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DIRECCION DE SIGNOS DISTINTIVOS
COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCION N° 0024-2022/CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE : 889237-2021
SOLICITANTE : Telegram FZ-LLC
MATERIA : SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO

RECURSO DE APELACION

Lima, 04 de enero de 2022

1. ANTECEDENTES

Con fecha 19 de marzo de 2021, Telegram FZ-LLC, Emiratos Arabes Unidos, solicita
el registro de la marca de producto constituida por la denominacion TELEGRAM, para
distinguir aparatos para grabar, transmitir o reproducir sonidos o imagenes; soportes
magnéticos de datos, discos acusticos; equipo de procesamiento de datos y
computadoras; software de mensajeria electronica; software de intercambio de
archivos; software de comunicaciones para intercambio electrénico de datos, audio,
video, imagenes y graficos a través de redes informaticas, mdviles, inalambricas y de
telecomunicaciones; software de computadora para procesamiento de imagenes,
graficos, audio, video, y texto; programas informaticos para comunicaciones
electrénicas; software de computadora para encriptacion; aparatos para encriptacion;
hardware y software de computadora en el campo de transmision y visualizacion de
texto, imagenes y sonido, transmision de texto, imagenes y sonido a través de un
dispositivo electronico portatil; software descargable para acceder y gestionar
aplicaciones de computadora en una red informética global; software de computadora
para buscar, localizar, recopilar, indexar, correlacionar, navegar, obtener, descargar,
recibir, codificar, decodificar, reproducir, almacenar y organizar texto, datos, imagenes,
gréficos, audio y video en una red informatica global; software para navegar en internet;
software para navegar en la web para dispositivos electrénicos de mano; aplicaciones
moviles descargables para mensajeria y comunicaciones de forma segura con
terceros, permitiendo la transmisién de imagenes, contenido audio-visual y video, y
otro contenido multimedia; software descargable para navegar en internet; software de
computadora para mejorar el acceso mévil a internet mediante computadoras,
computadoras moviles, y dispositivos de comunicaciones moviles; software de
computadora y de dispositivos mdviles usado para mejorar el acceso movil a
aplicaciones web y a aplicaciones de internet mediante computadoras, computadoras
moviles, y dispositivos de comunicaciones moviles; software de computadora y de
dispositivos moviles para mejorar las capacidades de carga y descarga en
computadoras, computadoras moviles, y dispositivos de comunicaciones moviles;
software descargable para mensajeria, intercambio de archivos, comunicaciones,
intercambio electrénico de datos, audio, video, imagenes y graficos mediante redes
informaticas, moviles, inaldmbricas, de telecomunicaciones y software de computadora
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descargable para procesamiento de imagenes, graficos, audio, video, y texto, de la
clase 09 de la Clasificacion Internacional.

Mediante Resolucion N° 17013-2021/DSD-INDECOPI, de fecha 11 de junio de 2021,
la Direccién de Signos Distintivos deneg6 de oficio el registro del signo solicitado al
considerar que se encuentra incurso en la prohibicion de registro establecida en el
inciso b) del Articulo 135 de la Decision 486. Al respecto, la Direccion de Signos
Distintivos consideré lo siguiente:

El signo solicitado esta constituido por la denominacién “TELEGRAM”, para distinguir
aparatos para grabar, transmitir o reproducir sonidos o imagenes; soportes magnéticos
de datos, discos acusticos; equipo de procesamiento de datos y computadoras;
software de mensajeria electrénica; software de intercambio de archivos; software de
comunicaciones para intercambio electrénico de datos, audio, video, imagenes y
gréficos a través de redes informaticas, méviles, inalambricas y de telecomunicaciones;
software de computadora para procesamiento de imagenes, gréaficos, audio, video, y
texto; programas informaticos para comunicaciones electrénicas; software de
computadora para encriptacion; aparatos para encriptacion; hardware y software de
computadora en el campo de transmision y visualizacién de texto, imagenes y sonido,
transmision de texto, imagenes y sonido a través de un dispositivo electrénico portatil;
software descargable para acceder y gestionar aplicaciones de computadora en una
red informatica global; software de computadora para buscar, localizar, recopilar,
indexar, correlacionar, navegar, obtener, descargar, recibir, codificar, decodificar,
reproducir, almacenar y organizar texto, datos, imagenes, graficos, audio y video en
una red informatica global; software para navegar en internet; software para navegar
en la web para dispositivos electronicos de mano; aplicaciones méviles descargables
para mensajeria y comunicaciones de forma segura con terceros, permitiendo la
transmision de imagenes, contenido audio-visual y video, y otro contenido multimedia;
software descargable para navegar en internet; software de computadora para mejorar
el acceso movil a internet mediante computadoras, computadoras moviles, y
dispositivos de comunicaciones mdviles; software de computadora y de dispositivos
moviles usado para mejorar el acceso movil a aplicaciones web y a aplicaciones de
internet mediante computadoras, computadoras moviles, y dispositivos de
comunicaciones moviles; software de computadora y de dispositivos méviles para
mejorar las capacidades de carga y descarga en computadoras, computadoras
moviles, y dispositivos de comunicaciones mdviles; software descargable para
mensajeria, intercambio de archivos, comunicaciones, intercambio electrénico de
datos, audio, video, imagenes y gréficos mediante redes informaticas, mdviles,
inalambricas, de telecomunicaciones y software de computadora descargable para
procesamiento de imagenes, graficos, audio, video, y texto, de la clase 09 de la
Clasificacion Internacional, no puede ser admitida a registro por cuanto carece de
aptitud distintiva.

En efecto, la denominacién TELEGRAM, cuya traduccién al castellano hace referencia
a telegrama, que a su vez significa un medio de comunicacién que permite comunicar
alguna cuestién de manera concisa, rapida y breve a través de un telégrafo3, no esta
dotada de los atributos necesarios para ser el medio por el cual se identifique y
diferencie los productos que pretende distinguir el signo solicitado, toda vez que dicha
denominacién no sera percibida por el consumidor como un signo distintivo de un
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determinado origen empresarial, toda vez que alude a un tipo de mensaje rapido
enviado a través de un dispositivo especial.

En tal sentido, el signo solicitado no resulta distintivo para los productos que pretende
distinguir, por cuanto, adolece de la fuerza distintiva para interactuar en el trafico
mercantil como un signo que logre ser asociado a un determinado origen empresarial,
no siendo factible que cumpla con la funcién a la que esta destinado en el mercado, al
carecer de elementos adicionales que le otorguen la idoneidad marcaria suficiente.

Con fecha 02 de julio de 2021, Telegram FZ-LLC interpuso recurso de apelacion
manifestando lo siguiente:

- La solicitud de registro no fue objeto de oposiciones. Quiere decir que ni los
consumidores ni sus competidores consideraron que el signo solicitado se
encuentra incurso en las prohibiciones absolutas y/o relativas previstas en la ley.

- Es una compafiia lider en el desarrollo de software, que forma parte de un grupo
de empresas operadas bajo el nombre o la referencia TELEGRAM (el “Grupo
Telegram”).

- TELEGRAM es un aplicativo de mensajeria movil y de computadora basado en
la nube. El 24 de abril de 2020, el Grupo Telegram reporté que TELEGRAM tenia
mas de 400 millones de usuarios activos. TELEGRAM se encuentra disponible
en todos los paises que tienen acceso a una App Store o Google Play.

- Ladenominacion TELEGRAM fue elegida para el aplicativo porque el telegrama
fue un medio para enviar mensajes que devino obsoleto debido a los cambios en
la tecnologia. Sin embargo, con esta nueva tecnologia, nuestra empresa penso
revivir el término como un método de comunicacion.

- Esttitular de la marca TELEGRAM en la clase 9 de la Clasificacion Internacional,
en: Serbia, Suiza, Nueva Zelanda, Brasil, Marruecos, Ménaco, Chile, India,
Moldavia, EUIPO, Filipinas, Estados Unidos, Albania, Reino Unido, Canada,
Israel, México, Australia, Islandia y China. La referida informacion puede
corroborarse a través de la herramienta virtual TM View.

- Teniendo en cuenta todos los antecedentes mencionados y la cantidad de
registros que tiene alrededor del mundo, no seria posible sostener que la misma
no es distintiva y por lo tanto, los consumidores no seran capaces de asociarla
con un determinado origen empresarial.

- TELEGRAM se encuentra conformada por una denominacién distintiva que no
hace referencia directa a los productos de la clase 9 de la Clasificacion
Internacional que pretende identificar.

- El signo TELEGRAM no se confunde ni con otro signo registrado ni con los
productos incluidos en la clase 9 de la Clasificacion Internacional que distinguird,
siendo mas bien capaz de cumplir con la funcién diferenciadora e identificadora
inherente a todo signo distintivo.

- TELEGRAM no es un signo que sea comunmente utilizado por el publico
consumidor de productos incluidos en la clase 9 de la Clasificacién Internacional.
Por el contrario, se trata de una palabra de un idioma distinto al nuestro que lo
convierte en un signo peculiar, original y novedoso.

- La Direccidon de Signos Distintivos no ha explicado porqué la denominacién
TELEGRAM no podra ser asociada a un origen empresarial determinado para
distinguir productos entre los cuales no se incluye ningun “medio de
comunicacion” (ya que el mismo en todo caso constituiria un servicio y aqui
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estamos frente a productos). No solo eso, sino que, para la Direccion, el hecho
de que eventualmente el publico consumidor pueda conocer el significado de la
denominacion TELEGRAM, lo convierte en un signo carente de distintividad. Sin
embargo, no siendo TELEGRAM una denominacion que describa en forma
directa una caracteristica o cualidad de los productos a distinguirse, o se refiera
a alguno de los productos que buscamos distinguir, no es posible calificarlo como
una denominacién carente de distintividad.

- Elsigno solicitado esta conformado por una denominacion proveniente del idioma
anglosajén que, en funcién a los productos que el signo busca distinguir, cumple
plenamente con la funcién identificadora de un origen empresarial. Refuerza lo
expuesto, el hecho que el signo cuyo registro estamos solicitando se encuentra
registrado en otros paises, incluso, en paises de habla inglesa.

- Elsigno solicitado es distintivo y como tal debe ser registrado como marca pues:
(i) no es susceptible de ser confundido con una marca previamente registrada,
(ii) se trata de un signo que por si solo es susceptible de identificar los productos
incluido en la referida clase sin que se confunda con tales productos o sus
caracteristicas.

- La solicitud de registro de la marca TELEGRAM consigné una pluralidad de
productos de naturaleza diversa. Sin embargo, la Direccién, lejos de realizar un
analisis detallado de porqué el termino TELEGRAM no seria distintivo respecto
de cada uno de estos, simplemente ha sefialado de manera general que no lo es
por constituir este un medio de comunicacién para el envio de mensajes.

- Eltérmino TELEGRAM no constituye: (i) una designacién comun o usual de los
productos de la clase 9 que pretende distinguir. (i) una denominacién de uso
comun en la clase 9. (iii) una denominacion necesaria para la comercializacion
de los productos que pretende identificar.

- La marca TELEGRAM, considerada de manera aislada sin mayor informacion
adicional, es un término abstracto que no permitira, y menos tendra como
consecuencia, que un consumidor deduzca o identifique los productos que
hemos solicitado en la clase 9 de la Clasificacion Internacional.

- La Direccién alega que el significado de la marca solicitada es “un medio de
comunicacién que permite comunicar alguna cuestion de manera concisa, rapida
y breve a través de un telégrafo”. No obstante, lo anterior, el telégrafo era un
instrumento mecénico utilizado en los siglos 19 y 20. Este método de
comunicacion no existe el dia de hoy. De acuerdo con ello, es inconcebible que
se pueda alegar que la marca solicitada pueda ser descriptiva, de uso comudn o
necesaria para identificar los productos que pretende identificar.

- No hay una relacién significativa entre la definicion del diccionario del término
“telegrama” y un programa para compartir archivos o relacionado con una funcion
gque permita a los usuarios transferir archivos de audio (en formato MP3),
archivos de video o imagenes a cualquier lugar entre 1y 200 usuarios de manera
simultanea.

- El signo TELEGRAM no es descriptivo ni de uso comin respecto de los
productos que pretende identificar. AUn en el supuesto que la marca TELEGRAM
sea considerada evocativa o sugestiva, ello no quiere decir que sea descriptiva
o carente de distintividad, al respecto la Sala ha determinado, a través de la
citada jurisprudencia, que el hecho de que un término aluda a determinados
productos o servicios no lo hace carente de distintividad, sino que por el contrario
lo hace un término evocativo, el cual si es susceptible de ser registrado como
marca.
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- El signo solicitado requeriria de un grado de interpretacion y creatividad por parte
del publico consumidor para poder darle algun significado asociado a los
productos que pretende identificar.

- La marca TELEGRAM solicitada se encuentra conformada por el mismo término
consignado en el nombre de nuestra empresa y de nuestro grupo empresarial,
por lo que dificiimente se podra alegar que la misma no es susceptible de ser
asociada a un determinado originen empresarial.

- Cito jurisprudencia que consideré aplicable al caso.

2.  CUESTION EN DISCUSION

La Comisién, conforme a los antecedentes expuestos, debera determinar si el signo
solicitado TELEGRAM relne los requisitos de registrabilidad exigidos por ley para
acceder a registro.

3.  ANALISIS DE LA CUESTION EN DISCUSION

3.1. Informe de Antecedentes

De los antecedentes que obran en autos se ha verificado que Telegram FZ-LLC, de
Emiratos Arabes Unidos, es titular de las marcas de servicio constituidas por:

- La denominacion TELEGRAM, que distingue telecomunicaciones; servicios de
telecomunicacion, a saber, servicios de transmision y recepcién de datos
mediante redes de telecomunicaciones; intercambio electrénico de voz, datos,
audio, video, texto y graficos accesible mediante redes informaticas y de
telecomunicaciones; servicios de mensajeria electrénica; servicios de
comunicacion por teléfono movil; servicios de comunicacién electrénica;
transmision electronica de datos; provision de acceso a datos o documentos
almacenados electronicamente en archivos centrales para consulta remota;
transmision segura de datos, sonido o imagenes; transmision y difusion de datos,
sonido e imagenes por telecomunicaciones; provision de un ambiente informéatico
virtual accesible mediante el internet; transmision electrénica de texto, datos,
imagenes, graficos, audio y video desde dispositivos electronicos de
comunicacion, todo mediante una red informatica global; provision de acceso a
usuarios a una red informatica global; servicios de comunicacién para transmitir,
almacenar en caché, acceder, recibir, descargar, transmitir en forma continua
(streaming), difundir (broadcasting), compartir, visualizar, formatear, reflejar
(mirroring) y transferir texto, imagenes, audio, video y datos mediante redes de
telecomunicaciones, redes de comunicaciones inaldmbricas, y el internet;
provision de salas de chat en linea, foros de internet y comunidades en linea para
la transmision de fotos, videos, texto, datos, imagenes y otras obras electronicas;
provision de un foro en linea para transmitir mensajes entre usuarios en el campo
de interés general; provision de acceso de mdltiples usuarios a una red de
informacion informatica global; provision de salas de chat y boletines informativos
electronicos para la transmisién de mensajes entre usuarios en el campo del
interés general; provision de acceso a directorios en linea, bases de datos,
paginas web y blogs de eventos actuales, y materiales de referencia en linea;
provision de acceso a dispositivos auxiliares o dispositivos electrénicos en la
naturaleza de provision de servicios de conectividad de telecomunicaciones para
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transferirimagenes, mensajes, audio, obras visuales, audiovisuales y multimedia
entre teléfonos moviles, teléfonos inteligentes, dispositivos electrénicos
portatiles, dispositivos digitales portétiles, tabletas o0 computadoras; transmision
continua (streaming) de audio, material visual y audiovisual mediante el internet
u otra red de comunicacion o informatica; transmision de podcasts; transmision
de webcasts; transmisién electrénica de datos y documentos mediante
computadoras, entrega de datos y mensajes a través de transmisiones
electrénicas; servicios de difusion (broadcasting) de audio y video en el internet;
servicios de difusion (broadcasting) de audio y video en el internet en el campo
de contenido de terceros de audio, texto y video cargado, publicado y etiquetado
y transmision electrénica de clips de audio, texto y clips de video de terceros;
provision de instalaciones en linea para una interaccion en tiempo real con otros
usuarios de computadora y boletines informativos electrénicos relativos a temas
de interés relacionados al interés general; provision de foros en linea para la
transmisién de mensajes entre usuarios de computadora; provision de servicios
de chat de voz; provision de acceso a una red informatica global; servicios de
transmision de video en el Internet u otra red de comunicacién incluyendo videos
cargados, publicados y etiquetados de terceros, de la clase 38 de la Clasificacion
Internacional, inscrita el 11 de junio de 2021, con certificado N° 131225, vigente
hasta el 11 de junio de 2031.

- La denominacion TELEGRAM, que distingue servicios cientificos y tecnol6gicos
e investigacion y disefio relacionados a los mismos; disefio y desarrollo de
hardware y software de computadora; servicios de soporte técnico, a saber,
solucion de problemas de software de computadora; consultoria en el campo de
software de computadora y disefio de software de computadora; servicios de
encriptacién de datos; encriptacion y autenticacion de informaciéon y datos;
provision de uso temporal de aplicaciones de software no descargables para
redes sociales, creacion de una comunidad virtual y transmision de audio, video,
imagenes fotograficas, texto, graficos y datos; proveedor de servicio de
aplicacion (ASP) que incluye software de interfaz de programacion de
aplicaciones (API) incluyendo dicho software para la transmisién continua
(streaming), almacenamiento e intercambio de videos, fotos, datos e informacion;
provision de acceso a sistemas operativos alojados y aplicaciones informaticas a
través del Internet; alojamiento de una red en linea que permite a los usuarios
tener acceso y compartir contenido, texto, datos, imagenes, graficos, audio y
video; servicios informaticos, a saber, provisiébn de motores de blsqueda para
buscar, localizar, recopilar, indexar, correlacionar, navegar, organizar y obtener
contenido, texto, datos, imagenes, graficos, audio, video, recursos y paginas web
en una red informatica global, y para comprar productos mediante una red
informatica global; provisién de uso temporal de software no descargable para
buscar, localizar, recopilar, indexar, correlacionar, navegar, organizar y obtener
contenido, texto, datos, imagenes, graficos, audio, video, recursos y paginas web
en una red informatica global; servicios informaticos, a saber, permitir el acceso
a servicios de redes sociales; alojamiento de contenido, fotos, videos, texto,
datos, imagenes, paginas web y otras obras electronicas de terceros; provision
de motores de busqueda; alojamiento de una pagina web que otorga a los
usuarios de computadora la habilidad de transmitir, almacenar en caché, recibir,
descargar, transmitir en forma continua (stream), difundir (broadcast), visualizar,
formatear, transferir y compartir fotos, videos, texto, datos, imagenes y otras
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obras electrénicas; provision de plataformas de busqueda que permite a los
usuarios solicitar y recibir fotos, videos, texto, datos, imagenes y obras
electronicas; servicios de alojamiento interactivo que permite a los usuarios
publicar y compartir en linea sus propias fotos, videos, texto, datos, imagenes;
creacion de una comunidad en linea para que los usuarios participen en
discusiones, obtengan retroalimentacion, formen comunidades virtuales, y se
involucren en redes sociales; mantenimiento y actualizacion de software
relacionado a la seguridad informatica, el Internet y contrasefas y prevencion de
riesgos informaticos, el Internet y contrasefias; disefio y desarrollo de software
de computadora; instalacién y mantenimiento de software de computadora;
provision de una pagina web que incluye informacion técnica relacionada a
software y hardware de computadora; servicios de consultoria de hardware de
computadora, software, aplicacion, y redes; consultoria informatica; provisién de
asistencia técnica para hardware de computadora; programacién de
computadoras; transferencia de datos de documentos desde un formato de
computadora a otro; alojamiento de contenido digital en redes informaticas
globales, redes inalambricas, y redes de comunicaciones electrénicas;
alojamiento de una red en linea que permite a los usuarios acceder y compartir
contenido, texto, obras visuales, obras de audio, obras audiovisuales, obras
literarias, datos, archivos, documentos y obras electrOnicas; provision de
plataformas de busqueda que permite a los usuarios solicitar y recibir contenido,
texto, obras visuales, obras de audios, obras audiovisuales, obras literarias,
datos, archivos, documentos y obras electrdnicas; provision de uso temporal de
software de computadora no descargable e instalaciones en linea que permite a
los usuarios acceder y descargar software de computadora; provision de uso
temporal de software de computadora no descargable que genera
recomendaciones personalizadas de aplicaciones de software basadas en las
preferencias del usuario; provision de motores de blsqueda para obtener datos
en una red informética global, de la clase 42 de la Clasificacién Internacional,
inscrita el 05 de julio de 2021, con certificado N° 131819, vigente hasta el 05 de
julio de 2031.

3.2. Aptitud distintiva del signo solicitado

3.2.1.Requisitos de registrabilidad y prohibiciones de reqgistro

El Articulo 134 de la Decisién 486 establece que se entendera por marca todo signo
gue sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Aflade que podran
registrarse como marcas los signos susceptibles de representacion grafica.

Es decir, que, conforme a la normativa andina, cualquier elemento distintivo, y en
consecuencia perceptible, puede ser considerado como marca, siempre que esté en
aptitud de cumplir la funcién principal de esta figura, que es la funcién identificadora.

De este modo, la Decisién 486, incluye una amplia gama de elementos susceptibles
de ser registrados como marca, sefalando de forma enunciativa, ejemplos de tales
signos.

En el mismo sentido, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, establece que
‘la marca es el medio o el modo externo y necesario del que se valen los empresarios
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para asignar a sus servicios y productos un distintivo que les permita diferenciar en el
mercado sus productos o servicios de los de la misma clase, o que guarden identidad
o similitud con los de sus competidores. De esta forma el consumidor asocia una clase
0 categoria de bienes y productos con un signo determinado, produciéndose una
asociacion directa entre la marca como signo externo de diferenciacién y los productos
como objeto de proteccion de la marca”.

Asi, la marca tiene como funcidn esencial el distinguir los productos o servicios de un
competidor de los demas productos o servicios que se ofrecen en el mercado. Ese
caracter distintivo del signo permite al empresario individualizar sus productos o
servicios para asi participar en el mercado y, por otro lado, permite al consumidor
identificar el origen, procedencia y calidad del producto o servicio que desea adquirir 0
contratar, sin verse expuesto a confusién o engafio.

Cabe sefialar, sin embargo, que para efectos de determinar la aptitud distintiva de un
signo deberan relacionarse sus caracteristicas constitutivas inherentes con los
productos o servicios que en concreto dicho signo pretende distinguir. Asi, si el signho
solicitado es capaz de diferenciar los productos o servicios que distingue, de aquellos
gue producen, comercializan o prestan los competidores, entonces ostentara la
distintividad que le permitira acceder a la proteccion registral como marca.

Es al relacionar el signo con los productos o servicios que pretende distinguir, en
consecuencia, que se revelara su aptitud distintiva o su incapacidad para diferenciar
unos productos o servicios, de otros. Por ello, por ejemplo, un signo que resulte ser
usual, genérico o descriptivo, respecto de los productos o servicios que pretende
distinguir, no podra constituirse como marca al carecer de esa aptitud esencial de ser
el medio instrumental diferenciador de los productos o servicios ofertados en el
mercado.

3.2.2.Signos carentes de distintividad

El articulo 134, anteriormente citado, no sélo establece qué signos pueden constituir
marca, sino que ademas establece cudles son los requisitos que estos signos deben
reunir para acceder a los Registros de Propiedad Industrial, al sefialar que podran
registrarse como marca los signos que sean distintivos y susceptibles de
representacion grafica, mientras que el articulo 135 inciso a) de la norma citada, sefiala
gue no se podran registrar como marcas los signos que no puedan ser considerados
como marca de conformidad con lo dispuesto en el articulo 134, mientras que el articulo
135 inciso b) establece que no podran registrarse los signos que carezcan de
distintividad.

A este respecto, Carlos Fernandez-No6voa! sefiala que un signo carente de caracter
distintivo en elacién con los correspondientes productos o servicios no puede
desempeniar la funcién basica de la marca, a saber, denotar el origen empresarial. Es
al relacionar el signo con los productos o servicios que pretende distinguir, en
consecuencia, que se revelara su aptitud distintiva o su incapacidad para diferenciar
unos productos o servicios, de otros.

1 FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas. Segunda Edicion, Gémez-Acebo &
Pombo Abogados -Marcial Pons, Ediciones Juridicas y Sociales S.A. -Madrid 2004 Barcelona, pp. 172 a
185.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Pert / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

Pagina 8 de 10




) :
s PER Presidencia
m a R del Consejo de Ministros

3.2.3.Analisis del signo solicitado

En el presente caso, el signo solicitado TELEGRAM, pretende distinguir aparatos para
grabar, transmitir o reproducir sonidos o imagenes; soportes magnéticos de datos,
discos acusticos; equipo de procesamiento de datos y computadoras; software de
mensajeria electrénica; software de intercambio de archivos; software de
comunicaciones para intercambio electrénico de datos, audio, video, imagenes y
gréficos a través de redes informéaticas, moéviles, inalambricas y de telecomunicaciones;
software de computadora para procesamiento de imagenes, gréaficos, audio, video, y
texto; programas informaticos para comunicaciones electronicas; software de
computadora para encriptacion; aparatos para encriptacion; hardware y software de
computadora en el campo de transmision y visualizacién de texto, imagenes y sonido,
transmision de texto, imagenes y sonido a través de un dispositivo electronico portatil;
software descargable para acceder y gestionar aplicaciones de computadora en una
red informatica global; software de computadora para buscar, localizar, recopilar,
indexar, correlacionar, navegar, obtener, descargar, recibir, codificar, decodificar,
reproducir, almacenar y organizar texto, datos, imagenes, graficos, audio y video en
una red informatica global; software para navegar en internet; software para navegar
en la web para dispositivos electrénicos de mano; aplicaciones moviles descargables
para mensajeria y comunicaciones de forma segura con terceros, permitiendo la
transmision de imagenes, contenido audio-visual y video, y otro contenido multimedia;
software descargable para navegar en internet; software de computadora para mejorar
el acceso movil a internet mediante computadoras, computadoras moviles, y
dispositivos de comunicaciones moviles; software de computadora y de dispositivos
moviles usado para mejorar el acceso movil a aplicaciones web y a aplicaciones de
internet mediante computadoras, computadoras moviles, y dispositivos de
comunicaciones moviles; software de computadora y de dispositivos méviles para
mejorar las capacidades de carga y descarga en computadoras, computadoras
moviles, y dispositivos de comunicaciones moéviles; software descargable para
mensajeria, intercambio de archivos, comunicaciones, intercambio electrénico de
datos, audio, video, imagenes y gréaficos mediante redes informaticas, mdviles,
inalambricas, de telecomunicaciones y software de computadora descargable para
procesamiento de imagenes, gréaficos, audio, video, y texto, de la clase 09 de la
Clasificacion Internacional.

Al respecto, el signo solicitado esta conformado por el término TELEGRAM; la cual
apreciada en su conjunto da lugar a un signo capaz de ser asociado con un origen
empresarial determinado para distinguir los productos que se pretende distinguir,
siendo capaz de diferenciar los mismos de aquellos otros que comercializan los
competidores en el mercado?.

2 Telegram es definida como una aplicacién de mensajerfa instantanea creada por Pavel Durov en 2013,
cuyas principales caracteristicas son la seguridad de la informacion que transita por la red, y su
independencia de las grandes compafias. Definicion obtenida de las péaginas web:
https://www.definicionabc.com/tecnologia/telegram.php,
https://edu.qgcfglobal.org/es/curso-de-telegram/que-es-telegram/1/,
https://peru.as.com/peru/2021/01/09/actualidad/1610222320 190045.html,
https://elcomercio.pe/respuestas/telegram-cuales-son-sus-caracteristicas-y-por-que-esta-captando-
nuevos-usuarios-whatsapp-caida-apps-facebook-revtli-noticia/,
https://larepublica.pe/tecnologia/2021/01/12/telegram-cuales-son-las-ventajas-y-desventajas-de-la-app-
de-mensajeria-atmp/
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En ese sentido, el signo solicitado goza de la suficiente distintividad para actuar en el
mercado, al grado de orientar las preferencias del puablico consumidor y permitir que
los productos sean vinculados en el mercado como procedentes de un determinado
origen empresarial, con capacidad de cumplir con la funcién diferenciadora inherente
a toda marca.

Por lo expuesto, la Comision considera que el signo solicitado no se encuentra incurso
en las prohibiciones absolutas de registro establecidas en el articulo 135 de la Decision
486.

En tal sentido, corresponde a la Comisién devolver los actuados a la Direccion de
Signos Distintivos a fin de que evalle si el signo solicitado se encuentra incurso en
alguna prohibicion relativa de registro.

La presente Resolucion se emite en aplicacion de las normas legales antes
mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por el Articulo 4 del Decreto
Legislativo N° 1075; asi como por los Articulos 34, 37, 50, 51 y 55 del Reglamento de
Organizacién y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competenciay de la
Proteccion de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

4. DECISION DE LA COMISION

Primero.- REVOCAR la Resolucién N° 17013-2021/DSD-INDECOPI, de fecha 11 de
junio de 2021, que denego el registro de la marca de producto solicitada por Telegram
FZ-LLC, Emiratos Arabes Unidos.

Segundo.- DEVOLVER los actuados a la primera instancia a fin de que emita un nuevo
pronunciamiento y evalle si el signo solicitado se encuentra incurso en alguna
prohibicion relativa de registro.

Con la intervencién de: Sandra Patricia Li Carmelino (Vicepresidenta de la
Comisidén de Signos Distintivos) y de los miembros de Comisidon: Efrain Samuel
Pacheco Guillén y Nancy Aracelly Laca Ramos.

=P Registrese y Comuniquese
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