titular de tal
plataforma, la representa la prospera sociedad comercial de Chile, integrante del holding ‘Grupo

Falabella’, abocada al sector de las tiendas comerciales por regiones y miembro.

Dicha empresa empieza sus actividades comerciales en nuestro pais en 1995, cuando se fusiona
con una famosa empresa nacional de tiendas departamentales, lo que da origen a la marca “Saga
Falabella”; empero, recién en 2001 logran extenderse a lo largo del pais, gracias a la apertura de

nuevas tiendas en Piura, Trujillo y Chiclayo.

Mas adelante, llega a Arequipa, Cajamarca e Ica, lo que supone que dicha expansion comercial
de tantos afos representa uno de los motivos fundamentales de su exitosa transicion: en primer
lugar, del tradicional comercio al “e-commerce”; y, luego, de las plataformas de intermediacion al

“Marketplace”.
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Se constituye como una empresa con vasta experiencia en el mercado nacional minorista, por
lo que posee una clientela leal que identifica la calidad de sus productos, a la vez que se garantiza
una consolidada imagen institucional s6lida que cuenta con vasta fama comercial y con relaciones
comerciales directas con diferentes proveedores, lo que explica la decision de Falabella de

canalizar su capacidad comercial fisica hacia una tienda virtual.

Asi, el modelo que adopta la empresa es de cardcter mixto, puesto que, en un inicio, se emplea
la plataforma “online” para expandir el margen de sus principales servicios tales como tienda
departamental, al brindar a nombre de la empresa un amplio catdlogo en su sitio web como una
plataforma “Oneside”, al mismo tiempo que al extender la empresa su modelo de negocio al de

una “Marketplace”, se posibilita que otros ofertantes no afiliados en un principio.

1.7.3.3.  Mercado Ripley

Tal como sucede con Falabella, Ripley también representa un caso atipico, dado que es una
sociedad comercial chilena abocada al rubro de las tiendas departamentales que se consolidan a
nivel nacional desde hace muchos afos; de alli que, es impreciso establecer certeramente la fecha
de ingreso al mercado digital peruano como plataforma “online”, propia del dmbito del e-

commerce.

A fines del siglo pasado, Ripley inicia sus operaciones en nuestro pais con la inauguracion de
una tienda departamental y, mas adelante, un banco; de manera que, de la misma forma como su
fundamental competidora compatriota, Ripley posee una relevante participacion en el mercado
minorista nacional, lo que le garantiza una base solida de clientes, una imagen institucional segura

y una reconocida reputacion comercial.

Todo lo mencionado anteriormente evidencia las razones pertinentes para formar parte del

sector del “e-commerce” a fin de dichas operaciones resulten mas factibles, en tanto que el modelo
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comercial de Ripley es idéntico al de su competencia: un esquema mixto que brinda tanto la
accesibilidad a la tienda “online” oficial con productos que se puede localizar en sus tiendas
presenciales, como un “Marketplace” para que los usuarios, ofertantes y demandantes, logren

acuerdos comerciales a través de su plataforma.

Por consiguiente, no se reduce a la comercializacion productos o servicios brindados en sus
tiendas fisicas, lo que se concibe como una actividad propia del “e-commerce” de una plataforma
“one side”; y, del mismo que su competidor directo, Ripley constituye una “Marketplace”
focalizada particularmente al publico nacional mediante un sitio web especial para los usuarios

residentes en Peru, asi como posee con una version de su “Marketplace” para los usuarios chilenos.

Y, pese a su relevante presencia en el mercado mas pequefio nacional, recientemente con las
limitaciones comerciales fijadas como parte de las politicas sanitarias en el contexto del Covid-19,
Ripley se ha convertido en el tercer “Marketplace” preferido por los peruanos, con alrededor de 7
millones de visitas por mes y con mas de ochocientas tiendas oficiales y registradas legal y
oportunamente sobre las autoridades correspondientes (CAPECE, 2021)Y, pese a su relevante
presencia en el mercado mas pequefio nacional, recientemente con las limitaciones comerciales
fijadas como parte de las politicas sanitarias en el contexto del Covid-19, Ripley se ha convertido
en el tercer “Marketplace” preferido por los peruanos, con alrededor de siete millones de visitas
por mes y con mas de ochocientas tiendas oficiales y registradas legal y oportunamente sobre las

autoridades correspondientes (CAPECE, 2021)

1.7.3.4. Linio

Fundado en 2012, esta plataforma mexicana forma parte de la empresa “Rocket-Internet” con
una relevante financiacion de capitales tanto europeos como mexicanos y, dado su relativo tiempo

de fundacién, su modelo de negocio se abocaba en un inicio en el “e-commerce” transfronterizo
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en la region sudamericana; de alli que, a raiz del lanzamiento de sus actividades comerciales, se

cuenta con la presencia en tres paises: Pertu, Colombia y México (El Tiempo, 2013).

Tras unos afios, acorde con su rapido desarrollo al interior del mercado de Latinoamérica y
luego de alcanzar una mayor financiacion, Linio logra extender sus operaciones sobre mercados
como Chile y Argentina; a la vez que, el modelo que se adopta, aparte de tomar en cuenta el
tradicional enfoque de “Marketplace” con usuarios locales que se interrelacionan y, de vez en
cuando, firman acuerdos comerciales, se distingue por colocar un mercado internacional en el que

es posible efectuar intercambios transfronterizos entre los usuarios de la region.

Por citar un caso, un usuario ofertante chileno, que se encuentra registrado en Linio, puede
ofertar sus productos a los consumidores de cualquier pais donde funciona la plataforma; es asi
como es factible que un usuario consumidor peruano acepte dicha oferta y compre tal producto

gracias a la facilitacion de la plataforma (CAPECE, 2021)

A mediados de 2018, como consecuencia de su notable éxito, el holding del pais chileno “Grupo
Falabella” compra Linio por un nimero que bordeaba los 150 millones de dolares; en tanto que,
por esas fechas, la plataforma virtual producia rentas anuales mayores a los 135 millones de
dolares, sin embargo, a raiz del Covid-19 y las politicas restrictivas adoptadas por la region y el
mundo, la cantidad de visitas y de usuarios activos en Linio se incrementd de forma exponencial;
y, en la actualidad, se sitia en el cuarto lugar en cuanto al indice de usuarios a nivel nacional, con
alrededor de cuatro millones de visitas referenciales mensuales y con més de ocho mil ofertantes

profesionales certificados por la plataforma (CAPECE, 2021)

1.7.4. La economia colaborativa

Es complicado conceptualizar a la economia colaborativa, ya que representa un término de

mucha vigencia y en permanente variacion, aunado al hecho de que la academia solo ha alcanzado
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a acordar algunos componentes basicos de la economia colaborativa, como el que corresponde a
la oferta y posterior empleo de bienes o servicios inacabables de forma temporal sin obviar la

naturaleza de estos, lo que implica literalmente una economia donde se exponen bienes y servicios.

Al respecto, Tomillo (2021) plantea que lo concerniente a economia colaborativa, o de

« - : ., . . . . .,
consumo colaborativo”, constituye la realizacion propia de un sinfin de sistemas de circulacion
de elementos que facilitan a los consumidores conseguir y brindar, temporal o constantemente,
productos o servicios de gran valor mediante la interrelacion con otros consumidores o gracias a

un intermediario.

Cuefia (2020a) define la economia colaborativa, conocida como economia baja demanda, como
un conjunto diverso y de veloz variacion de las formas de produccion y también de modos de
consumo por el que los agentes poseen, de manera novedosa, activos, bienes o servicios de poca
incidencia; todo ello, en contraprestacion o no de un valor monetario, donde se emplea una

plataformas social y digital.

En torno a ello, INDECOPI (2018) advierte en su Agenda Digital que, si bien la economia
colaborativa no posee una sola conceptualizacion, resulta factible comprenderla en consonancia

con sus rasgos, los cuales se enumeran a continuacion:

e Se distingue por desarrollar oportunidades en el aprovechamiento de bienes que, por lo comun,
se encuentran guiadas para el empleo individual, que también pueden sub utilizarse; al mismo
tiempo que, se brinda un tiempo propio y habilidades mediante las plataformas “online”.

e FEl disefo de los llamados mercados digitales intermediarios en el que se interrelacionan
diferentes ofertantes y demandantes que facilitan la competencia y la especialidad comercial.

e La disminucién de los costos de transaccion, lo que favorece la eficacia para la prestacion de

servicios y ello supone mejores precios para los consumidores.
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e FEl establecimiento de diversos sistemas de calificacion del servicio y reputacion de los

vendedores y compradores que pretende disminuir la disfuncion informativa.

e Laampliacion de los mercados més ajustados por la regulacion para inéditas competencias.

Se suele atribuir a la economia colaborativa como un nuevo sistema fundamentada en las
tecnologias de la informacién, las nuevas formas de comunicacion y la irrupcion de nuevas
tecnologias que permiten a los usuarios no solo el intercambio de informacion, sino a su vez la

solucion de problemas en especifico.

Se suele atribuir a la economia colaborativa por ejemplo la aparicion de Uber y de Airbnb,
siendo que ambas son gestionadas por una empresa que simplemente acerca a los usuarios, por
una parte, esta quien desea prestar el servicio y por otro lado quien desea recibirlo. En su momento
dicha irrupcion revoluciond el &mbito econdémico, social, cultural e incluso legal, suscitando en
este ultimo diversas discusiones y en algunas latitudes del mundo se prohibid su utilizacion, por

presuntos actos de competencia desleal.

Actualmente, la economia colaborativa estd inmersa en cada &mbito de la vida diaria, tanto para
adquisicion de bienes y la prestacion de servicios, como por ejemplo desde cambiar divisas de

dinero o arrendar casas o autos.

Una de estas manifestaciones de la economia colaborativa se ve plasmada en la irrupcion de las
Marketplace o del e-commerce, toda vez que es la consagracion de una plataforma colaborativa
que tiene por objeto vincular al ofertante con el posible consumidor y a su vez afiaden la
caracteristica de la contratacion en tiempo real y el negocio entre pares, lo cual conlleva una
reduccion considerable de los costes de transaccion, allanando el camino de los ofertantes para
ofrecer sus productos o servicios a consumidores que no llegarian de no ser por el uso de las

plataformas digitales. (Sastre-Centeno & Inglada Galiana, 2019)
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1.7.5. Plataforma OneSide

Por plataforma Oneside debe comprenderse a todas aquellas empresas digitales que funcionan
en mercados bilaterales o multilaterales, empleando el internet a efectos de alcanzar la
interrelacion entre dos o mas colectivos de diferentes usuarios, con lo cual se pretende producir
valor para uno de estos grupos cuando menos; estas pueden ser catalogadas como proveedores de

servicio de intermediacion en contraposicion de otras (Cuefia Casas, 2020b).

Mientras que, la UNCTAD (2021) en su Informe sobre la Economia Digital afirma que estas
plataformas son actores que ungen como intermediarios o como infraestructuras, actuando en el
primer supuesto en la medida que se destinen a establecer conexion con los distintos grupos de
personas; y, en el segundo supuesto, cuando unicamente empleen la red para ofertar el servicio

subyacente.

1.7.6. Plataformas de suscripcion

Indudablemente, este constituye uno de los modelos que cuentan con mayor prestigio y éxito
en el mercado digital, se definen como modelos de negocio de utilidad para el comercio electronico
asentados en la suscripcion, la que, a su vez permite la accesibilidad a bienes y servicios a través
de una dotacion constante online, siendo que, de este modo, los usuarios consumidores podran
entrar a un servicio de forma continua agregandose a un contrato de suscripcion temporal en el

que tendra ciertas prestaciones por un tiempo concreto.

1.7.7. Plataformas de intermediacién

En lo que a este apartado respecta, es menester precisar que, cuando hacemos alusién a una
plataforma de intermediacion, también llamada multilateral o multi-side, estamos refiriéndonos a

aquellas estructuras digitales en las que convergen el prestador de servicio, el consumidor y el
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intermediario entre ambos, aqui precisamente podemos situar a los Marketplace, mismos que ya

han sido abordados en el acapite anterior.

La caracteristica comun de las plataformas de intermediacion radica en ser mercados

multilaterales, cuya naturaleza facilita que haya todo tipo de combinacién mediante los usuarios

participantes, ademas es de precisar que cuentan con caracter instrumental, al actuar como una via

que emplean los usuarios para lograr sus fines econémicos, pudiendo, en concordancia con lo

identificado por la Comision Europea (2016), establecer tres principales modelos de negocio multi-

side:

1))

2)

3)

Plataformas de alojamiento de anuncios: Su distintivo central consiste en el
emparejamiento pasivo de la demanda y la oferta mediante pares a través de la publicacion
de anuncios y facilitando el contacto via publicacion de informacion de estos, cuya
principal fuente de ingresos resulta de ofrecer alternativas de anuncios sobresalientes,

agregando imagenes a los mismos (pag. 11).

Plataformas que ejecutan activamente las transacciones: su principal distintivo radica en
agilizar y organizar de manera activa el emparejamiento de demandantes y ofertantes, a
través de la creacion de valor mediando la confianza entre pares y logrando activamente el
emparejamiento mencionado, agilizando y gestionando as transacciones, destacando que
en este modelo es la plataforma la que ejerce influencia en la transaccion subyacente, pero

no la controla (pag. 12)

Plataformas que controlan la transaccion entre pares: se encuentra referido esencialmente
a las plataformas de mayor escala, contemplan de modo unilateral las clausulas
contractuales de la transacciébn entre pares y dominan el control respecto al
desenvolvimiento del control subyacente, términos que puede traer consigo patrones para
la interaccion de los usuarios y tarifas para las cancelaciones y reembolsos; (opcional)

fijacion propia de precios o precios maximos (pag. 12)
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1.7.8. Comercio electrdonico B2C:

Al respecto, el Business-to-Consumer, o mejor llamado como B2C, representa una de

las formas de comercio electronico mas comunes. Conforme lo sefiala su propio nombre,
este modelo de comercio electronico establece una transaccion entre empresas € individuo,

mejor dicho, su concentracion son las personas naturales.

Comercio electrénico B2B:

Esto se encuentra representado por el tipo de comercio electronico en la que los
intercambios de bienes o prestacion de servicios se llevan a cabo entre dos empresas, es

decir, una empresa busca ofrecer productos y / o servicios a otra.

C2C:

El comercio electronico C2C (Consumer-to-consumer) se produce cuando las dos partes
en cuestion son consumidores que llevan a cabo relaciones entre si. Particularmente, este
tipo de comercio ha atravesado un considerable aumento de popularidad en la Ultima

década, teniendo como principales ejemplos a eBay y Craigslist (Enterate Digital, 2020)

En ese sentido y conforme ha sido explicado en los parrafos precedentes, los tipos de
intermediarios tiene como un comun denominador, que es que estos agregan o recolectan
informacion para sus plataformas, de modo tal que fortalecen la distribucion de los productos y/o
servicios en canales paralelos a los canales de distribucion oficiales de los titulares derecho. Sin
embargo, por su contraparte, estos canales de distribucion alternos son el campo ideal para que
inescrupulosos utilicen estas plataformas y distribuyan productos piratas. Hasta ahi la
responsabilidad, en gran medida recaeria en estos inescrupulosos ocultos en las sombras que

brindan la red; sin embargo, existe una comisiéon (beneficio econdmico) que perciben las
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plataformas por el uso de estas y ello hace discutible, en principio, el grado de responsabilidad de
los intermediarios por las afectaciones a los derechos de propiedad industrial, este es el meollo del

trabajo de investigacion, por lo que dicho punto serd retomado mas adelante con mayor amplitud.

En esa misma linea, existe una discusion si la simple plataforma es un intermediario o también
si la misma debe implementar algun tipo de filtro para la aceptacion de los vendedores y si debe
tener algliin caracter fiscalizador, por asi decirlo. Obviamente ello encareceria los costos y sobre
todo los tiempos de las transacciones comerciales, sin embargo, debe priorizarse el dinamismo

econdémico o la defensa de los Derechos de Propiedad Intelectual.

1.8. Sobre la responsabilidad contributiva - Contributory Infringement

El tema de la responsabilidad ha sido analizado y discutido desde el derecho romano, pasando
por diferentes vertientes, segin la naturaleza de los hechos acontecidos y del bien juridico

protegido.

Si bien el derecho romano sento las bases del denominado derecho continental, también se debe
analizar su contraparte conocido como derecho anglosajon o también denominado como common
law. Es en el common law donde se desarroll6 la idea de la responsabilidad secundaria, también
conocida como secondary liability, mediante la cual una persona puede ser considerada como
responsable de un hecho, independientemente de su participacion directa en el mismo, pudiendo

ser perfectamente considerado como persona imputable y merecedora de sancion y reproche legal.

La evolucion de la responsabilidad secundaria en el common law se da a partir de la
jurisprudencia como es propio en este sistema, desprendiéndose de la misma muchas variantes
tales como la vicarious liability (responsabilidad indirecta) y la contributory liability

(responsabilidad contributiva), bajo nuestra perspectiva mas son las semejanzas que las diferencias

42



entre estas dos variantes, por lo que para efectos de este articulo de investigacion vamos a tratar

ambas variantes como una sola, para efectos didacticos.

Sin perjuicio de ellos expresaremos que la responsabilidad secundaria puede evidenciarse desde
el grado de participacion (responsabilidad contributiva) o sobre la relacion que se tiene con el
infractor inmediato (responsabilidad vicaria), siendo esta ultima comunmente utilizado para

establecer el grado de responsabilidad por ejemplo en relacion laborales de subordinacion.

En esta linea argumentativa se tiene que la responsabilidad secundaria fue por primera vez
establecida en los tribunales de Estados Unidos de América, en la década de los afios 80,
especificamente cuando se ventilo el caso de Inwood Laboratories Inc. do. Ives Laboratories Inc.,

dicho caso fue fundamental para desarrollar posterior los casos que mas adelante estudiaremos.

A manera de resumen, en dicho caso se denunciaba la venta de medicamentos genéricos que
venian siendo expendidos como medicamentos de marca, por tal motivo el fabricante de los
referidos medicamentos de marca, la empresa Laboratorios Inwood Inc. demand¢ al fabricante de
los medicamentos genéricos, la empresa Laboratorios Ives Inc. En dicho caso, la Corte Suprema
de los Estados Unidos adoptd la posicion de que si un fabricante o distribuidor induce
intencionalmente (mediante la elaboracién de un medicamente de apariencia similar a la de un
competidor) a alguien a infringir una marca, o si continia suministrando sus productos a alguien
que sabe o tiene motivos para saber que esta involucrado en una infraccion de marca, el fabricante
o distribuidor esta responsable indirectamente de cualquier dafio causado por fraude. (Inwood

Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc., 456 U.S. 844 (1982), 1982)

Luego de precisar el contexto del desarrollo jurisprudencial, se tiene que la responsabilidad
contributiva se fundamenta en estricto en el grado de participacion, es decir en como el imputado

indirecto contribuy6 a la comision de la infraccidon por parte del imputado directo. Para ello se
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evaluard, entre otros aspectos, el nivel de conocimiento, la facilitaciéon de la comision de la

infraccion o el beneficio que se obtiene a partir de ella.(Cerani¢-Perisié, 2020)

44



CAPITULO 2: PROBLEMA DE INVESTIGACION

2.1 Uso indebido del comercio electrénico para el comercio de falsificaciones

La falta de autenticidad de los productos expendidos en el comercio electronico, es decir la
venta de productos falsificados es un problema que no solo afecta a los consumidores, sino también
a los titulares de los derechos y sobre todo la credibilidad de las plataformas de comercio

electronico.

Las grandes plataformas de comercio electronico, tales como Amazon, eBay, entre otras tienen
que lidiar con que terceros expendan a través de sus plataformas productos falsificados que no

guardan las caracteristicas de calidad ni seguridad que tendria un producto original.

Algunos autores sefialan que las infracciones a los derechos de propiedad industrial en estos
entornos digitales implican mayores desafios en comparacion a las falsificaciones que operan en
el mundo fisico, toda vez que estos terceros inescrupulosos tienen a su favor el internet y con ello
la utilizacion de falsas identidades, direcciones y se amparan en la cortina de invisibilidad que
puede brindar el entorno digital. Incluso, a la fecha, las medidas tomadas por las plataformas de
comercio electronico han resultado insuficientes para menguar o luchar contra esta amenaza actual.
Por otro lado, se considera que las plataformas de forma indirecta obtienen ingresos econémicos
por todas las ventas que se generan en su propio portal, incluyéndose en dicha operacion de

ganancias a la comercializacion de productos falsificados. (Chow, 2020)

Se considera que el impacto de la problematica de los productos falsificados en las plataformas
digitales es un terreno inexplorado a profundidad, en gran medida a la complejidad que lleva
identificar a todos los productos falsificados que existen en las plataformas y que son vendidos

como realmente genuinos. (Cao et al., 2023)
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En efecto, existe una gran cantidad de proveedores que utilizan las plataformas de comercio
electronico, lo que conlleva que los mismos se introduzcan en la plataforma sin la posibilidad de
ser detectados a priori. Por otro lado, las Marketplace en su gran mayoria no poseen grandes
mecanismos para filtrar los anuncios de terceros, por lo que no pueden ser oportunamente
detectados y finalmente los proveedores de productos falsificados han desarrollado herramientas
que permiten cuasi imitar a los productos genuinos, lo que se denomina la “profesionalizacion de

la falsificacion”, lo cual aumenta la probabilidad de que la misma no sea oportunamente detectada.

Como se menciond en al inicio de este capitulo, la problematica afecta directamente a los
consumidores, toda vez que se ven expuestos a adquirir productos falsificados, lo cual conlleva a
adquirir productos de baja calidad, ausencia de garantia e incluso afectar a su propia seguridad e
implicar riesgos a la salud sobre todo el mercado farmacéutico o cosmético. Asimismo, afecta a
los titulares de los derechos, al mermar su reputacion sobre todo con aquellos consumidores que
se han visto sorprendidos al adquirir un producto falsificado, aludiendo algiin desperfecto o falta
de calidad al propio titular del derecho, lo cual genera desconfianza no solo en €l sino en el propio
entorno que se utilizd6 para concretar la transaccion, es decir en la plataforma de comercio

electrénico.

El comercio ilegal de productos falsificados resulta ser una creciente preocupacion y
significativa amenaza en las economias globalizadas e impulsada por la innovacion, poseyendo
efectos nocivos a nivel gubernativo, detiene la innovacion y finalmente merma el crecimiento

econdmico.

En efecto, el comercio electronico estd a nada de convertirse en la principal plataforma de
escaparate de la mercaderia ilicita. Las diferentes redes criminales realizan un mal uso del
comercio electronico, y sacan provecho de las lagunas existentes en el mercado, toda vez que existe

una ausencia normativa.
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El problema suscitado respecto al papel que desempenan los titulares de las plataformas
digitales en los ltimos lustros ha dado lugar a que no se permita claramente establecer cudl es el
grado de responsabilidad por las infracciones a los derechos de Propiedad Industrial cometidas por
terceros en su propia plataforma. En efecto, teniendo en consideracion el contexto actual de las
relaciones comerciales que se presentan en una ecommerce, podemos seialar que ya no resulta
posible generalizar que las Marketplace inicamente sean “meros intermediarios”, es decir, no es
posible sostener que, a la fecha, las mismas sean inicamente plataformas que alojan datos (servicio

de hosting).

Segun la U.S. Customs and Border Protection, los consumidores estadounidenses gastan mas
de 100 mil millones de doélares cada afo en productos que infringen derechos de propiedad
intelectual siendo victimas de aproximadamente el 20% de las falsificaciones que se venden

ilegalmente en todo el mundo.

Agrega que las falsificaciones son un problema global: casi el 66 % de todas las incautaciones
de derechos de propiedad intelectual de la Customs and Border Protection provinieron de China

en el afo fiscal del 2023.
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Fuente: (U.S. Customs and Border Protection, s. f.)

Segtin la EUIPO, Oficina de Propiedad Intelectual de la Union Europea, en Espafia se pierde
casi 5 700 millones de euros anuales por la comercializacion de productos falsificados en las
plataformas de Marketplace, lo cual puede llegar incluso a los 50 000 millones de euros si se

considera a todo el espacio Schengen (Union Europea).
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Fuente: (Belén Trincado)

Asimismo, consideramos pertinente sefialar a manera de ejemplo que los aparatos electronicos
son de los mas falsificados a nivel mundial, en efecto los celulares de la marca Samsung encabezan

la siguiente lista:
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Fuente: (Abigail Sharon Orus Gallego, 2018)

En ese sentido, para dimensionar toda esta problematica, resulta necesario tener como punta de
partida los diferentes estudios realizados por la OCDE, con relacion a la falsificacion de productos

en las plataformas de comercio electronico, asi como la data y estadisticas de este.
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Tahle 2.1. Werld e-commerce in 2019

Billions of USD and percent

Economy Total e-commerce
sakes

Unitzd States 9,380
Japan 3416
Chira 2604
Korea 1,302
Uinit=d Kingalom 885
Framce T83
Germany 524
Itahy 434
Australia T
Spain 344
Saibintal 0,218
Cither 6,435
Grand total 2B ET3

Share of world

total
(%)

S

13

10

5

3

3

2

2

1

1

M

100

Share of

GDP
(%)

45

18

sERELERBER2E

B2E e-commerce B2C e-commerce
Sales %% of total Sales % of total
sales sales

E319 87 | 1281 13
3238 a5 178 5
1,065 41 | 1539 59
1,187 a1 115 ]
833 T2 25 28
1] 83 116 15
483 a4 111 21
L 92 35 B
325 a4 bl B
280 81 ] 19
16,526 82 | 36W 18
52T 82 | 1179 18
24.803 82 | 487 18

Fuente: (UNCTAD, 2021)

Fuente: (UNCTAD, 2021)
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Conforme de los cuadros adjuntados, se advierte que el comercio B2C representa el 2,3% de
las exportaciones mundiales de mercancias en el 2019. En algunos paises se advierten incrementos

significativos.

La facilidad que brinda el comercio electronico para poder facilmente armar simples fachadas
y asi poder expender sus productos, sin incurrir en excesivos costes, resulta sumamente importante

al momento de comprender la actual problematica.

En efecto, alrededor del mundo existen millones de plataformas de comercio electronico y cada

una de ellas alberga una infinidad de proveedores de productos.

A manera de listado, resulta conveniente observa cuales son las principales plataformas de
comercio electronico alrededor del mundo y cual es el nivel de ganancia que obtiene por su

presencia en el mercado.

Table 2.4. Largest B2C e-commerce companies, 2020

(Billions of USD)
Company Headquarters Gross merchandise volume

216 2019 2020
Alikbaka China 866 94 1,145
Amazon United States ML 447 LT
JD.com China ] 302 g
Finguoduo China ™ 146 242
Shopify Canada 4 &1 120
eBay United States L] B& 104
Meituan China 43 57 71
Walmart United States ] En) [
Uker United States 1| L] 58
Rakuten Japan 0 34 42
Expedia United Siates 100 104 k)
Booking Holding= United States L el 96 5
Airbk United States bl 38 4
Total - 2035 2401 2892

Fuente: (UNCTAD, 2021)
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Se aprecian diversas plataformas de comercio electrénico B2C, tales como Amazon y eBay en
USA, Alibaba en China, las cuales asumen la responsabilidad de captar a los clientes potenciales,
generar ganancias a través de la publicidad, y asimismo asumen la responsabilidad del despacho
de las mercancias a los compradores. Es decir, no solo pueden expender productos propios sino

también ofrecer productos de terceros.

El aprovechamiento del comercio electronico para poder expender productos falsificados ha
generado diversas preocupaciones, sobre todo en el tema de la confianza por parte de los

consumidores para con la fiabilidad de dichas plataformas.

Cabe sefialar que en dichos entornos existen productos que son expendidos a precios muy bajos
y descritos como “productos semejantes” y el consumidor a sabiendas adquiere un producto que
no es original y, por otro lado, también existen productos que pretenden timar a los consumidores,
toda vez que son descritos como poseedores de excelente calidad y necesariamente no son
economicos, sino mas bien similares a los productos oficiales o legitimos. En ambos supuestos y

mercados se infringen los derechos de propiedad industrial de los titulares de los derechos.

En los siguientes cuadros se observara la correlacion entre el comercio electronico y el comercio
de productos falsificados, a través de las incautaciones realizadas por aduanas alrededor del

mundo.
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Fuente: (OECD, 2021)

Del cuadro anexado se advierte la relacion entre las compras realizads en las plataformas de

comercio electronico y el nimero de incautaciones aduaneras que son visibles.

Ello demuestra que existe una evidente correlacion entre el comercio electronico y las

importaciones de mercancia falsificadas.
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Fuente: (OECD, 2021)

En este nuevo cuadro, similar al anterior, se equipara el comercio electronico y el valor de los
productos falsificados, llegando a la conclusion que existe correlacion entre las compras en las

plataformas de comercio electronico y el comercio de mercaderia falsificada.

Fuente: (OECD, 2021)
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En este nuevo cuadro se evidencia que el comercio electrénico puede ser un agente relevante
para la falsificacion de productos. Este indicador se ve reforzado a su vez debido a que en los
paises donde no se ha desarrollado en gran medida el comercio electronico tampoco arroja grandes

niveles de incautaciones con relacion a productos falsificados.

Fuente: (OCDE, 2019)
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Fuente: (OCDE, 2019)

En dicho cuadro se advierte la procedencia de los productos falsificados, liderando la lista el
pais de China, eso quiere decir que la gran parte de productos importados de estos paises, son

potencialmente falsificados.
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Fuente: (OCDE, 2019)
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Fuente: (OCDE, 2019)

De dicho cuadro se aprecia que las industrias que se han visto afectadas por la falsificacion de
productos por medio del comercio electronico, son la del calzado y prendas de vestir, seguida por

los articulos de cuero, maquinaria y equipo eléctrico, relojes, asi como perfumeria y cosméticos.

Fuente: (EUIPO)
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Fuente: (EUIPO)

2.2 Analisis casuistico de la problematica planteada

A manera de recopilacion historica sobre esta discusion, si bien no se trata del mismo asunto,
es posible equiparar en alguna medida, cudl era el tratamiento que se brindaba en la década pasada

a los agregadores de informacion.

2.3 Caso C-203/8 a C-2038/08, denominado Google France vs. Louis Vuitton

El Tribunal de Justicia de la Unidon Europea, en adelante TJUE, ha sefialado cuales son los
alcances de esta exencion de responsabilidad para con los intermediarios, en ese sentido en el Caso
C-203/8 a C-2038/08, denominado Google France, determind el 13 de marzo de 2010, que un
prestador de servicios de intermediacién, que incluido en la exencion de responsabilidad,

resultando prioritario que el comportamiento que adopte se ajuste al de un ente meramente técnico,
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automatico y pasivo, es decir, que no posea conocimiento ni control de la informacién que se

almacene o se transmitida. (Google France, 2010).

Dicha sentencia establece una interpretacion del articulo 14 de la Directiva 2000/31/CE
(Directiva sobre Comercio Electronico), en el sentido de que dicha norma debe aplicarse a un
proveedor de servicios de internet en el supuesto de que el mencionado proveedor no haya
cumplido una funcién activa que lo coloque en una posicion de conocer o controlar los datos
almacenados en su plataforma. Es decir, si no posee esas dos condiciones, como el conocimiento

y el control, no podra ser considerado responsable.(Volkmann, 2011)

En efecto, en este caso se aprecia la responsabilidad del proveedor del servicio de internet que
este caso es Google sobre el uso de palabras publicitarias que infringen los derechos de Propiedad

Industrial, que mas tarde seran conocidas como google ads.

Por ello el TIUE concluy6 que la utilizacion de una marca registrada como parte del servicio
de Google denominado adwords podria infringir los derechos de Propiedad Industrial si el anuncio
no permite identificar de donde proviene el anuncio, causando riesgo de confusion sobre su origen
empresarial del mismo. En ese sentido concluyé que el solo hecho que la palabra utilizada como
adwords sea una marca registrada no constituye necesariamente la comision de una infraccion,

sino que se exige como fundamento de esta la generacion de confusion de su origen empresarial.

En efecto, en este caso, el TIUE absolvio a Google siempre y cuando dicha empresa no
participara de manera directa de la creacion de los anuncios y que no tuviera un conocimiento
efectivo de las infracciones que podrian derivar del uso de las adwords. Asimismo, se le impone
un deber de notice and takedown (notificar y dar de baja). Si se cumplian estos requisitos, era

perfectamente posible que se acogiera a le exencidn de responsabilidad.
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2.4 Caso Ebay, C-324/09 (L’oreal vs Ebay UK,)

Esta tendencia comenz6 a girar cuando el TJUE fall6 en el caso Ebay, C-324/09, del 12 de julio
del 2011 en dicha oportunidad se enfrentaban la empresa francesa L’Oreal contra la reconocida

Marketplace americana, Ebay ante el Tribunal de Justicia Superior de Inglaterra y Gales.

En dicha oportunidad la controversia se origind cuando terceros ofrecian los productos de la
reconocida empresa de belleza francesa en la plataforma de Ebay, relativa a la Union Europea.
L’Oreal argumentaba, entre otros aspectos, que dichos actos vulneraban sus derechos de Propiedad
Industrial, toda vez que los productos expendidos no eran originales, es decir carecian de

autenticidad y eran en su gran mayoria productos falsificados.

El principal argumento de Ebay era que se encontraba inmersa en la exencion de
responsabilidad, toda vez que su empresa solamente presta su espacio para que terceros alojen e
intercambien informacion con fines comerciales, es decir ellos simplemente ofrecia el servicio de

hosting.

El razonamiento del TJCE en el presente fue novedoso y un avance significativo al momento
de evaluar la responsabilidad de los intermediarios, en este caso particular de las Marketplace. En
efecto, el fallo sefialé que no basta que el servicio comprenda el servicio de alojamiento para que
le sea aplicable la exencion de responsabilidad, sino que exige que este prestador intermedio
unicamente se limite a cumplir una funcion neutral, es decir, que de manera mecanica se limite a
trasladar de manera automatica de un tercero a un consumidor final. En efecto, no se puede solicitar
el eximente de responsabilidad cuando el intermediario sobrepasa esta neutralidad en caso de que
desarrolle un papel esencialmente activo, tendiente en optimizar los anuncios, publicitando las
ventas de su canal. Asimismo, agregd que una conducta tendiente a la reaccion tardia del
intermediario y el conocimiento de manera previa de una actividad ilicita en la plataforma

acarreara que no le sea aplicable el mencionado eximente. (L’Oreal vs. eBay, 2011)
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En esta misma Sentencia del afio 2011 en el caso Ebay, el TJUE manifestd que es posible la
exigencia al intermediario de un mercado electronico como Ebay, la posibilidad de que le sea
exigible la adopcion de medidas eficaces que no se agote en la cesacion de los actos infractores,
sino que evite que se produzca en su portal nuevas lesiones de los derechos de propiedad industrial.
Es decir, a nivel jurisprudencial en la Comunidad Europea, existe un desarrollo y tratativa de esta
problematica y que, con el pasar de los afios ha intentado intervenir y solucionar, a través de una
mayor participacion de los intermediarios, que no se limiten al retiro de los anuncios infractores
sino a evitar su reincidencia, e incluso brindar algtn tipo de responsabilidad en caso no se cumpla
con lo sefialado, respecto a la carga agregada recientemente. En esta ultima sentencia del caso

Ebay, donde el TJCE deja entrever algun tipo de responsabilidad de los intermediarios.

En su momento diversos juristas como Jeremy Phillips sefialaron que Ebay no estaba tomando
todas las medidas que tenia a su alcance para evitar este tipo de conductas infractoras contra los

derechos de propiedad industrial dentro de su propia plataforma. (Phillips, 2011)

Dicha sentencia del TICE representa un punto de quiebre en nuestra investigacion, toda vez que
clarifica y vislumbra el contexto actual de los Marketplace dentro de los servicios de
intermediacion a la fecha, teniendo como referencia que su participacion no se agota en ser un
mero hosting, sino por el contrario, tienen un nivel mayor de participacion en todos los niveles de
negocio que ocurren en su plataforma, prestando asistencia en la formulacion de las ofertas,

impulsando las mismas, es decir no son entes neutrales.

2.5 Caso Tiffany vs Ebay

Al otro lado del Atlantico, especificamente en EE. UU, se aprecia también que la Corte de
Apelacion del Segundo Circuito, mediante Sentencia de fecha 1 de abril de 2010, resolvid un caso
entre Tiffany contra Ebay, por la venta de mercaderia (joyas) falsificada, acusando de

responsabilidad directa e indirecta al intermediario. La denunciante sefial6 que mas del 70% de las
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joyas expendidas en dicho portal era falsificado. Por su parte Ebay esgrimid que no era responsable
de manera directa ni indirecta de las infracciones, toda vez que adopté las implicancias
tecnoldgicas pertinentes, para evitar la comercializacion de los productos falsificados y/o
infractores, mediante la utilizacion de un software especializado, llamado VERO (que es un
acrénimo, por sus siglas en inglés significa Verified Rights Owner), dicho programa utiliza su
conocida funcioén Notice and Takedown, que significa notificacion y posterior remocion, con la
finalidad de cese la posible infraccion a los derechos marcarios. (Tiffany (NJ) Inc. vs. eBay Inc.,

2010)

Lo rescatable en esta sentencia es que la Corte establece la posibilidad de que un intermediario
sea responsable de la infraccion de productos falsificados en sus plataformas, en la medida de que
siga permitiendo, a sabiendas, que usuarios persistan en sus infracciones, no de manera general
sino de manera particular. Asimismo, acufia un término interesante que es “ignorancia
premeditada”, la cual consiste en que el intermediario se haga de la vista gorda, con la finalidad
de no retirar los anuncios ilicitos. Dicha figura juridica nueva, en la practica puede equipararse a
un conocimiento efectivo del ilicito. Cabe mencionar que en dicho caso se hablo del término
“responsabilidad contributiva” y establecio que para que un intermediario (tipo Ebay, sea
responsable contributivamente, es necesario que se cumpla el presupuesto del conocimiento
especifico de la infraccion. En consecuencia, se puede concluir que un conocimiento generalizado

de una infraccion no es susceptible de ser utilizado para declarar responsable al intermediario.

Asimismo, es necesario resaltar que en la dicha sentencia fundamenta el sentido de la figura de
la responsabilidad secundaria, establecido jurisprudencialmente en el derecho anglosajon. En
efecto, dicha figura se basa en el conocimiento, es decir, el analisis que va a determinar el resultado
del fallo serd si el intermediario conocia o estaba en la posibilidad de haberlo sabido. (Ceranié-

Perisi¢, 2020)
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En efecto, la decision del Tribunal rescata varias ideas que podemos tomar en cuenta en el
presente trabajo, tales como eBay no le seria atribuible la responsabilidad de la infraccion siempre
y cuando tomara las medidas del caso para eliminar los listados de los productos falsificados ni
bien se le hacia conocer de su existencia, otra vez vemos la figura del notice and takedown.
Asimismo, se establece que eBay no estd obligado a revisar todas las publicaciones sino
simplemente su actuar tenia que limitarse a actuar cuando el titular de los derechos le notifique de

la venta de un producto falsificado.

En este caso es interesante como se aprecia la diferenciacion entre “conocimiento general” y

w .. o . ..
conocimiento especifico”, mediante el cual no basta que la plataforma tenga conocimiento de que
se estdn expendiendo productos falsificados de manera general, sino que Unicamente le sera
atribuible responsabilidad cuando tenga un conocimiento especifico de una venta particular y

omitia su funcidn de takedown (dar de baja).

Asimismo, cabe agregar que este caso eBay esgrimi6 la utilizaciéon de su propio programa
VeRO que por sus siglas en inglés hace referencia a Verified Rights Owner Program, el cual
permite a los titulares de los derechos reportar comision de infracciones a derechos de propiedad

intelectual que son cometidas en su plataforma. Ello fue tomado en consideracion por el Tribunal.

Dicho caso es importante porque se establece que las Marketplace no son automaticamente
responsables por las infracciones a los derechos de propiedad intelectual que se comenten en su
entorno, sino que establecid una serie de medidas que evidencien que no participaron activamente
de la misma, bastando la politica de notice and takedown, asi como la implementacion de
programas que permitan los titulares de los derechos, la defensa de sus derechos de propiedad
intelectual, es decir, se les trasladaba la carga a estos ultimos de hacer las verificaciones y

monitoreos correspondientes y que alerten de posibles afectaciones a la propia Marketplace.
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2.6 Caso Louis Vuitton Malletier, S.A. vs. Akanoc Solutions, Inc.

Otra sentencia que es necesario también conocer es la relativa a Louis Vuitton Malletier, S.A.
vs. Akanoc Solutions, Inc., emitida por la Corte de Apelacion del Noveno Circuito, en el afio 2011.
En dicho caso, Akanoc Solutions, Inc. ofrece servicio de alojamiento o también denominado
hosting, que almacena y mantiene contenidos, por otro lado, Louis Vuitton Malletier, S. A. es una
famosa y lujosa empresa dedicada a la marroquineria. En el presente caso, dicha empresa acusoé a
Akanoc Solutions, Inc. de alojar sitios web en donde se trasgrede sus derechos de Propiedad
Industrial, agregd que la venta de estos productos infractores no era directa, sino que el servicio
de hosting requeria la consignacion de un correo electronico. Cabe agregar que, en dicho caso, la
empresa afectada envio diversos comunicados a Akanoc Solutions, Inc., con la finalidad de que dé
de baja a dichos sitios web alojados en su plataforma. (Louis Vuitton Malletier, S. A. vs. Akanoc

Solutions, Inc., 2011)

En dicho caso, la Corte en primera instancia tendria que evaluar nuevamente el concepto de
responsabilidad contributiva y el tema se entrampaba por el hecho de que, si se puede considerar
infractor a un intermediario, por la sola situacion de contemplar sitios web infractores en su
plataforma. Finalmente, la Corte declar6 que Akanoc Solutions, Inc. si era responsable, en la
medida de que Louis Vuitton Malletier, S.A. inform6 a los hosts (titular de la plaforma de
alojamiento) la existencia de los sitios web infractores, sin embargo, nunca dieron una respuesta

satisfactoria.

Posteriormente la Corte confirmo lo resuelto por la Primera Instancia, sin embargo, agregd un
argumento legal adicional, que consistia que el host ejercia un control directo sobre los medios
que hacian posible la infraccion, esto es debido a que monitoreaban los referidos sitios web, con

la finalidad de verificar que los mismos se encuentren disponibles.
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Este caso en particular se destaca por traer a colacion la contributory infringement, en efecto,
la plataforma digital al haber sido notificada de la comision de la infraccion y hacer caso omiso,
al tomar medidas para detener la misma, lo cual constituye un deber de omision del notice and
takedown indefectiblemente serd considerada como contribuidora a la infraccidon, al haber
permitido que los anuncios sigan vigentes en su plataforma. Por lo tanto, una plataforma puede ser
considera validamente como responsable indirecta si no asume su rol ni actuaba de manera

diligente ante las alertas recibidas por los titulares de los derechos.

Asimismo, es necesario sefialar que este caso se evidencia la figura del conocimiento efectivo,
que se concreta con las notificaciones enviadas por el titular de los derechos a la propia plataforma,
por lo que la sola alerta efectuada es suficiente para considerar el conocimiento efectivo y si no se
toman las medidas necesarias como dar de baja a la publicacion, pues los intermediarios seran

considerados como responsables de la infraccidn, bajo la teoria del contributory infringement.

Este fallo origind que los intermediarios y las plataformas digitales tomen medidas efectivas
para el manejo de las alertas de posibles infracciones a los derechos de la propiedad industrial que
se da en sus entornos, sentando un precedente, estableciendo la obligacion que tienen los
intermediarios para tomar acciones ni bien sean notificados de un hecho infractor. Con este caso
se evidencio que la responsabilidad no es automatica, sin embargo, se deben tomar medidas
diligentes para evitar la continuacion de la infraccion y el deber de notice and takedown por parte

de las plataformas digitales.

2.7 Caso Louboutin vs. Amazon

Regresando al viejo continente y revisando recientes pronunciamientos nos encontramos con la

jurisprudencia del TJUE de 22 de diciembre de 2022, asuntos C-148/21 y C-184/21.
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En el mencionado caso se enfrentan por un lado la empresa francesa de calzados Louboutin
contra la empresa norteamericana, la principal Marketplace en el mundo, Amazon. El argumento
principal de la empresa francesa es que en la plataforma de Amazon se estaban expendiendo
calzados falsificados (especificamente los conocidos como stilettos cuya caracteristica principal

distintiva de la marca francesa es poseer una suela roja caracteristica).

La novedad del caso es que el tribunal analiza el modelo de negocio propio de Amazon,
conocido como plataforma de Marketplace hibrida, es decir que no solo es un operador puro (pure
play Marketplace) sino que también la propia marketplace también actia como vendedor y si ello
implicaria algun tipo de responsabilidad directa. En consecuencia, en este caso el analisis no esta
encaminado por el tradicional examen de responsabilidad por la actuacion de terceros que usan la

plataforma, sino por el contrario, por el modelo mismo de la plataforma antes explicado.

La posicion de Amazon es que unicamente brinda su portal a un tercero para ejecutar su
actividad comercial, siendo que la prestacion por la propia plataforma, tales como la publicidad de
los anuncios en su portal, almacenar lo productos falsificados y encargarse de la entrega de estos
a los consumidores finales no implica la utilizacion de la marca francesa que derive en una

imputacion de responsabilidad por infracciones a los derechos de Propiedad Industrial.

El TJUE analiz6 por primera vez el tema de la responsabilidad directa de las plataformas,
sefialando que se puede considerar como uso de una marca por parte de la Marketplace, en los
casos en que el usuario medio pueda vincular la oferta de un tercero (que expende un producto

falsificado) con el de la propia plataforma, en los siguientes supuestos:

e [a manera en que los productos son publicitados y/u ofertados, es decir si contienen las
mismas caracteristicas que los expendidos por la propia plataforma, sin hacer ningtn tipo

de diferenciacion.
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e Si el tercero que expende productos falsificados también posee los servicios
complementarios que la propia Marketplace ofrece para sus propios productos, es decir si
comparten todos los servicios complementarios (encuestas de satisfaccion, la gestion de
las consultas de los consumidores finales, servicio de delivery, almacenaje, politica de

devoluciones, etc.).

En conclusion, para el TIUE es importante el papel que cumple la plataforma en el
desenvolvimiento de su negocio, teniendo en consideracion la manera de la presentacion de las
ofertas en su propio portal y la funciéon que cumple con relacidn a las ofertas de los productos de
terceros. En ese sentido, si se cumple tales condiciones, segun el razonamiento del TJICE, el papel
de las Marketplace no seria de mero intermediario, sino que le seria imputable la responsabilidad

por el referido de la marca.(Anton Juarez, 2023)

El referido caso puede ser tomado en consideracion como punto de partida para nuestro
problema de investigacion toda vez que Louboutin afirmé que Amazon no actudé como
intermediario pasivo, sino por el contrario tomo un papel activo promocionando los productos e
incluso sefnald que los anuncios no poseian mayor diferenciacion entre los realizados por terceros
y los realizados por la propia plataforma de Amazon, dicho hechos fueron preponderantes para
que el TJUE estableciera que Amazon podria ser considerado responsable de la infraccion,
enfatizando que no es posible argumentar ser un mero intermediario si su accionar da entender al
consumidor que esta directamente involucrado en la comercializacion del producto fraudulento.
Es decir, con este fallo se atribuye una novedad, la de endosar mayores responsabilidades a las
Marketplace, por lo que la mismas deben seguir el deber de diligencia y de actuar antes las

infracciones que se comenten en su entorno.
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2.8 Caso Kosten vs Mercado Libre (Caso argentino)

El presente caso originado en un pais de la region analiza la responsabilidad de las
marketplaces, con especial atencion a una de las partes involucradas que es Mercado Libre, que

tiene una amplia presencia en diversos paises de Latinoamérica.

En este caso en particular, el sefior Kosten accedio a la plataforma digital de Mercado Libre en
busqueda de un auto. El sefior Kosten hallé una oferta y se puso en contacto con el vendedor, por

medio de la referida plataforma digital.

Una vez ambos usuarios se brindan la conformidad de la transaccion de manera virtual y a
través del portal de Mercado Libre, dicha plataforma procede a brindar los accesos a los datos
personales, tanto del comprador como del vendedor, motivo por el cual, posteriormente, los
usuarios deciden concretar la compraventa, es decir, el sefior Kosten procede a pagar por el auto a
pesar de no verlo previamente, solo limitarse a confiar en la seguridad que brindaba una

transaccion a través de la mencionada Marketplace.

Cabe mencionar que el pago realizado por el sefior Kosten incluyo6 tarifa adicional, la cual se

remitia a “gastos de entrega y documentacion” todo ello a favor de Mercado Libre.

El problema en el presente caso es que nunca se concretod la entrega del auto al sefior Kosten.

El sefior Kosten demandaria a Mercado Libre. En Primera Instancia, el juzgado no pudo
pronunciarse sobre el fondo, toda vez que admitié una excepcion de falta de legitimidad pasiva

interpuesta por Mercado Libre, declarando infundada la demanda.
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El sefior Kosten apela la decision de la Primera Instancia, siendo la misma resuelta por la Sala

D.

La argumentacion de Mercado Libre se fundamentd que su postura en este caso era neutral,
“mero intermediario” conforme se advierte en sus propios términos y condiciones que son de
aceptcion de manera previa por todos los usuarios que acceden y utilizan a su plataforma, por lo
que la responsabilidad debia recaer en el tercero que utilizé de forma fraudulenta su plataforma y

no sobre la plataforma de intermediacion.

El presente caso es particular, porque dentro de la motivacion de la resolucion final, la Sala D
se apoyo en los diversos pronunciamiento previos emitidos por el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Europea, fundamentos en su marco normativo que es la Directiva 2000/31/CE, relativa
a determinados delimitaciones juridicas de los servicios de la sociedad de la informacion, en
particular el comercio electronico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrénico)
y asimismo en jurisprudencia anglosajona, en especifico se apoy6 en el pronunciamiento de

Tiffany contra Ebay (venta de joyas falsificadas en la mencionada plataforma)

Con la jurisprudencia antes senalada, el ente jurisdiccional argentino concluy6 que la liberacion
de responsabilidad con relacion a las marketplaces se dara siempre y cuando estas no hayan
desempefiado una funcidn activa en las relaciones, es decir, cuando actlie como un ‘mero canal’
con una “posicion neutral, técnica, automatica y pasiva”, siendo su Unica funcion la de ofrecer un
espacio para las transacciones pero sin tener conocimiento o control de dichas transacciones”

(Martinez & Porcelli, 2018)

En el caso particular peruano y de su régimen comunitario, no existe algiin acercamiento al

tratamiento de esta problematica, motivo por el cual vamos a establecer cudl es la problematica en
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el escenario nacional y sustentar alglin tipo de abordaje legal y solucion, que amerite, de ser el

Ccaso.

Es necesario establecer en este punto, como se puede abordar esta problematica, si solo es

necesaria una regulacion en el soft law o desde el hard law.

Previamente, debemos sefialar el caso de Amazon, considerada una de las e-commerce mas
grandes a nivel internacional. Dicha plataforma tiene una politica que inicamente aplica a la venta
de productos expendidos en los Estados Unidos de América, la cual sefiala que los productos
ofrecidos a la venta en Amazon deben ser auténticos. Asimismo, manifiesta que la venta de
productos falsificados se encuentra tajantemente prohibida. El incumplimiento de dicha politica
puede resultar en la pérdida de los privilegios de venta, la retencién de fondos y la eliminacion del
inventario en nuestro poder. Finalmente indica que, todo vendedor que use la plataforma de
Amazon se compromete, entre otras cosas, a proporcionar registros sobre la autenticidad de sus

productos si Amazon solicita esa documentacion. (Amazon, 2022).

Por otro lado, en la plataforma de Ebay, se aprecia que no se acepta la comercializacion de
copias no autorizadas o articulos falsificados. Asimismo, en dicha politica se aprecia que
expresamente sefiala que no permitird anuncios con fotos que oculten o difuminen marcas
comerciales. Finalmente, en dicha politica incluye como sancidn, por ejemplo: finalizar o cancelar
de forma administrativa los anuncios, ocultar o degradar todos los anuncios de los resultados de
busqueda, reducir la calificacion del vendedor, las restricciones de compra o venta, la pérdida de

la proteccion del comprador o vendedor y suspension de la cuenta. (Ebay, 2022)

Con relacion a las politicas adoptadas por los Marketplace peruanos se tiene que ni Linio Pera

no posee una politica expresa que luche contra la comercializacion de productos falsificados en su
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plataforma, sino tan solo menciona las politicas de proteccion al cliente, ofreciendo el servicio de

devolucion gratuita de los productos, en caso de que el consumidor se encuentre insatisfecho.

Todo lo contrario, se circunscribe en el caso de Mercado Libre Perti, que sefiala expresamente
la prohibicién de las publicaciones que violen las leyes sobre derecho de autor, patentes, marcas y

modelos y disefos industriales. Asimismo, sefala que:

“Dara de baja todas las publicaciones que no se enmarquen en el respeto de sus Politicas
de Publicacion o cualquier ley vigente, que incluso podria dar lugar a la inhabilitacion de
la cuenta. Agrega que ha desarrollado un Programa de Proteccion de la Propiedad
Intelectual (en adelante "PPPI") que tiene el objeto de impedir que sean listados u ofrecidos
a través de MercadoLibre elementos que vulneren algiin Derecho de Propiedad Intelectual,
sea derecho de autor, de patentes, de marcas, modelos y/o disefios industriales u otros
derechos de terceros. Las personas que se encuentren adheridas al Programa, quienes sean
titulares de derechos o cualquier Usuario podran identificar y solicitar la remocién de
aquellos articulos que a su criterio infrinjan o violen lo establecido en los Términos y
Condiciones Generales. Finalmente, deja en claro que los vendedores son exclusivos
responsables de la legalidad y legitimidad de los articulos que ofrecen. Su empresa no va a
asumir responsabilidad alguna debido a la existencia en el sitio de productos o servicios

que violen las politicas o cualquier ley o resolucion judicial vigente”(Mercado Libre Pert,
2022)

Ahora bien, teniendo un panorama claro de las politicas de dichas empresas, es necesario
sefialar que el ordenamiento juridico actual no contempla algun tipo de responsabilidad para con

las ecommerce, en las cuales se comercialicen productos falsificados.
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De acuerdo con lo sefialado por Ricardo Gaitan, en su articulo Falsificacion de las marcas,
menciona que la naturaleza de dicho fenomeno se debe al hecho irrebatible de que nos hallamos
en una sociedad en la cual el comportamiento social gira en torno al consumismo y en especial al
consumo de productos y marcas con buena reputacion. En resumen, todo producto o servicio que
tenga una buena calidad y que su marca sea conocida, sera el blanco de los falsificadores. (Gaitan,

2019)

La Legislacion Peruana en materia de Propiedad Intelectual se encuentra regida por:

e LaNorma Comunitaria, la Decision 486, Régimen Comun sobre Propiedad Industrial

e Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decision 486 de la
Comision de la Comunidad Andina que establece el Régimen Comun sobre Propiedad
Industrial — Decreto Legislativo N° 1075.

e (Codigo Penal Peruano: Tipifica como delito la falsificacion de productos en los articulos 222
y 223, donde se establecen penas privativas de libertad y multas para quienes produzcan,

distribuyan o comercialicen productos falsificados.

De una revision de nuestra norma Comunitaria se puede apreciar que el articulo 238 de la
Decision 486! contempla que el titular de un derecho protegido en funcién de dicha Decision podra

establecer e iniciar accion ante la autoridad nacional competente frente a cualquier persona que

" Articulo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decision podra entablar accion ante la autoridad
nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podra actuar contra quien ejecute

actos que manifiesten la inminencia de una infraccion.

Si la legislacion interna del Pais Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podra iniciar de oficio, las

acciones por infraccién previstas en dicha legislacion.

En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podra entablar la accién contra una infraccion

sin, que sea necesario el consentimiento de los demas, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.
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infrinja su derecho y que también podrd actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la

inminencia de una infraccion.

Por su parte, el articulo 155 de la Decision 486 establece que el registro de una marca confiere
a su titular el derecho de evitar qie cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes

actos:

()

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera
productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusién o un riesgo de asociacion
con el titular del registro. Tratandose del uso de un signo idéntico para productos o servicios

idénticos se presumird que existe riesgo de confusion;

(..)

En ese sentido, el articulo citado en el parrafo anterior faculta al titular de un derecho de
propiedad industrial a interponer una accion por violacion contra quien infrinja tales derechos,
agregando que procede también en caso de que exista peligro inminente que los derechos del titular

puedan ser conculcados, conforme lo establece la Decision 486. (Decision 486, 2000)

Esta legislacion comunitaria es la que rige los paises de la Comunidad Andina, tales como Pert,

Colombia, Ecuador y Bolivia.

Por otro lado, el Decreto Legislativo N° 1075, tampoco contempla este panorama y inicamente

hace referencia a las falsificaciones, en el siguiente articulo:
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“Articulo 130.- Ganancias no consideradas adicionalmente a lo dispuesto en el articulo
243 de la Decision 486, en el supuesto de falsificacion de marcas, se tomara en cuenta, de
ser el caso, las ganancias obtenidas por el infractor y que fueran imputables a la infraccion,
siempre que no hayan sido consideradas al momento de calcular el monto de la

indemnizacion”. (Decreto Legislativo N° 1075, 2008)

Como se advierte, no existe una legislacion nacional o supranacional con relacion al Anti-
Counterfeiting (contra la falsificacion de productos) en el Pert, por lo que se hace necesario
discutir sobre la posibilidad de una regulacién respecto a la autenticidad de los productos

expendidos en los Marketplace.

Debemos asimismo considerar que las plataformas digitales y Marketplace que operan en el
Perti no estan sujetas a regulaciones especificas que les exijan la prevencion o eliminacion del
listado de los productos falsificados, es decir no esta establecida la politica de notice and takedown

a nivel jurisprudencial ni a nivel legislativo.

En materia internacional, el INTA (International Trademark Association) sefala:

Una nueva encuesta realizada por el Subcomité de América Latina contra la Falsificacion
(ACC) del INTA revel6 una necesidad sustancial de una mayor conciencia sobre el problema de
los productos para el cuidado de la salud contra la falsificacion. La encuesta Andlisis de brechas
de los esfuerzos contra la falsificacion en la industria farmacéutica en América Latina analizo el
marco estructural de este tema crucial, asi como las autoridades legislativas y de aplicacion, las

sanciones aplicables y la conciencia actual del consumidor, por pais.

(..)
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Como siguiente paso, los hallazgos de este estudio pueden ayudar a proporcionar a los paises
que no cuentan con legislaciones efectivas y / o autoridades activas la base para ayudarlos a luchar
contra los productos falsificados que amenazan la salud y seguridad de las personas, asi como a
desarrollar la Mecanismos y herramientas apropiados que se han implementado en otros paises
donde los mismos han funcionado eficientemente. Es necesario alentar a las autoridades de estos
paises a adoptar las medidas efectivas sugeridas para disminuir o erradicar drasticamente el
problema de la falsificacion de medicamentos y productos de seguridad en América Latina. (ITA,

2019)

Por otro lado, la EUIPO (Oficina de Propiedad Intelectual de la Comunidad Europea), sefiala

en un articulo académico denominado, Trends in Trade in Counterfeit and Pirated Goods, que:

e En 2016, el volumen del comercio internacional de productos falsificados y pirateados
pudo ascender a EUR 509 000 millones de dolares estadounidenses (EUR 460 000

millones). Esto representa hasta un 3,3 % del comercio mundial.

e El estudio anterior de la OCDE-EUIPO, que se bas6 en la misma metodologia, estimaba
que hasta un 2,5 % del comercio mundial en 2013 lo fue de productos falsificados y
pirateados, lo que equivale a un maximo de 461 000 millones de dolares (EUR 338 000

millones).

e Los resultados muestran que, en 2016, las importaciones de productos falsificados y
pirateados en la UE ascendieron a un total de 121 000 millones de euros (134 000 millones
de dolares), lo que representa el 6,8 % de las importaciones de la UE, en comparacion con

el 5 % de importaciones de la UE de 2013.

o Las empresas y los negocios mas afectados por la falsificacion y la pirateria siguen
teniendo su sede principalmente en paises de la OCDE como EE. UU., Francia, Italia,

Suiza, Alemania, Japon, Corea y el Reino Unido.
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e Sin embargo, un niumero creciente de empresas registradas en economias de altos ingresos
no miembros de la OCDE, como Singapur y Hong Kong (China), estan convirtiéndose en

objetivo.

o Elinforme emplea datos de casi medio millon de incautaciones en aduanas llevadas a cabo
por autoridades internacionales competentes, como la Organizacion Mundial de Aduanas,
la Direccion General de Fiscalidad y Union Aduanera de la Comision Europea y
el Departamento de Seguridad del Territorio Nacional de los Estados Unidos. Los
conjuntos de datos se componen de informacién recogida y tratada por el personal de

aduanas. (OECD/European Union Intellectual Property Office, 2019, 2019)

Cabe senalar que existen algunos autores que abordan la problematica desde una perspectiva
civilista, como por ejemplo Daniel Pefia Valenzuela, quien manifiesta que los prestadores de
servicios en el Internet no pueden ser ni deben ser responsables por las conductas que realizan sus

clientes, al ser simplemente unos intermediarios pasivos. (Valenzuela, 2013)

Asimismo, Christian Archambeau, Director Ejecutivo de la EUIPO manifiesta que “la
falsificacion y la pirateria representan una constante amenaza capital a la innovacion y el
crecimiento econémico, ya sea a escala de la UE como mundial. El aumento del porcentaje de
productos falsificados y pirateados en el comercio mundial resulta siendo muy alarmante, contexto
que evidentemente amerita la aplicacion completa de medidas coordinadas en todos los niveles.”

(Archambeau, s.f.)

Finalmente, es conveniente revisar la experiencia en la Comunidad Europea, que plantea dos
propuestas normativas que regulard los derechos y obligaciones de los distintos actores en el
comercio electronico, la Digital Service Act (DSA) o Ley de Servicios Digitales y la Digital

Markets Act (DMA) o Ley de Mercados Digitales.
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Segtn José Antonio Moreno Campos es Director general de Andema sefiala que:

“La Digital Services Act (DSA)—, actualizard, entre otras, la directiva de comercio
electronico de 2000 y se aplicara en toda la Union Europea sin necesidad de incorporarla a
las normativas nacionales. Agrega que la DSA quiere, entre otras cosas, dar respuesta a la
creciente preocupacion por la falta de responsabilidad de las plataformas de comercio
online en la persecucion de falsificaciones en sus pdginas, introduciendo reglas y
obligaciones sobre la eliminacion de contenido ilegal. Asimismo, manifiesta que desde su
organizacion contribuird en su dia, como asi lo hicieron también las grandes asociaciones
europeas de defensa de la marca como la European Brands Association (AIM), en la

consulta publica de borrador de la nueva normativa europea (...)”

Finaliza sefialando que “la Digital Services Act es una gran oportunidad para crear un
entorno de comercio online responsable, seguro y justo para todos que garantice los
derechos de los consumidores y proteja también a las marcas y las empresas. Por lo que
solo queda esperar para ver si, efectivamente, la nueva normativa europea de comercio

electronico cumple con este objetivo prioritario que nos beneficia a todos”. (Campos, 2020)

Finalmente, Marta Becerra que es Acting Director General en Adigital manifiesta que para las
grandes plataformas online la DSA establecera requisitos especificos en ambitos como el control
o la transparencia. Ademas, en dicha entrevista sefiala que para estas grandes compaiiias se
establece adicionalmente la DMA, que exigird medidas como su interoperabilidad. Agrega que
estas normativas estableceran sanciones de entre el 6% y el 10% del volumen de negocio mundial
de estas compaifiias en caso de no cumplir con algunas de las medidas adoptadas. Culmina
sefalando que una regulacion desproporcionada lastraria el desarrollo y el negocio de estas

compaiias y repercutiria negativamente en todo el ecosistema digital europeo. (Becerra, 2021)
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En efecto, en el derecho comparado, especificamente en la Comunidad Europea, se esta
discutiendo en estos dias algln tipo de regulacion para evitar las falsificaciones de productos en el
e-commerce, asignando un tipo de responsabilidad o medidas adicionales a las grandes plataformas
digitales, lo cual nos lleva a pensar también en la necesidad de replicar algun tipo de regulacion a

nuestro pais, no siendo suficiente una soft-law.

La falta de legislacion en nuestro pais sobre este tema genera una significativa merma en los
consumidores que se ven expuestos a adquirir productos falsificados, asi como también se
evidencia una afectacion a los titulares de los derechos, lo cual puede originar un retroceso en el
crecimiento de las Marketplace en nuestro pais, al ser apreciado como un lugar donde existe
impunidad para afectar los derechos de propiedad industrial, disuadiendo su entrada o expansion
en el mercado peruano de grandes marcas, al generarse desconfianza en los mercados digitales

peruanos.

A manera de ejemplo se puede apreciar un cuadro en el cual se aprecia una lista de productos
falsificados en el rubro médico y cosmético en el Perd, ello nos brinda un panorama actual sobre
esta problematica que se ha visto robustecida con la irrupcion de las Marketplace, lo cual agrava

la situacion:
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Fuente: (Instituto Nacional de Salud — Centro Nacional de Control de Calidad)
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Fuente: (Instituto Nacional de Salud — Centro Nacional de Control de Calidad)
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CAPITULO 3: DISCUSION

En este capitulo se debera evaluar si el propio mercado puede autorregularse, conforme a los
clasicos fundamentos de la mano invisible o por el contrario resulta conveniente y se hace
necesaria la regulacion, es decir, se hace necesaria politicas de intervencion gubernamental, con
relacion a la responsabilidad de las plataformas de comercio electronico por las infracciones que

se cometen en su entorno.

3.1 Responsabilidad de las Marketplace

A la fecha, ninguna de las plataformas de comercio electronico sefialadas puede argiiir que son
meros intermediarios y por ende no poseen responsabilidad alguna, sino por el contrario se ha
evidenciado que su actuacion no es neutral, sino por el contrario asume una posicion activa,
pudiendo ser merecedora de responsabilidad, atribuyéndole un deber, el denominado deber de

diligencia, ensayando un tipo de responsabilidad solidaria.

Como hemos podido advertir en la casuistica, la tendencia mundial es atribuir algin tipo de
responsabilidad a las Marketplace, sobre todo el deber de diligencia de dar de baja ni bien sean
alertados por los titulares de los derechos de la ocurrencia de una accion por infraccion en su propia
plataforma, lo que se conoce como notice and takedown; a su vez traslada la responsabilidad a los
titulares de los derechos de alertar oportunamente a las Marketplace de dichas ocurrencias, es decir,
los titulares de los derechos son responsables del monitoreo y vigilancia de los posibles productos
falsificados que son expendidos en las referidas plataformas digitales. Dicho criterio puede ser
tomado como un punto de partida a fin de tomar algin tipo de accion para enfrentar esta

problematica en el Peru.

No se encuentra regulado en la legislacion peruana la responsabilidad de las plataformas
digitales en cuando al expendio de productos falsificados en dicho entorno, es decir no existe un

marco normativo que aborde este tema de actualidad de forma explicita.
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3.2 La autorregulacion su efectividad — La mano invisible

La autorregulacion se puede definir como un sistema voluntariamente establecido por entidades
privadas y publicas, con la finalidad de que las situaciones de contratacion en el comercio
electronico se realicen de buena fe, que beneficiaria a los consumidores, proveedores, del mercado

y de la sociedad en general. (D., 2011)

Como sistema, la autorregulacion va depender de la voluntad de las empresas, la transparencia
con la que actuan, asi como la existencia de incentivos o el poder coercitivo que exista por parte

de las entidades gubernamentales.

Dentro de las ventajas a la que puede llegar la autorregulacion es la rapidez con la que las
empresas de Marketplace se pueden adaptar a un mercado que dia a dia es cambiante, en
comparacion a un tipo de regulacion estatal que por lo general siempre llega a destiempo y tarde a
regular situaciones de hecho. Asimismo, la autorregulacion permitiria la reduccion de costos, tanto
para las empresas como para las entidades gubernamentales, que veran recortada su burocracia

ante fiscalizaciones o procesos legales que se verian inmersos de ocurrir algiin conflicto.

Sin embargo, consideramos que para efectos de un tipo de regulacion propia de las Marketplace
no ha funcionado, toda vez que ante la ausencia de un supervisor externo, la poca transparencia
que existe en internet y en especial en estos modelos de negocio, sumado a que es mas
econémicamente rentable no intervenir en asuntos que se piensan que se circunscriben a acuerdos
entre privados, no genera un contexto ideal que pueda ser aprovechado, por lo que a nuestro
criterio, la salida a esta problemaética es a partir de la intervencidon legislativa, es decir una

propuesta regulatoria.
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Debemos tener en consideracion que el Pert, al igual que los paises de la region, la presencia
gubernamental, en su aspecto coercitivo no resulta suficiente para incentivar a las empresas de
Marketplace a regularse por si mismas, evidenciandose varias fallas del mercado que necesitan ser
atendidas a través de un marco legal especial que fortalezca el propio mercado de las Marketplace

y otorgue confianza en el mismo.

3.3 Analisis de impacto regulatorio (AIR) — Propuesta regulatoria

Con la finalidad de establecer la viabilidad de algan tipo de regulacion, su aplicacion o no en el
mercado comunitario andino, es necesario establecer, ademas de un analisis de derecho

comparado, un andlisis de impacto regulatorio.

El andlisis de impacto regulatorio nos lleva a la disyuntiva de evaluar si es conveniente el
establecimiento de alguna férmula legislativa o, por el contrario, debemos tratar de abordar la
problematica, a través de formas menos duras o sancionadoras y abogar mas bien por una

intervencion que aboga por la autorregulacion de estas plataformas virtuales y Marketplace.

Al respecto, con la informacidon que poseemos, procederemos a ensayar una breve RIA (siglas

en inglés de Analisis de Impacto Regulatorio).

Alrespecto, la OECD sefiala que “la regulacion representa el conglomerado de normas juridicas
de diferentes niveles jerarquicos que contempla la participacion de las personas o las empresas en
un mercado, en un sector o en alguna actividad econdmica o social. El procedimiento a través del
que se establecen e implementan estas reglas puede definir su pertinencia, importancia y efecto
sobre el sujeto y el objeto de la normativa. Esto significa que el proceso de emision de la normativa
determina la calidad de esta y tiene un efecto directo sobre los resultados o consecuencias de la

politica publica” (OECD, 2019)
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Asimismo, en las diversas vertientes que analiza una AIR, podemos apreciar que dicho articulo
de la OECD sefala que el analisis de impacto regulatorio es una manera que ‘“‘sirve para examinar
de manera sistematica los beneficios, costos y efectos potenciales de una propuesta normativa (o

alternativa no regulatoria), ya sea nueva o la modificacién de una preexistente” (OECD, 2019)

Para ello, es necesaria una evaluacion ex ante que contempla la AIR, especialmente debe incluir
un analisis respecto a la propia necesidad de regular, o incluso sobre la intervencion del gobierno,
a través de la identificacion de un problema especifico, como las deficiencias del mercado, la
asimetria en la informacion, la necesidad de proteger derechos ciudadanos, etcétera (definicion del
problema). “De este andlisis se desprende no solamente la identificacion clara y concisa de un
problema sino la mejor opcion de intervencion del gobierno si es justificable (objetivo de la politica
publica), que puede ser un instrumento regulatorio u otro de distinta naturaleza (alternativas de la

regulacion)” (OECD, 2019)

En ese sentido, podemos definir a AIR como un analisis sistematico ex-ante de los efectos
positivos y negativos de posibles alternativas (regulatorias y no) para lograr objetivos de politica

publica, que permite examinar y medir beneficios probables, costos y efectos de una medida.

Asimismo, el mismo Estado Peruano ha visto la necesidad de abordar el tema del Analisis de
Impacto Regulatorio y en una reciente norma que ya rige en nuestro ordenamiento peruano, el
Ejecutivo a través del Decreto Supremo N°063-2021-PCM, Reglamento mejora de calidad
regulatoria y lineamientos para analisis de impacto regulatorio ex ante, ensayo una definicion del
asunto y sefialdé que el AIR es un “proceso que permite el analisis previo, sistematico e integral
para identificar, evaluar y medir los probables resultados beneficios y costos de distintas
alternativas de solucion (regulatorias y no regulatorias) de un problema publico, considerando la
identificacion y el andlisis de riesgos, con el fin de adoptar la mejor alternativa de intervencion en

base a evidencia” (Gobierno del Peru - PCM, 2021)

86



En ese sentido, teniendo en cuento el problema de investigacion, apostamos por una salida
regulatoria, tomando el criterio de anélisis de costo — beneficio (ACB), toda vez que las etapas
previas a esta, como la no intervencion (conocida como opcidn cero) y la autorregulacion, no han

surtido los resultados esperados.

En ese sentido, teniendo en cuenta la opcion regulatoria, debemos establecer de manera previa

los siguientes puntos:

3.3.1 Definicion del problema

El problema se suscita debido a las diferentes transacciones comerciales que se celebran en
medios virtuales a través de los marketplaces, siendo uno de ellos la afectacion a los derechos de

Propiedad Industrial de los legitimos titulares de estos derechos.

En ese sentido, los consumidores pueden adquirir productos falsificados que no solo puede

generar inconvenientes en la calidad, sino también afectar su propia seguridad.

3.3.2 Objetivos de la politica publica

El objetivo principal seria disminuir estas afectaciones a los Derechos de Propiedad Industrial,
para el desarrollo de las inversiones y crecimiento econdmico, a través del respeto de estos
derechos, lo que conlleva a un beneficio en los consumidores finales, que obtendran productos no

falsificados, reforzando la confianza en estas nuevas tecnologias.

En efecto, lo que se pretende es la reduccion de la comercializacion de productos falsificados,
la proteccion efectiva de los derechos de propiedad industrial y por ende la proteccion a los
consumidores de productos que tenga inconvenientes de calidad y que afecten su propia salud.

Finalmente, con todo ello, lo que se pretende es el acercamiento de las plataformas con los
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consumidores y los titulares de los derechos, es decir una mayor transparencia en el intercambio

de informacion entre las mismas.

3.3.3 Alternativas a la regulacion

Una alternativa seria los acuerdos que pueden llegar las mismas empresas que poseen los
portales virtuales o los Marketplace, con la finalidad de reducir estas afectaciones. Es decir, una
autorregulacion que conlleva necesariamente a que dichas empresas en la red asuman algun tipo

de responsabilidad y establezcan mecanismos para la ejecucion de estas politicas de empresa.

Otra alternativa es la modificacion de cuerpos normativos, es decir, actualizar la legislacion en
la materia para que se comprenda la problematica de la falsificacion de los productos en los

entornos digitales.

3.3.4 Evaluacion de impactos

Habria que evaluar si una regulacion agresiva puede contener o reducir la expansion de las

Marketplace en el Peru.

En el caso en particular, se tendria como impacto beneficioso que una nueva regulacion
especifica puede reducir en gran medida la comercializacién de productos falsificados, generando
mayor confianza en estas nuevas tecnologias, ampliando y creciendo dichos mercados, por la
autenticidad de los productos que alli se comercializarian. Asimismo, los titulares de los derechos
se verian beneficiados ya que se estableceria una mayor vigilancia sobre las falsificaciones de los

productos que se expenden en dicha plataforma.

Por otro lado, como impacto desventajoso, se tendria que un tipo de regulacion draconiana

podria aumentar los costos de transaccion, especificamente los costos de cumplimiento de dicha
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normativa a crearse, lo cual impactaria indefectiblemente en los consumidores que tendrian que

pagar precios mas elevados.

3.3.5 Cumplimiento de la regulacion

Evaluar el nivel de cumplimiento de dichas empresas, con relacion a la Propiedad Industrial.

Implementar nuevos sistemas de vigilancia y monitoreo podria acarrear que los costos sean

sumamente altos.

Por otro lado, los proveedores que utilizan las plataformas de comercio electronico tendrian que
sustentar con la documentacion necesaria que los productos que ofrecen proceden de un origen

licito.

Por el lado gubernamental, se deberdn destinar mayores presupuestos para fortalecer a las
agencias de propiedad intelectual, con la finalidad de hacer efectivo el cumplimiento de esta nueva

regulacion.

3.3.6 Monitoreo y evaluacion

Realizar un estudio estadistico de las afectaciones de las falsificaciones de productos en las

Marketplace, a nivel mundial, regional y nacional.
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3.3.7 Consulta publica

Poner a disposicion de la poblacion y de los interesados, la propuesta normativa, que no
necesariamente puede ser regulatoria, sino también una no regulatoria o mas conocida como soft

law.

Todo lo anteriormente mencionado, debe salvaguardar necesariamente los siguientes criterios,
tales como la legalidad (Asegurar que las autoridades ejercen actuacion con respeto a la
Constitucion, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con
los fines para los que les fueron conferidas); la necesidad (Asegurar que se cumpla con el objetivo
de solucionar un problema relevante, asi como analizar si existen o no otras mejores alternativas);
la efectividad (Verificar que cada una de la opcion elegida es relevante para contribuir de manera
efectiva a alcanzar el objetivo) y la proporcionalidad (Asegurar la correcta proporcion entre el

objetivo y lo exigido).

A manera ejemplificativa, consideramos adecuado la utilizacion de un check list de un AIR de
un proyecto regulatorio, dicho cuadro ha sido extraido del Manual (operativo) para la aplicacion

del Anélisis de Impacto Regulatorio Ex Ante, publicada por la PCM el 16 de julio de 2021.
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(Presidencia de Consejos de Ministros del Perti, 2021)
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De acuerdo con nuestra hipdtesis, la regulacion es sumamente importante para abordar esta
problematica que surgido a raiz de la incursion del comercio electronico y su manifestacion en la

falsificacion.

El ensayo de una propuesta regulatoria, fundamentada en los beneficios que la misma generaria
debe contemplar que la misma no debe mermar el incentivo para que nuevas empresas de
Marketplace puedan incursionar en el mercado, toda vez que si las mismas son muy estrictas estas

pueden desincentivar la entrada de nuevos actores y a la larga, mermar la competencia.

Como hemos podido observar, no han sido suficiente las diversas politicas de los grandes
intermediaros en la web, tales como Amazon o Ebay a nivel mundial, ni mucho menos se aprecia

una diferencia sustancial a nivel de América Latina y en consecuencia de su aplicacion en el Peru.

E incluso hemos observado que la reaccion de la Comunidad Europea y que a la fecha se sigue
discutiendo, es una salida normativa, de regulacion, que en el mejor de los casos podré ordenar un

poco el estado de las cosas.

La propuesta de la regulacion se da partir del razonamiento de que existe un reto complejo para
perseguir a los usuarios que infringen masivamente esos derechos de Propiedad Intelectual, motivo
por el cual ha originado que los titulares de derechos a encaminar sus reclamaciones contra los
agregadores por el medio indirecto de la responsabilidad por contribucion a la infraccion. (Cascon,
2011)
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Como puede apreciarse, Fernando Carbajo Cascon nos menciona su postura respecto a la
necesidad de establecer algin tipo de responsabilidad, la mas adecuada seria la indirecta.
Asimismo, nos sefala de manera acertada que, si bien estas plataformas facilitan el consumo de
bienes y servicios, también lo hacen para con las mercancias piratas, lucrando de forma directa, a
través de una comision por la venta de dichos productos ilegales, es decir, se utiliza la plataforma
o en su defecto, también a su vez, a través de la publicidad que se genera por la exposicion de estos

articulos piratas. (Cascon, 2011)

Sin embargo, una respuesta defensora de los derechos y las libertades en la web no puede decir
que dichas plataformas no son las responsables de estas anomalias o infracciones a los Derechos
de Propiedad Industrial, sino que los tinicos responsables son los usuarios de estas plataformas que
ofrecen y ponen a disposicion dichos bienes que no cuentan con la autorizacion necesaria de los

titulares de los derechos.

Ante ello, tenemos que tomar una postura e incluso sefialar que evidentemente, incluso los
titulares de los derechos tienen diversas herramientas legales para luchar contra estos usuarios de
estas plataformas que infringen sus derechos. No obstante, ello, surge otro tema que es
trascendental para entender la complejidad del problema y que serd el fundamento de nuestra

postura: El anonimato el web.

Este anonimato, entendido como todos estos inconvenientes que existen para identificar a los
proveedores en estas plataformas, evidentemente generan que los titulares de los derechos
reconsideren la situacion y se dirijan con quien maneja o se encuentra en mejor posicion de
controlar o prevenir estas afectaciones, que no es nada mas que las mismas plataformas digitales

o marketplace.
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No solo nuestra posicion se agota en el fundamento del anonimato, sino como bien ha sido
senalado lineas arriba, en la posicion del “facilitador de la infraccion”, conocida en el derecho
anglosajon como ‘“‘contributory infringment”, por el cual se hace responsable de forma indirecta
aquel que por medio del intercambio de sus bienes o servicios y que ademas obtenga un beneficio
economico por ello, es responsable de forma indirecta de las infracciones a la ley que se cometan
con ocasion de dicho trafico economico. Hay que resaltar que dicho intercambio econémico debe
repercutir en un beneficio econdémico tangible para la plataforma, que en el caso que nos ocupa, es

la comision que recibe por dicha transaccion.

Por lo tanto, la propuesta de solucion a este conveniente se debe abordar, segiin nuestra

perspectiva, a través de una intervencion regulatoria.

Esto no signifique que se desechemos otras alternativas menos intrusivas, sin embargo, a
nuestro parecer, dichas propuestas no regulatorias no han servido para la mitigacion del problema
y muy por el contrario simplemente se estan generando vacios que a nuestro entender deben ser

suplidos por una alternativa regulatoria.

Asimismo, debemos dejar en claro que nuestra intencidén no es dejar una formula legal, sino
simplemente a partir de unos criterios basicos, dejar entrever el rumbo o por donde iria la propuesta
regulatoria, como fijando un norte, mas no imponer una solucidn taxativa y menos atin una féormula
legal explicita. Si bien ya se estd ensayando formulas legislativas en otras latitudes, como en la
Comunidad Europea, creemos necesario que la salida legislativa se acomode a las necesidades del
mercado local y de la region, teniendo sobre todo en consideracion el nivel de acceso alared y la

formalidad de nuestra economia.

95



Si bien en el mercado peruano aun es incipiente el desarrollo de los Marketplace, es también
necesario recalcar que en los ultimos afios esto se ha venido incrementando y reforzando con la

idea de virtualidad y no presencialidad que trajo consigo la pandemia.

En ese sentido, si bien las infracciones a los derechos de Propiedad Industrial en dichas
plataformas suelen imputarse a quien infringe y que en muchos casos se oculta en los beneficios
perversos del internet que es basicamente la posibilidad de interactuar en las sombras, advertimos
que la tendencia a nivel internacional, sobre todo a nivel europeo y en EE. UU. es otra y es la

relativa a la responsabilidad contributiva de los Marketplace.

Los titulares de los derechos que son vulnerados en estas plataformas digitales denominadas
Marketplace, deben de verse amparados a través de la intervencion regulatoria que se propone; sin
embargo, ello debe ser evaluado a la luz del concepto anglosajon, “contributory infringment”, es

decir, si estos e-commerce contribuyen o facilitan en alguna medida la comision de una infraccion.

Si bien con ello no queremos dejar desamparados a los titulares de los derechos, es también
justo mencionar que el tipo de responsabilidad, para efectos de la graduacion de una posible
sancion, no va a ser pacifica a nivel jurisprudencial, por lo tanto nuestra propuesta debe acercarse
a una infraccidon de esta naturaleza que amerite una sancion en caso de reincidencia, toda vez que
en un primer momento proponemos la sancion en la modalidad de amonestacion y posteriormente
de multa, segin los criterios que resulten aplicables con la emision de la reciente directiva de
graduacion de multa emitida por la Gerencia de Estudios Economicos del Indecopi, cuya

aplicacion aun se encuentra pendiente.

Por otro lado, el hecho de establecer una formula legislativa, que bajo nuestra perspectiva no

consideramos intervencionista, ello no enerva la posibilidad de que los Marketplace, implementen
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diversas medidas tecnologicas, con la finalidad de evitar los ilicitos, en materia de Propiedad

Industrial en sus plataformas.

Esto ultimo también puede ser materia de controversia a efectos de analizar la responsabilidad
en los e-commerce, sin embargo, consideramos que el 6rgano resolutivo competente verifique de
manera debida caso por caso y establezca de ser asi, alglin tipo de atenuante y en algunos casos,

por qué no, el eximente de responsabilidad.

En ese sentido, la formula legal a establecerse no sera la solucion inmediata de la problematica
detallada, sino que deben ser los 6rganos competentes, a nivel jurisprudencial, quienes establezcan
los pardmetros y alcance de dichas medidas regulatorias, mediante la evaluacion de cada caso

particular, atendiendo el principio de razonabilidad.

Finalmente, el presente trabajo no desea zanjar la discusion sobre la responsabilidad de los
intermediarios, sino mas bien, incentivar a la discusion de este novedoso asunto que ya es tratado
en otras latitudes del mundo y que inexorablemente tendra que llegar a América Latina, para lo
cual debemos estar a la altura de dicha discusion, toda vez que el respeto a los Derechos de
Propiedad Industrial es la base del progreso de las principales economias del mundo, a los cuales
el Pert debe aspirar, lo cual también a su vez contribuye a la formalizacion de nuestro pais y el

consecuente impulso a su economia.
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CONCLUSIONES

La adulteracion, falsificacion y plagio de productos es un problema de antafio y que afecta un
gran numero de paises, no solo a los que se encuentran en vias de desarrollo sino incluso dicha
problematica también se puede evidenciar en los paises desarrollados, es decir, su expansion y
tentaculos ha comprometido al mercado global en general; sin embargo, al dia de hoy, su mayor
afluencia se presenta en las transacciones virtuales, cobrando dicho entorno digital una importancia
y despliegue considerable. Estas plataformas digitales no podian verse exentas de las malas
practicas cometidas por terceros inescrupulosos que ofertan productos falsificados en distintas
plataformas, muchas de ellas incluso "confiables"; frente a ello, el mundo globalizado obliga a
adoptar medidas oportunas para hacer frente a estas situaciones y encontrarnos atentos a combatir
tales infracciones y delitos, no solo en el universo fisico, sino y hacemos énfasis, sobre todo, en el

mundo virtual, donde prima la astucia 'y "no todo es lo que parece”.

En los ultimos tiempos, la responsabilidad del duefio del comercio es un tema que debe
abordarse con pinzas, siendo que Pert debe trabajar activa y proactivamente para aplicar con una
estrategia empresarial adecuada, acorde con las teorias anglosajonas de landlord liability y
vicarious liability, existiendo al respecto jurisprudencia internacional sobre ello que, aun
incipiente, puede servir de una base interesante para, inicialmente, una aproximacion tedrica vy,

posteriormente, una aplicacion practica més concienzuda a la realidad nacional.

En efecto, existe una tendencia mundial acerca de limitar la exencion de responsabilidad de los
intermediarios, toda vez que se busca corregir fallas de mercado, atribuyendo algun tipo de
responsabilidad a los intermediarios, siempre y cuando estos se encuentren en plena capacidad de

conocer lo que acontece en su plataforma y por otro lado participen activamente en la misma.

A la fecha no puede negarse que los principales conglomerados, como por ejemplo Amazon,

tienen conocimiento efectivo de la informacion que se almacena en su propia plataforma y sobre

98



todo la apariencia es sumamente importante, toda vez que una tratativa similar de sus propias
publicaciones como las de terceros, sin realizar ningtn tipo de diferenciacion es fundamental para
asignarle responsabilidad indirecta por las infracciones en materia de propiedad industrial que se

cometen en su propia plataforma.

Ello aunado a los servicios adicionales que ofrece Amazon, podrian inducir a los consumidores
finales que se trata de la misma plataforma quien ejecuta la venta. En este tipo de supuestos, ni
siquiera nos encontrariamos en una responsabilidad indirecta, sino directa, como se discutid en el

caso de Louboutin.

Conviene sefialar que la responsabilidad indirecta por infracciones los derechos de marca en
nuestro pais no se encuentran contempladas en ninglin cuerpo normativo ni existe jurisprudencia
al respecto, motivo por el cual el abordaje y estudio de esta problematica requiere un amplio

analisis, al tratarse de temas complejos.

Bajo nuestra perspectiva, asumir una medida regulatoria siempre tendrd que ir aparejada con
acuerdos con las Marketplace internacionales tales como Amazon o eBay, siendo que esta
simbiosis logre reducir significativamente la problematica de la falsificacion de productos en dicho
entorno. Con ello se tendria mayor flexibilidad y no se menguaria la incursion de nuevos actores

en este nuevo mercado que llego para quedarse por muchos afios mas.
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