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INTRODUCCION.

En el ambito comercio electrénico y, concretamente para los
establecimientos de comercio virtual, la propiedad intelectual juega un rol
fundamental por varias razones. Primero, porque en éste, mas que cualquier
otro sistema, la comercializaciéon virtual de productos y la prestacion de
servicios le supone los empresarios la principal fuente de ingresos; no en vano
los activos de propiedad intelectual son el principal componente de valor.

Segundo, es clave el rol porque el conjunto de bienes que se
comercializan en Internet deben protegerse, de otra manera serian hurtados
ocasionando un claro deterioro de la empresa. (Javalgi & Ramsey, 2001).
Ademas, son los activos de propiedad intelectual los que hace funcionar el
comercio electrdnico (Chinying-Lang, 2001).

La Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (2018) en tal
sentido es enfatica en sostener que "los sistemas que dan vida a Internet -los
programas informaticos, las redes, disefios, circuitos integrados,
encaminadores y conmutadores, la interfaz de usuario, etc.- son elementos de
propiedad intelectual y se protegen a menudo mediante derechos de
propiedad intelectual. "Los derechos de propiedad intelectual, en general, son
una parte fundamental del comercio electrénico, el reconocimiento del cliente

! Dottore di Ricerca (Dott. Ric.)de la Universidad de Palermo, Italia. Doctor en Derecho de
la Universidad de Barcelona, Espafia.
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y el buen nombre; elementos clave de todo establecimiento de comercio
virtual.

Partiendo de esta reflexidén, el presente texto busca caracterizar el
establecimiento de comercio virtual como un tipo de establecimiento de
comercio disefiado para dar respuesta a los desafios que la sociedad de la
informacién impone al ordenamiento juridico, y a su vez poner de relieve el
rol de la propiedad intelectual en los entornos virtuales, asi como la necesidad
de salvaguardarla en este dmbito. Para dar alcance a lo anterior, el presente
texto se divide en cinco partes.

En la primera parte, y con el fin de abordar su caracterizacion, se
abordaran las condiciones de existencia del establecimiento de comercio
virtual y en el empresario. En segundo y tercer lugar, se estudiaran los bienes
que conforman los establecimientos de comercio hasta llegar a la categoria de
bienes intangibles, dentro de los que se encuentran los activos de propiedad
intelectual. Este serd el tema que nos ocupara al final del texto, y que
analizaremos a la luz de los desafios impuestos por las dindmicas del comercio
electrénico.

1. CARACTERIZACION Y CONDICIONES DE EXISTENCIA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO VIRTUAL.

El articulo 515 del Cédigo de Comercio en Colombia define qué es un
establecimiento de comercio como un conjunto de bienes organizados por el
empresario para realizar los fines de la empresa. Una misma persona podra
tener varios establecimientos de comercio. A su vez, seflala el citado articulo,
un solo establecimiento de comercio puede pertenecer a varias personas, y
destinarse al desarrollo de diversas actividades comerciales.

Teniendo en cuenta que pese a su connotacion virtual, la figura objeto
de andlisis no deja de ser un establecimiento de comercio y, queriendo partir
desde su definicién, la primera precisidn a realizar es que el establecimiento
de comercio virtual responde a todas las caracteristicas y finalidades propias
de un establecimiento de comercio fisico, pero, concebido desde las dindmicas
establecidas en la Ley 527 de 1999 y demas disposiciones complementarias en
materia de comercio electrénico, asi como por principios como la equivalencia
funcional.

Segiin Pena Valenzuela (2000) la definicion que brinda el Cédigo de
Comercio sobre al establecimiento de comercio virtual "es aplicable a un sitio
de Internet dispuesto por un empresario en el mundo virtual para realizar
operaciones de comercio electrénico”. Conforme a ello, y aun cuando se
aprecie la generalidad del concepto, se hace necesario concebir este
establecimiento de comercio pensado para la sociedad de la informacién.
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Con todo existen dificultades que deben solventarse para llevar a cabo
tal tarea, dado que estructuralmente un establecimiento de comercio debe
contar con una localizaciéon estable o permanente para efectos de las
relaciones juridico-negociales realizadas a través de medios virtuales. Esto nos
suscita dos escenarios.

En el primero esta la posibilidad de relacionar el lugar donde el
empresario tenga domiciliado de manera fisica el establecimiento. En el
segundo, es posible que el empresario no posea un espacio fisico estable, sino
que Unicamente efectie sus relaciones juridico-negociales, en este caso
contratos, por medio de Internet. He ahi donde yace la real dificultad.

Como respuesta a lo anterior, Rincon-Cardenas (2017) establece que lo
primero a constatar es si el establecimiento ha sido registrado en un servidor
de un determinado pais, y de ser éste el caso estaria regido por su respectiva
jurisdiccion. En virtud de ello se infiere que de la existencia de un
establecimiento de comercio virtual no deriva necesariamente la de uno fisico
comercial, puesto que un establecimiento de comercio esta integrado tanto
por bienes tangibles como por intangibles.

Para los efectos del entorno virtual, el ordenamiento determina los
requisitos operativos de cara a dar validez a las relaciones juridico-negociales
llevadas a cabo desde las empresas en este ambito (Villalba Cuellar, 2008);
relaciones que por demas son necesarias para poder efectuar actos de
comercio.

Lo anterior, sustentado en el articulo 91 de la Ley 633 de 2000 que
sefiala que toda empresa de origen colombiano establecida virtualmente y con
una actividad econémica de caracter comercial, financiero o de prestacion de
servicios puede efectuar este tipo de relaciones juridico-negociales, previo
cumplimiento de unos requisitos tales como efectuar su inscripcién en el
registro mercantil o asumir la carga tributaria que le corresponda (Atuesta
Meneses & Velasquez Rebeiz, 2013).

Volviendo a los activos tangibles e intangibles que conforman un
establecimiento de comercio virtual, cabe precisar que la presencia o no de
bienes inmuebles dentro de la primera categoria de activos, no limita a este
tipo de establecimientos de comercio para llevar a cabo una actividad
econdmica de forma virtual.

Respecto al empres@rio -partiendo del alcance que el ordenamiento
juridico da sobre el mismo y el de empresa que proporciona la Ley 527 de
1999 y con el Codigo de Comercio en sus articulos 10 y 25- se trata de aquella
persona que, en calidad de comerciante, lleva a cabo su actividad econémica
en los establecimientos de comercio virtuales, de forma profesional,
organizada, publica y notoria.
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Los requisitos para adquirir tal condicién en el ambito de los
establecimientos de comercio virtual, son equiparables a los necesarios para
adquirir la calidad de comerciante. Ello no le exonerara del cumplimiento de
las obligaciones exigidas por el ordenamiento juridico. Las normas que se
aplican a su negocio variaran dependiendo de multiples factores segin sea el
tipo de industria.

Asi, por ejemplo, si el empresario crea una plataforma musical de
streaming, deberda contar con los soportes de pago de regalias a la sociedad de
gestion colectiva de derechos de autor correspondiente, salvo que se traten de
obras libres en cuyo supuesto debera adjuntar soporte del uso permitido por
un acuerdo que contemple tal uso, como las licencias Creative Commons.

En cualquier caso, e indistintamente de las obligaciones particulares que
le demande el sector en el que esté involucrado, el empresario debe
matricularse ante la CiAmara de Comercio de su jurisdicciéon dentro del mes
siguiente al inicio de sus actividades, puesto que mas alla de los medios que se
utilicen sus actos son equiparables a los actos de comercio.

Para estos efectos, a pesar de existir una camara de comercio orientada
al sector del comercio electrénico: la Camara Colombiana de Comercio
Electrénico, su funcion no es la de registrar a los comerciantes que desarrollen
actos de comercio en esta via, limitandose apenas a ser una plataforma de
afiliados interesados en consolidar el gremio del comercio electrénico en
Colombia.

Con el registro ante la camara de comercio, cualquier tercero interesado
en conocer los datos del establecimiento de comercio virtual, podra acceder a
esta fuente de informacién comercial donde se indica el tipo de actividad, el
domicilio e incluso el valor de la empresa que esta detras del establecimiento.
Asi, cuando el establecimiento deja de operar, el empresario podra solicitar la
cancelacion del registro ante la respectiva camara de comercio respectiva.

Cabria en este supuesto contemplar la posibilidad de que esta solicitud
de cancelacion se pudiere tramitar por medios electrénicos y validarse
mediante firma digital, al igual que cualquier otro acto realizado dentro del
establecimiento de comercio virtual, gracias a instituciones como el no-
repudio, contemplado en la Ley 527 de 1999 como una garantia de este
instrumento, o su equivalencia funcional con la firma manuscrita (Rincon-
Cardenas, 2017; Villalba Cuellar, 2008).
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2. LOS ACTIVOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DENTRO DEL CONJUNTO
DE BIENES ORGANIZADOS DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
VIRTUAL.

El articulo 516 del Codigo de Comercio establece que son parte de un
establecimiento de comercio los siguientes elementos: "1) La ensefia o
nombre comercial y las marcas de productos y servicios; 2) Los derechos del
empresario sobre las invenciones o creaciones industriales o artisticas que se
utilicen en las actividades del establecimiento; 3) Las mercancias en almacén o
en proceso de elaboracion, los créditos y los demas valores similares; 4) El
mobiliario y las instalaciones; 5) Los contratos de arrendamiento y, en caso de
enajenacion, el derecho al arrendamiento de los locales en que funciona si son
de propiedad del empresario, y las indemnizaciones que, conforme a la ley,
tenga el arrendatario; 6) El derecho a impedir la desviacion de la clientela y a
la proteccién de la fama comercial".

Estos elementos tienen una doble condicién como bienes tangibles e
intangibles. Respecto a la primera, a efectos de traer un supuesto que nos
permita aterrizar los bienes tangibles a los establecimientos de comercio
virtual, el articulo considera que las mercancias en almacén o en proceso de
elaboracién, los créditos y los demas valores similares, son bienes dentro de
un establecimiento de comercio, asi como el mobiliario y las instalaciones.

En algunos supuestos, encontramos bienes que pese a estar revestidos
de un caricter de tangibilidad son también bienes susceptibles de
contemplarse como intangibles. Es el caso de los modelos de impresién bajo
demanda de libros como Lulu o Bubok; modelos en los que se puede encargar
en tiempo real la impresion de un libro que, expuesto en un ‘escaparate
virtual’ dentro de una pagina web, no cuenta con otro soporte sino el propio
archivo generado por la plataforma, y que el autor aprobdé para su
distribucidn.

Esto quiere decir que el libro no llegara a estar almacenado en un lugar
fisico listo para su distribucion. En su lugar sera la empresa —una vez el cliente
adquiera el libro- la que dara la orden al centro de impresiéon para que
imprima el nimero de ejemplares que fueron adquiridos, para asi ser
distribuidos con un sistema de seguimiento en tiempo real del estado del
pedido.

Es posible que la empresa cuente con un lugar fisico como un centro de
impresidon, pero también puede resultar un hecho que mediante un contrato -
suscrito en medios electrénicos- con otra empresa, tercerice la impresién e
incluso la distribucién de los productos, en este caso del libro. De hecho, la
categoria de contratos es también contemplada como un elemento del
establecimiento de comercio, ademas de los derechos que le asistirian al
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empresario como acreedor de un vinculo juridico suscrito por medios fisicos o
electrénicos.

Para entrar en materia, los activos intangibles de propiedad intelectual
son quizas el activo mas importante de los establecimientos de comercio. En
este sentido debemos empezar por los signos distintivos, una categoria clave
en entornos virtuales, en la que encuentran las marcas, las ensefias y nombres
comerciales, las denominaciones de origen e indicaciones geograficas y los
nombres de dominio a través de los cuales se asocia un c6digo alfanumérico a
la informacién alojada en un servidor, o a otra pagina Web a la cual se
redirecciona (Osorio Gutiérrez, 2015).

Para el registro de estos ultimos se requiere realizar el tramite
correspondiente ante un NIC -o el servicio de registro que éste delegue- si se
trata de un nombre de dominio local o CCTLD, o bien ante el servicio
habilitado por ICANN para los nombres de dominio genéricos o GTLD. (Merril],
2016)

Otros derechos sobre bienes intangibles que tiene el empresario como
titular, son las nuevas creaciones susceptibles de protegerse por patente
invencién y de modelos de utilidad o por registro de disefo industrial. Sefiala
ademas el articulo 516 que el conjunto de bienes intangibles contempla las
creaciones artisticas, por lo que ademas deberiamos situariamos en la 6rbita
de las obras protegidas por el régimen de Derecho de autor.

En suma, le reconocimiento de este conjunto organizado de bienes
intangibles asociados a derechos de propiedad intelectual como parte de los
establecimientos de comercio implica comprender su valor estratégico en
soporte de medios electronicos (Patel & Pearce, 2018). Basta con remitirnos a
casos representativos como las peliculas disponibles en plataformas de
streaming como Netflix, Amazon Prime o Google Play, u obras fonograficas en
plataformas como Spotify o Deezer. En ambos casos, ni tecnologias tangibles
como Betamax o VHS, o soportes magnéticos fueron capaces de perdurar ante
el avance de Internet.

Por lo demas, creemos que el articulo 516 se queda corto al no
contemplar otro tipo de obras -por ejemplo, las obras cientificas, literarias e
inclusive el software- por su valor e implicaciones en el comercio son
susceptibles de recibir el mismo tratamiento que las obras artisticas a las que
refiere el apartado sub examine.

Volviendo a las marcas como activo intangible, conviene hacer una
remision al articulo 134 de la Decision 486/2000 que da su alcance como un
signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado, del cual hacen
parte los establecimientos de comercio virtual, donde Su importancia es
indiscutible como a continuacién se analizara.
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De momento, para entender mejor esta afirmaciéon, pensemos en el
alcance de su proteccidn al extenderse el ejercicio de la facultad de impedir la
desviacion de la clientela mediante el cybersquatting o la ciberocupacién,
pudiendo de esta manera evitar -a través de un proceso de recuperacion de
nombre de dominio- que terceros desvien las visitas del producto o servicio
del titular a paginas fraudulentas.

3. RETOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO VIRTUAL EN
MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

La gran mayoria de establecimientos de comercio virtual al llevar a cabo
sus operaciones con la compraventa de bienes de uso y consumo o, con la
prestacion de servicios relacionados con éstos, suelen enfrentarse a
numerosos problemas (Cf. Andrijcic & Horowitz, 2006) tratando de garantizar
que los derechos de los titulares de otras marcas no sean infringidos. La razon,
es que de la exclusividad de las mismas devienen sus ingresos (Chinying-Lang,
2001; Patel & Pearce, 2018).

No es ninglin secreto que los falsificadores han hecho uso de las
plataformas de comercio electrénico, con sitios como Amazon, Mercado Libre
u OLX bajo el escrutinio de los propietarios de marcas, con un notable éxito en
sus ingresos, amparandose en la percepcién de los bajos estdndares de
cumplimiento de la propiedad intelectual por parte de los consumidores y las
propias plataformas.

Por lo general, las plataformas de comercio electrénico -vistas como el
tipo de establecimiento de comercio virtual mas importante en el ambito de la
lucha contra las infracciones a la propiedad intelectual- tienen diferentes
modelos comerciales (Javalgi & Ramsey, 2001; Liu, 2016). Se encuentran
desde aquellas que venden directamente una amplia gama de productos de
consumo como Alkosto o Exito, hasta aquellas que sirven de intermediadores
como Linio o Aliexpress.

En el segundo caso, son modelo de negocios que conllevan un riesgo alto
para los empresarios por la responsabilidad derivada de su caracter
intermediador respecto a las potenciales infracciones a la propiedad
intelectual de parte de terceros. Ello pese a no estar directamente
involucrados en la compra y venta de los productos que ofrecen, o no tener el
mismo despliegue e inversiones respecto a los primeros, al no contar un stock
permanente debiendo disponer espacios fisicos para el almacenamiento de
mercancias.

Un importante reto es el de dar forma e implementar directrices
internas para garantizar la autenticidad de los productos que se comercializan
en el establecimiento de comercio virtual, con procesos fiables de trazabilidad
e identificacién de los proveedores. De hecho, trabajar con un grupo pequefio
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y selecto de proveedores es critico para las plataformas de comercio
electrénico que buscan mitigar los peligros de la propiedad intelectual (Patel
& Pearce, 2018).

La batalla a librar sera la de reducir los productos que infrinjan estos
derechos, y que venden los proveedores que operan en sus plataformas, ya
que la masa critica es la clave de su éxito econémico (Houldsworth, 2018).
Pero lidiar con muchos articulos diferentes y sectores industriales hace que
esta tarea sea mas desafiante porque requiere la comprensiéon simultanea de
diferentes mercados, ademas de los riesgos asociados con cada uno de ellos.
(Javalgi & Ramsey, 2001; Andrijcic & Horowitz, 2006)

A nivel interno, surge para los establecimientos de comercio virtual una
importante tarea. Sus unidades o departamentos deben estar en sintonia y los
procedimientos alineados de cara a proporcionar soluciones inmediatas
cuando surjan dificultades. El area legal no s6lo debe estar al tanto de la
adopcién de acciones en el aparato judicial; debe poder implementar
mecanismos alternativos de solucion de controversias para evitar estas
instancias.

Si los establecimientos de comercio virtual no tienen un control sobre
este tipo de litigios y estos terminan en un proceso judicial, no s6lo estaran
expuestos a los riesgos de perder un proceso en el que seran llamados a
responder de forma solidaria en calidad de intermediarios (Berti de Marinis,
2014; Vargas-Chaves, 2016), sino que ademas no estardn suficientemente
conscientes de lo que ocurre en sus operaciones (Turban et al, 2018).. De alli
la necesidad de tener participacion previa en esos conflictos, propugnando por
la resolucién de los conflictos in situ.

Se espera en tal sentido que cuando un tercero reporte un problema
como una presunta infraccion de un derecho de propiedad intelectual, la
cooperacion fluida entre los equipos de riesgo, legal y de compras, resulte de
vital importancia para llegar a la raiz del problema rapidamente. Ademas, la
estrecha colaboracion con el reclamante también es importante para resolver
problemas y mantener la confianza en el mercado (Houldsworth, 2018).

Sefiala ademas este autor -citando a Pablo Rodriguez- que es
importante capacitar en propiedad intelectual a los empleados de los
establecimientos de comercio virtual, quienes en todo momento deben ser
conscientes de la importancia de respetar los derechos de propiedad
intelectual de terceros y también conocer los conceptos clave.

(Qué es una marca registrada, un disefio, una patente? ;Qué es un
producto similar o una importaciéon paralela? ;Coémo se corrobora la
autenticidad de un producto? ;Cual es el mecanismo mas expedito para
solucionar las disputas sobre presuntas infracciones? Son preguntas cuyas
respuestas deben saber.
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Adicional a lo anterior, es importante tener presente que evitar
infracciones de propiedad intelectual en entornos virtuales no se trata solo de
poner en practica los procedimientos correctos al interior de este tipo de
establecimientos. Fomentar una asociacion efectiva entre la unidad legal y
otras unidades por ejemplo en los equipos de compras y de riesgos, puede
evitar acuerdos y relaciones que planteen peligros relacionados en este
ambito. (Houldsworth, 2018).

CONCLUSIONES.

Las condiciones de la existencia del establecimiento de comercio virtual
derivan de aspectos especiales regulados en el Codigo de Comercio sobre los
establecimientos de comercio, como sus elementos, su campo de aplicacién o
las normas bajo las cuales se rige.

Sin embargo, pese a la relativa ‘poca complejidad’ en su comprension, la
practica le supone a los empresarios un gran riesgo en la forma cémo se llevan
a cabo sus operaciones en un entorno en el que los derechos de propiedad
intelectual son vulnerables.

Asi, si bien la apertura de nuevos mercados le representa un gran
espectro y la convergencia le trae beneficios, ello le implica la asuncién de
importantes riesgos por las potenciales infracciones que se pueden dar, por
ejemplo, sobre los signos distintivos asociados a los productos que distribuye
o los derechos de autor asociados a las obras que pone a disposiciéon de sus
clientes.

Tales cuestiones son mencionadas por Rincén-Cardenas (2017), al
referirse a la preocupacién existente respecto de todas las medidas que
diligentemente debe tomar el empresario dentro de la actividad de los
establecimientos de comercio virtual. Medidas que le sitlian en un contexto de
riesgo que debe abordar con estrategias que conciban desde la formacién en
propiedad intelectual hasta el adecuado relacionamiento de todos los
eslabones al interior de la compaiiia.

En definitiva, el gran reto estd en generar la confianza a los
consumidores y titulares de los derechos de propiedad intelectual de los
productos comercializados o los servicios prestados desde el establecimiento
de comercio virtual.
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