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ASUNTO : Observaciones al Proyecto de Ley N° 00878/2021-CR, titulado
“Ley General de Internet”

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relacion al Proyecto de Ley N°
00878/2021-CR, titulado “Ley General de Internet”, a efectos de ratificar las
observaciones que, en fecha 22 de diciembre de 2021, fueron dirigidas a la Oficina de
Asesoria Juridica del Indecopi, respecto a diversos articulos del citado proyecto de texto
normativo, especialmente referidos a los Proveedores de Servicios de Internet (PSl) y a
los nombres de dominio, y la relacién de éstos con los signos distintivos, considerando
gue son temas de directa competencia de la Direccion de Signos Distintivos.

l. ANTECEDENTES:

Con fecha 1 de diciembre de 2021, el Congresista de la Republica y Presidente
de la Comision de Transporte y Comunicaciones, sefior ALEJANDRO SOTO REYES,
miembro del grupo parlamentario ALIANZA PARA EL PROGRESO, en ejercicio del
derecho de iniciativa legislativa que le confiere el articulo 107 de la Constitucion
Politica del Pera, y de conformidad con los articulos 75 y 76 del Reglamento del
Congreso de la Republica, present6 el Proyecto de Ley N° 00878/2021-CR., denominado
“Ley General de Internet”.

En vista que dicho proyecto de texto normativo ha sido difundido para
comentarios y observaciones de los sectores involucrados y teniendo en cuenta que
dicho proyecto presenta propuestas que atafien a temas que son competencia de la
Direccién de Signos Distintivos, consideramos oportuno participar, indicando nuestro
punto de vista sobre ciertos articulos del proyecto de texto normativo que detallaremos
a continuacion.

I ANALISIS:

En mi calidad de Secretario Técnico de la Comisidon de Signos Distintivos del
INDECOPI, a continuacién, paso a realizar observaciones y comentarios a los siguientes
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articulos del Proyecto de Ley en mencion, que agradeceremos sean trasladados
oportunamente al citado Congresista de la Republica, a efectos de que sean tomados
en consideracion para eventuales modificaciones que puedan realizarse en beneficio de
mejorar la técnica y los fundamentos juridicos de ciertos enunciados:

Respecto al articulo 42 del Proyecto:

Articulo 42. Principio de libre prestacion de servicios
42.1. La prestacién de servicios de proveedores de servicios en Internet (PSI) se
realizara en régimen de libre prestacion de servicios, sin que pueda establecerse ningun

tipo de restricciones a los mismos, salvo cuando se traten de medidas legislativas o

judiciales respecto a:

Se sugiere la siguiente redaccion:

“Articulo 42. Principio de libre prestacion de servicios

42.1. La prestacién de servicios de proveedores de servicios en internet (PSI) se
realizara en régimen de libre prestacion de servicios, sin que pueda establecerse ningun
tipo de restricciones a los mismos, salvo cuando se traten de medidas previstas en
la ley impuestas por la Autoridad competente respecto a: (...)”

Justificacion:

El articulo 42 del proyecto prevé la imposicion de medidas a los PSI que se caracterizan
por ser: i) excepcionales; vy, ii) tener expresa prevision legal.

El Indecopi, a través de sus Comisiones de Propiedad Industrial, cuenta con potestades
legales para imponer obligaciones a los PSI, de conformidad con el articulo 115 inciso
e) del Decreto Legislativo N° 1075. Estas obligaciones, consisten en el deber de los PSI
de adoptar medidas que impidan la continuacién o perpetracion de actos que supongan
el uso no autorizado de elementos protegidos por la propiedad intelectual.

En dicho sentido, cuando se sefiala: “(...) salvo cuando se traten de medidas legislativas
0 judiciales respecto a:”, podria entenderse que solo la autoridad judicial tiene la
potestad de imponer obligaciones a los PSI, cuando lo cierto es que, las normas de
propiedad industrial vigentes han asignado a las Comisiones del Indecopi potestades
para restringir el comportamiento de los PSI, tal como se viene haciendo desde el afio
2018 a la fecha.

Respecto al articulo 44 del Proyecto:

44 2. Los proveedores de servicios en Internet (PSI) establecidos en el extranjero que
dirijan sus servicios al territorio peruano estan obligados a senalar una direccion
domiciliaria en el territorio hacional para efectos de notificaciones oficiales de caracter
administrativo y/o judicial.

Se sugiere la siguiente redaccion:

“44.2 Los proveedores de servicios en internet (PSl) establecidos en el extranjero que
dirijan sus servicios al territorio peruano estan obligados a sefalar una direccién
domiciliaria en el territorio nacional para efectos de notificaciones oficiales de caracter
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administrativo y/o judicial. En caso contrario, se tendra como domicilio valido el
seflalado por los proveedores de servicios en internet (PSI) en el Registro de la
Propiedad Industrial de la Direccion de Signos Distintivos del Indecopi o en
alguno de los Registros Publicos nacionales.”

Justificacioén:

En la experiencia de la Comision de Signos Distintivos de Indecopi, algunos PSI no
domiciliados poseen pocos incentivos para someterse a una Autoridad con competencia
nacional, por lo que -eventualmente- podrian incumplir o retardar el cumplimiento de su
obligaciéon de sefialar direccién domiciliaria en el territorio peruano.

En dicho sentido, se sugiere imponer como consecuencia del incumplimiento de este
deber, el tener como domicilio valido el sefialado en alguno de los Registros Publicos
nacionales.

Tal es el caso del Registro de la Propiedad Industrial de la Direccién de Signhos
Distintivos de Indecopi, en el que los Proveedores de Servicios en internet como
ejemplo: EBAY, AMAZON, ALIBABA, MERCADO LIBRE, OLX, LINIO, entre otros,
tienen sus respectivos registros de marcas, en los que en su oportunidad han sefialado
domicilios en territorio peruano.

De esta forma, en caso el PSI incumpliese su obligacion de sefialar domicilio en territorio

nacional, se tendra como valido para las notificaciones oficiales de caracter
administrativo y/o judicial el domicilio que sefial6 para el registro de su marca.

Respecto al articulo 49 del Proyecto:

49.2. Se entendera que el proveedor de servicios en Internet (PSI) tiene el conocimiento
efectivo a que se refiere el literal a) del parrafo anterior cuando la autoridad
administrativa o judicial haya declarado la ilicitud de los datos, ordenando su retirada o
gue se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia de la
lesion, y el prestador conociera la correspondiente resolucion, sin perjuicio de los
procedimientos de deteccion y retirada de contenidos que los proveedores apliquen en
virtud de acuerdos voluntarios y de otros medios de conocimiento efectivo que pudieran
establecerse.

Se sugiere la siguiente redaccion:

“49.2 Se entendera que el proveedor de servicios en internet (PSl) tiene el conocimiento
efectivo a que se refiere el literal a) del parrafo anterior cuando la autoridad
administrativa o judicial haya declarado la ilicitud de los datos, ordenando su retirada o
que se imposibilite el acceso a los mismos, o0 se hubiera declarado la existencia de la
lesion, o cuando la autoridad administrativa o judicial hubiese dictado un mandato
cautelar ordenando de manera preventiva el retiro de los datos o el impedimento
de acceso a los mismos y el prestador conociera la correspondiente resolucién sin
perjuicio de los procedimiento de deteccion y retirada de contenidos que los proveedores
apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y de otros medios de conocimiento efectivo
que pudiera establecerse.”

Justificacion:
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Se debe tener en cuenta que, en materia de infracciones a la Propiedad Industrial, la
“declaracion de ilicitud” constituye el acto de conclusion de un procedimiento que pone
fin a la instancia; sin embargo, las Comisiones de Propiedad Intelectual de Indecopi
cuentan con potestades para el dictado de medidas cautelares.

En este sentido, el articulo 115 €) del Decreto Legislativo N° 1075, prevé la posibilidad
de que, por via cautelar, la Autoridad Administrativa ordene la realizacion de un acto
destinado a impedir la continuacién o perpetracién de actos que supongan el uso no
autorizado de elementos protegidos por la propiedad industrial.

De esta forma, se encuentra previsto en la citada ley, que una orden de retiro de datos
o de imposibilidad de acceso a los mismos, no solo provenga de una declaracién de
ilicitud, sino de un mandato cautelar que disponga de manera preventiva medidas que
aseguren la eficacia de la resolucién final.

Respecto al articulo 50 del Proyecto:

50.2. Se entendera que el proveedor de servicios en Internet (PSI) tiene el conocimiento
efectivo a que se refiere el literal a) del parrafo anterior cuando la autoridad
administrativa o judicial haya declarado la ilicitud de los datos, ordenado su retirada o
que se imposibilite el acceso a los mismos, 0 se hubiera declarado la existencia de la
lesién, y el prestador conociera la correspondiente resolucion, sin perjuicio de los
procedimientos de deteccidn y retirada de contenidos que los prestadores apliquen en
virtud de acuerdos voluntarios y de otros medios de conocimiento efectivo que pudieran
establecerse.

Se sugiere la siguiente redaccion:

“60.2 Se entendera que el proveedor de servicios en internet (PSl) tiene el conocimiento
efectivo a que se refiere el literal a) del parrafo anterior cuando la autoridad
administrativa o judicial haya declarado la ilicitud de los datos, ordenando su retirada o
que se imposibilite el acceso a los mismos, o0 se hubiera declarado la existencia de la
lesion, o cuando la autoridad administrativa o judicial hubiese dictado un mandato
cautelar ordenando de manera preventiva el retiro de los datos o el impedimento
de acceso a los mismos y el prestador conociera la correspondiente resolucién sin
perjuicio de los procedimiento de deteccidn y retirada de contenidos que los proveedores
apliguen en virtud de acuerdos voluntarios y de otros medios de conocimiento efectivo
que pudiera establecerse.”

Justificacion:
Tener en cuenta la justificacion sefialada respecto del numeral 49.2 del articulo 49 del

Proyecto.

Respecto al articulo 51 del Proyecto:
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Articulo 51. intervencion judicial de los servicios de acceso a Internet y los
servicios prestados en Internet

51.1. Sélo se podra intervenir el servicio de acceso a Internet y los servicios prestados
en Internet en nuestro pais por mandato judicial, debidamente motivado, en la medida
justificada y determinada de forma técnica.

51.2. La intervencion judicial ordenada segtn el primer numeral del presente articulo en

ningun caso puede:

a) Perjudicar a terceros ajenos al proceso judicial.

b) Interrumpir la prestacién del servicio de acceso a Internet de forma general a una
parte o a todo el territorio nacional.

¢) Perjudicar la prestaciéon de uno o mas servicios prestados en Intemet de forma
general a una parte o a todo el territorio nacional.

51.3. La interrupcién del acceso a Internet, o a parte de este, aplicada a todo ei territorio
0 a determinados segmentos del publico esta prohibida y no puede estar justificada en
ninguin caso, ni siquiera por razones de orden publico o seguridad nacional. Lo mismo
se aplica a las medidas de reduccion de la velocidad de navegacion de Internet o de
partes de este.

Se debe tener en cuenta que la Autoridad nacional competente para la defensa de los
derechos de Propiedad Industrial en el Perq, es -de acuerdo con nuestro ordenamiento
juridico nacional- una Autoridad Administrativa. Nos referimos a las Comisiones de
Signos Distintivos y de Invenciones y Nuevas Tecnologias.

De acuerdo a la normativa institucional vigente, estas Comisiones tienen actualmente
potestades para exigir, por via cautelar o resolucién final, a los PSI la adopcién de
medidas de colaboracion, destinadas a impedir la continuacion o perpetracion de actos
que supongan el uso no autorizado de elementos protegidos por la propiedad intelectual.

Por este motivo, cuando en el numeral 51.1 se sefala: “Solo se podra intervenir el
servicio de acceso a internet y los servicios prestados por en internet en nuestro pais
por mandato judicial”, se contraviene lo establecido en los articulos 115 inciso e) del
Decreto Legislativo N° 1075.

En dicho sentido, se sugiere la siguiente redaccion:

“Articulo 51. Intervencioén por Autoridad competente de los servicios de acceso a
internet y los servicios prestados en internet

51.1 Sélo se podra intervenir el servicio de acceso a internet y los servicios prestados
en internet en nuestro pais por mandato de la Autoridad competente, debidamente
motivado en la medida justificada y determinada de forma técnica.

()

De igual forma, y por las consideraciones antes expuestas, en el articulo 52 del
Proyecto, el cual regula el deber de Colaboracion de los Proveedores de servicios en
internet, se debe tener en cuenta que dicho deber no se limita a la Autoridad Judicial,
sino que -por expreso mandado de las normas legales vigentes- la Autoridad
Administrativa cuenta con potestades para exigir colaboracion a dichos proveedores en
defensa de los derechos de Propiedad Industrial.
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Respecto alos articulos 68, 69y 70 del Proyecto:

Articulo 68. Deber de verificacion fonética previo a la contratacién de un nombres
de dominio de primer nivel territorial peruano (.pe)

67.1. El proveedor de servicios en Internet (PSI) que presta el servicio de alquiler de los
nombres de dominio de primer nivel territorial peruano (.pe) tiene la obligacién de
verificar en la base de datos de personas naturales y personas juridicas de la
Superintendencia Nacional de los Registros Publicos (SUNARP), asi como en la base
de datos de signos distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de
la Proteccién de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), la coincidencia del nombre de
dominio solicitado por un tercero que no es titular del nombre y apellido, la denominacién
0 razén social, asi como del signo distintivo.

Articulo 69. Prohibicion de registro de nombre de dominio de primer nivel
territorial peruano (.pe) por ciberocupacién

69.1. No es posible registrar un nombre de dominio de primer nivel territorial peruano
(.pe) igual a un nombre y apellido, denominacién o razén social, registrados ante la
Superintendencia Nacional de los Registros Publicos (SUNARP), salvo cuando se
demuestre legitimidad para ello.

€9.2. No es posible registrar un nombre de dominio de primer nivel territorial peruano
{.pe) igual a un signo distintivo, registrado ante el Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Proteccién de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), salvo cuando
se demuestre legitimidad para ello.

69.3. En caso el proveedor de servicios en Internet (PSI) que presta el servicio de
alquiler de los nombres de dominio de primer nivel territorial peruano (.pe) reciba una
solicitud de registro y verifique la coincidencia con nombres de dominio que incumplan
las indicaciones del parrafo primero y segundo del presente articulo, procedera a
denegar el registro, indicar la razén y solicitar pruebas de legitimidad o la variacién de
la solicitud; en caso no se subsane en un plazo de cinco (5) dias habiles, se denegara
definitivamente el registro y se devolvera cualquier monto pagado por dicha solicitud.

Articulo 70. Deber de notificacion por intento de registro de nombre de dominio
de primer nivel territorial peruano (.pe) por ciberocupacién (cybersquatting)

En caso en que el proveedor de servicios en Internet (PSl) que presta el servicio de
alquiler de los nombres de dominio de primer nivel territorial peruano (.pe) detecte una
coincidencia conforme el articulo anterior debe notificar, inmediatamente de verificada
la coincidencia, al titular del registro ante la Superintendencia Nacional de los Registros
Publicos (SUNARP) o al titular del registro ante el Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Proteccién de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), segun
corresponda.

La determinacion de si un signo es semejante con una marca registrada constituye una
prerrogativa inherente a la competencia primaria de la Direccion de Signos Distintivos
de Indecopi, existiendo para tal efecto, criterios que el legislador ha establecido para
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determinar si dos signos son semejantes o no, de conformidad con el articulo 45 y
siguientes del Decreto Legislativo N° 1075.1

En este sentido, el cotejo de semejanza entre un signo (como es el nombre de dominio)
y una marca registrada no puede someterse a la responsabilidad de un PSI (registrador
de nombres de dominio), dado que este carece de la competencia juridica para hacerlo,
competencia que, como se ha dicho, ha sido atribuida por el legislador a la Direccién de
Signos Distintivos del Indecopi.

Sin perjuicio de lo antes expuesto, es de sefalarse que, conforme a los compromisos
adoptados en el Acuerdo de Promocién Comercial entre el Perl y los Estados Unidos
de Norteamérica, en su articulo 16.4, se ha previsto un sistema para solucion de
controversias en nombres de dominio, bajo los términos siguientes:

Articulo 16.4: Nombres de Dominio en Internet

1. A fin de abordar el problema de la pirateria cibernética de marcas, cada Parte
requerira que el administrador de nombres de dominio del pais de nivel superior
(“country-code top-level domain” o ccTLD) disponga de procedimientos apropiados para
la resolucion de controversias, con base en los principios establecidos en la Politica
Uniforme de Solucién de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (1999).

2. Cada Parte requerira que el administrador de su ccTLD, proporcione acceso publico
en linea a una base de datos confiable y precisa con informacién de contacto de los que
registren nombres de dominio

! Decreto Legislativo N° 1075

Articulo 45.- Determinacion de semejanza

A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusién y error al
consumidor, la Direcciébn competente tendra en cuenta, principalmente los siguientes criterios:

a) la apreciacién sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor
énfasis en las semejanzas que en las diferencias;

b) el grado de percepcién del consumidor medio;

¢) la naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercializaciéon o prestacion,
respectivamente;

d) el caracter arbitrario o de fantasia del signo, su uso, publicidad y reputacién en el mercado; y,
e) si el signo es parte de una familia de marcas.

Articulo 46.- Signos denominativos
Tratdndose de signos denominativos, en adicion a los criterios sefialados en el articulo 45 de
este Decreto Legislativo, se tendrd en cuenta lo siguiente:
a) la semejanza grafico-fonética;
b) la semejanza conceptual; vy,
¢) si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizard el analisis sobre la
palabra o palabras de mayor fuerza distintiva.

Articulo 49.- Semejanza conceptual.

Tratandose de un signo denominativo y uno figurativo, se tendréa en consideracion la semejanza
conceptual. Tratandose de un signo denominativo y un mixto, se tendran en cuenta los criterios
sefialados en los articulos 45 y 48 de este Decreto Legislativo. Tratandose de un signo figurativo
y uno mixto, se tendran en cuenta los criterios sefialados en los articulos 47 y 48.

En los tres supuestos seran igualmente de aplicacion los criterios sefialados en el articulo 45.
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De este modo, tenemos que, por un lado, el Decreto Legislativo N° 1075 establece cudl
es la Autoridad competente para evaluar la semejanza entre un signo (nombre de
domino) y una marca registrada (de cara al otorgamiento de inscripcion registral a
nuevas marcas), y por otra parte, el APC Peru-USA ha disefiado un sistema de solucion
de controversias (respecto al registro de nombres de dominio).

Asimismo, en caso el registrador del nombre de dominio inscribiese una denominacién
gue resultase confundible con una marca registrada, el titular del registro de la marca
podré formular ante la Comision de Signos Distintivos una accion por infraccion (con
arreglo a los articulos 238 y siguientes de la Decisién 486) contra el titular del nombre
de dominio sobrevenido, en cuyo marco, serd posible dictar medidas cautelares
(suspension del registro del nombre de dominio) y disponer medidas definitivas de
prohibicion (cancelacién del nombre de dominio) y sancion.

En este sentido, se sugiere utilizar la féormula legal prevista en la Ley General de
Sociedades, Ley N° 26887, en la que en una disposicién similar se establece de manera
general lo siguiente:

Articulo 9.- Denominacién o Razén Social

(..)

No se puede adoptar una denominacion completa o abreviada o una raz6n social igual
0 semejante a la de otra sociedad preexistente, salvo cuando se demuestre legitimidad
para ello.

No se puede adoptar una denominacién completa o abreviada o una razén social
que contenga nombres de organismos o instituciones publicas o signos distintivos
protegidos por derechos de propiedad industrial o elementos protegidos por
derechos de autor, salvo que se demuestre estar legitimado para ello.

(...)

En los demas casos previstos en los parrafos anteriores los afectados tienen derecho
a demandar la modificacién de la denominacidon o razén social por el proceso
sumarisimo ante el juez del domicilio de la sociedad que haya infringido la prohibicién.

(...

Como se advierte el referido articulo 9 de la Ley General de Sociedades, se limita a
establecer el deber general de no adoptar una denominacion o razén social que vulnere
derechos de terceros, como es el caso de los derechos de marca, lo que significa que
son los titulares de derechos de marca (u otros derechos preexistentes) los que cuentan
con las vias procedimentales especificas para cuestionar la adopcion de un nombre de
dominio semejante a una marca registrada u otro derecho, ya sea por medio del ejercicio
de las normas de propiedad intelectual o por medio del mecanismo de solucién de
controversias a que se refiere el APC Pert-USA antes citado.

De este modo, en tanto los articulos 68, 69 y 70 del Proyecto entran en conflicto con la
normativa de propiedad industrial y de derecho de autor, asi como con el APC Peru-
USA, sugerimos que los articulos en referencia del Proyecto, se conviertan en el
siguiente articulo:

Articulo 68. Adopcion del nombre de dominio

68.1 No se puede adoptar un nombre de dominio igual o0 semejante a la denominacion
completa o abreviada o una razén social de una sociedad o persona juridica
preexistente, salvo cuando se demuestre legitimidad para ello.
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68.2 No se puede adoptar un nombre de dominio que contenga nombres de organismos
o0 instituciones publicas o sighos distintivos protegidos por derechos de propiedad
industrial o elementos protegidos por derechos de autor, salvo que se demuestre
estar legitimado para ello.

1. CONCLUSIONES:

Es menester indicar que, sin perjuicio de que el proyecto contiene importantes
disposiciones destinadas a fortalecer la fiscalizacion en el Internet, consideramos que
algunas de las disposiciones propuestas se contraponen a normas especiales, como es
el caso del art. 115 e) del Decreto Legislativo 1075, que otorga potestades a las
Comisiones de Propiedad Industrial del Indecopi para exigir a terceros, entre ellos, a los
PSI -ya sea por via cautelar o por resolucion final- la realizacién de actos destinados a
impedir la continuacion o perpetracién de actos que supongan el uso no autorizado de
elementos protegidos por la propiedad industrial.

Asimismo, cabe destacar que, desde la entrada en vigencia de la norma citada
(afio 2018), el Indecopi viene haciendo un uso intenso de estas facultades para la mejor
defensa de los derechos de propiedad industrial en el Perd, posicionando a nuestro pais
como un modelo de buenas préacticas legislativas en la regién, por lo que se hace
necesario formular algunos ajustes al proyecto, tal como se ha sugerido en el acapite
anterior, a efectos de fortalecer la observancia de los derechos mencionados, con el
proposito de promover una mayor inversion y competitividad en nuestro mercado, de
cara a los nuevos desafios que plantea el uso del Internet.

Atentamente,

RONALD MOISES GASTELLO ZARATE
Secretario Técnico

Instituto Nacional de Defensa de la Competenciay de la Proteccion de la Propiedad Intelectual
Calle De la Prosa 104 - San Borja, Lima.Per0/ Central:(511) 224-7800
www.indecopi.gob.pe

Siempre
conel pueblo
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