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Lima, diez dejunio de dos mil diecinueve.

1. ANTECEDENTES

Con fecha 6 de julio de 2018, Universidad Tecnologica del Peru (Peru) solicito el
registro de la marca de servicio constituida par la denominacion INLEARNING y
logotipo, confonne a! modelo, para distinguir educacion, formacion, servicios de
entretenimiento, actividades depori:ivas y cuiturales de la clase 41 de la
Nomenclatura Oficiai.

Con fecha 31 dejulio de 2018, instituto Cultural Peruano Norteamericano Cibertec
Peru S.A.C. (PerU) formulo oposicion al registro del signo solicitado,
manifestancfo que:

Es titular de las marcas INMERSIA LEARNING y logotipo (Certificado ?
45143) e INMERSIA LEARNING ICPNA y logotipo (Certificado ? 45232)
que distinguen servicios en la clase 41 de ia Nomenciatura Oficiai.
El signo solicitado y sus marcas registradas son semejantes e identifican
algunos de los mismos servicios, motlvo por e! cual el registro dei signo
solicitado es susceptible de causar riesgo de confusion en el publico
consumidor.

Con fecha 17 de agosto de 2018, la solicitante, Universidad Tecnoiogica del Peru,
absolvio ei traslado de la oposicion formuiada, senaiando que su signo solicitado
no resulta confundible con las marcas base de la presents oposicion.
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Mediante Resolucion ? 6288-2018/CSD-INDECOPI de fecha 30 de noviembre
de 2018, !a Comision de Signos Distintivos declaro INFUNDADA la oposicion
formulada por Institute Cultural Peruano Norteamericano Cibertec Pem S.A.C. y,
por otras razones, DENEGO de oficio ei registro del signo solicitado.
Considero lo siguiente:

Analisis de distintividad del sicsno solicitado
El signo solicitado no es capaz de individualizar los servicios que se
pretenden dlstinguir, razon par ia cua! no puede estar sometido a la
apropiacion exclusiva de un solo titular pues e!io impediria el uso libre y
legitimo de tai expresion par lo demas competictores para ofrecer iguales o
simiiares servicios en ia clase 41 de la Nomenclatura Oficial. En
consecuenda, el referido signo se encuentra incurso en la prohibicion de
registro del articuio 135 inciso b) de la Decision 486, por lo que no
corresponde acceder a su registro.
Evaluacion del riesao de confusion
Si bien tanto el signo solicitado como las marcas registradas distinguen
algunos de !os mismos servicios, los slgnos bajo analisis no son
semejantes.
El signo solicitado se erscuentra fuera de las prohibiciones de registro
establecidas en el articulo 136 de la Decision 486; sin embargo, se
encuentra incurso en !a prohibidon de registro establecida en el articulo
135 inciso b) de la Decision 486, por lo que no corresponde acceder a su
registro.
Examen de recffstrabilidad
Se ha tenldo a la vista ias marcas LEARNING ENGLISH ALLIANCE y
iogotipo (Certificado ? 74350), BORN LEARNING (Certificado ? 57886),
LEARNING LAB y logotipo (Certificado ? 101524), V LEARNING y
logotipo (Certificado ? 83971), WILSON LEARNING (Certificado ?
34443) registradas en la clase 41 de !a Nomenclatura Oficial, con las
cuales et signo solicitado no resulta confundible, toda vez que presenta
diferencias graficas y foneticas que permiten diferendarlos entre si.

Con fecha 4 de enero de 2019, ia solicitante, Universidad Tecnologica del Peru,
interpuso recurso de apelacion, senalando que:

En e! presente caso se debera anaiizar si el signo solicitado esta compuesto
por suficientes elementos que Ie otorguen distintividad, as! como si existe
otras marcas que coexistan en el mercado sin generar riesgo de confusion.
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El signo solicitado posee sufidentes elementos que penniten otorgarie
distintividad.
E! signo solicitado se encuentra compuesto por la denominadon
INLEARNING, ia cual se encuentra en grafia especial, en tanto la palabra "IN"
se muestra en letra corrida, al igual que la letra "L"; y las letras "-EARNING"
en letra imprenta. Dicha combinacion de palabras esta graficada en color
negro. Asimismo, detras de !as letras "INL" existen elementos figurativos, ios
cuales son circulos naranjas de diversos tamanos y con transparencia.
No ha solicitado unicamente el registro de la denominacion INLEARNING,
sino la totalidad de los elementos que confonnan su signo solicitado.
Existen diversas marcas registradas que utiiizan la denominacion LEARNING
para distinguirservicios educativos.
La Primera Instancia ha realizado un analisis sesgado basandose
unicamente en e! aspecto denominativo.
La Primera instancia ya Ie ha otorgado el registro de un registro similar,
mediante Resoiucion ? 3189-2018/CSD-INDECOPI de fecha 18 dejunio de
2018. En dicha resolucion la Comision senalo que no les otorgan derechos
exciuslvos sobre la denominacion "INLEARNING", por lo tanto, sf es factible
acceder a registro, en tanto el signo sea considerado en su totalidad y que
posee elementos figurativos que Ie otorguen suficiente distintividad.
En el presente caso, cuenta con elementos publicitarios que permiten
establecer que su signo solicitado obtuvo un significado adquirido o
"secondary meaning", a partir de su uso en el mercado. Adjunto medios
probatorios como su pagina de Linkedin, pagina web y el uso dei signo
solicitado en su firma institucional.
La denominacion "IN" que forma parte de la denominacion "INLEARNING",
no signifies "EN" como indebidamente ha seflalado la Primera instancia, sino
es parte de la famiiia de marcas de Intercorp, al cua! pertenece. Existen
diversas marcas que induyen dicha particula y que son familia de marcas,
tales como: INNOVA SCHOOLS, INRETAIL, INTERBANK, INTERFONDOS,
INTRALOT, INTERSEGURO, INTELIGO. En consecuencla, la denominacion
"IN" es utiiizada por el mismo grupo economico y par ende corresponderia su
registro.

Con fecha 12 de febrero de 2019, Universidad Tecnologica del Peru presento un
escrito senalando que:
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Mediante Resolucion N0 2506-2018/TPI-INDECOPI de fecha 7 de diciembre
de 2018, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, confirmo lo resueito
por la Primera Instancia, es decir, otorgo el registro de la marca INLEARN1NG
y logotipo.
La Sala debera tener el mismo criterio al resoiver el presente caso, es decir,
debe senalar que el slgno solicitado cuenta con suficiente distintividad en
atencion a !os elementos figurativos que la conforman.

II. QUESTION EN DISCUSION

La Saia Especializada en Propiedad Inteiectual debera determinar:

a) Si el signo solidtado INLEARNING y logotipo cumple con !os requisites de
registrabilidad exigidos por ley, para distinguir servicios de la clase 41 de la
Nomenclatura Oflcial.

b) De ser el caso, si el signo INLEARNING y logotipo ha adquirido distintividad
por e! uso en el mercado.

III. ANALISIS DE LA CUESTION EN DISCUSION

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que:

a) Universidad Tecnologica del Peru (Peru) es tltuiar de la marca de servicio
constituida por la denominacion INLEARNING y logotipo (sin reivindlcar
INLEARNING), confomne al modeio, que distingue educacion; formacion;
servidos de entretenimiento; actividades deportivas y culturales de la clase
41 de la Nomenclatura Oficia!, inscrita bajo Certificado N0113077, vigente
desde el 18 de junio de 201 8 hasta el 18 de junio de 2028.

Mediante Resolucion N0 3189-2018/CSD-INDECOPI defecha 18 dejunio
de 2018, la Comision de Signos Distintivos declaro infundadas las
oposiciones formuladas par Instituto Cultural Peruano Norteamericano
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ICPNA y Cibertec Peru S.A.C., y OTORGO el registro del signo solicitado
InLearning y logotipo (sin reivindicar la denomlnacion INLEARNING).
Al respecto, Institute Cultura! Peruano Norteamericano ~ ICPNA apelo !a
mencionada resolucion.

En ese sentido, la Sala Especiahzada en Propiedad Intelectual no evaluo
el aspecto denominativo dei signo solicitado INLEARNING y logotipo, toda
vez que este fue otorgado en Primera Instancia sin reivindicar la
denominacion INLEARNING, lo cual no fue cuestionado por Universidad
Tecnologica del Peru.

Mediante Resolucion N0 2506-2018/TPI-INDECOPI de fecha 7 de
diciembre de 2018, la Sala Especializada en Propiedad Intelectua! declare
fNFUNDADA la apelacion interpuesta por Instituto Cultural Peruano
Norteamericano ~ ICPNA y CONFIRMO la resolucion de Primera
Instancia.

b) En la clase 41 de la Nomenclatura Oflcial, se encuentran registradas
diversas marcas a favor de distintos tituiares que incluyen en su
conformacion la denominacion LEARNING, tales como:

SIGNO

^Miyy^ii;iSS%[[:5J

'AUiance

APRENBlENOOAAPfiEKOER

WILSON LEARNING

^ERTIFiCADf)

74350

101524

70573

34443
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BORN LEARNING

BLENDED LEARNING

CROSS LEARNING

INGENIO LEARNING

57886

58628

103847

103427

2. Cuestion_p_revia

Mediante Resolucion N0 6288-2018/CSD-INDECOPI de fecha 30 de noviembre
de 2018, la Comision de Signos Distintivos declaro INFUNDADA la oposicion
formulada par Instituto Cultural Pemano Norteamericano Cibertec Pem S.A.C. y,
por otras razones, DENEGO de oficio el registro del signo solicitado, al
considerar que el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibidon de
registro del articulo 135 inciso b) de la Decision 486.

En e! presents caso, !a Sala conviene en precisar que no correspondia que la
Primera Instancia se pronunde sobre si e! signo solidtado se encuentra incurso
en la prohibicion de registro establecida en el artlculo 136 indso a) de la Decision
486 (al analizar la oposicion formulada par Instituto Cultural Peruano
Norteamericano Cibertec Peru S.A.C.), toda vez que - de acuerdo lo senalado en
elpunto 3.3 de la referida resoiucion - el signo solicitado ya habia sido denegado
al encontrarse incurso en una prohibicion absoluta de registro.

En atencion a lo expuesto, la Sala debera detenninar si el signo solicitado cumple
con los requisitos de registrabilidad exigidos por ley.

3. Analisisdejos.ejementos contenidos, en el signo solicitado

Es practica de la Saia, para efectuar el examen de registrabiiidad de un signo,
partir de la impresion en conjunto que pueda suscitar en ei publico consumidor
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de los correspondientes productos o servicios. Solo excepcionalmente cuando
algun elemento del signo no sirva para indicar ei origen empresarial del mismo,
puede dejar de tomarse en cuenta parte de el. En consecuencia, de estar
conformado el signo soiicitado por elementos irregistrables que no indican al
consumidor el origen empresarial de! producto, el examen se centrara en los
otros elementos. Elfo obedece a la necesidad de que ei derecho de exdusiva
que otorga el registro de un signo no recaiga en elementos que no son
protegibies. Afirmar !o contrario implicaria abrir la posibilidad de evadir las
prohibiciones al registro contenidas en la ley. Sin embargo, puede ser que una
marca compuesta por diversos eiementos que por si mismos no tienen
distintividad, siendo portanto no registrables en forma aislada, en su impresion
de conjunto logren tener un caracter distintivo.

Portanto, cuando se trate de elementos irregistrables en general - como son los
elementos genericos y descriptivos " y que en relacion con los demas elementos
del signo tengan cierta individualidad, sejustifica esta separaci6n.

A continuadon, se procedera a efectuar el analisis del signo solicitado
INLEARNINGylogotipo.

3.1 Distintividad del siano solicitado

De confonnidad con el articulo 135 inciso b) de la Decision 486, no podran
registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.

La funcion esencial de una marca es identificar los productos o servicios de una
persona natural o juridica respecto de los productos o servicios identicos o
similares de otra en el mercado, posibilitando la eleccion por parte de! publico
consumidor.

Sobre el particular, la Saia ha tenido presente la sentencia emitida con fecha 8 de
octubre de 2015 porel Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en ei Proceso
? 268-IP-2015, en la que se precisa que la marca tiene como funcion principal la
de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de
diferenciarios de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra
empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de
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exdusividad respecto de la utilizacion del signo, y Ie corresponde el derecho de
oponerse a que terceros no autorizados por el hagan uso de la marca.

Asimismo, e! Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso ? 242-
IP-2015, ha sehalado que: "Con base a/ concepto del articufo 134 de la Decision
486 se define la marca como un bien inmaterial conststuido por un signo
conformado por palabras o combinacion de palabras, imagenes, figuras,
simbolos, graficos, fogotipos, monogramas, retratos, etlquetas, emblemas,
escudos, sonidos, olores, letras, numeros, color determinado por su forma o

combinacion de colores, forma de ios productos, sus envases o envo!turas y
otros eiementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que,
susceptlbfes de representacion grafica, sin/an para df'stinguir en el mercado
productos o se/v/c/os, a ffn de que el consumidoro usuario medio los identifique,
vaiore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusion o error acerca
del ohgen o la calidad del producto o sem'do. Este precepto adelanta un iistado
meramente enunciativo de los signos que pueden constituir marcas, por fo que
e/ Tribunal ha sena!ado que: "Esta enumeracion cubre los sfgnos denominativos,
graficos y mixtos, pero tambien /os tridimensionales, asi como los sonoros y
olfativos, lo que revela elproposito de extender el alcance de la nocion de marca.

Respecto a la distintividad, en el proceso antes citado, el Tribunal Andino ha
senalado que: "En cuanto ai requisito de la distintividad, si bien este artfcufo -
refiriendose al articulo 134 de la Decision 486 - con relacion a fo que disponfa el
artfculo 81 de ia Decision 344 no hace expresa menclon a la "suficiente"
distintividad, sin embargo exige que el signo sea apto para dsstinguir productos
o sen/lcios en el mercado, con relacion a productos o servicios producidos o
comerci'aIizQdos por otra persona. Prove, asimismo, que la inexistenda de
distintividad es causal de irregistrabifidad conforme dispone el literal b) del
articulo 135 de la misma Decision 486.
Se reconoce tanto una capacidad distintiva "intnnseca" como una capacidad
distintiva ((extnnsecQl\ !a primera se refiere a la aptltud individualizadora def
signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibiHdad con otros
signos".

La capacidad distintiva de un slgno se determina con relacion a ios productos o
servicios que esta destinado a identificar en el mercado. Un signo distintivo debe
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ser apto para distinguir par si mismo productos o servicios segun su origen
empresarial, no segun sus caracteristicas o destino.

En tal sentido, la Sala considera que un signo es distintivo si es capaz de identificar
o asociar los productos o servicios de una persona natural o juridica con relacion
a un origen empresarial determinado.

No se puede afinnar que un signo sea dlstintivo par el solo hecho de que no exista
ninguna otra indicacion con la cual se pueda designar el producto o servido. Par
ejemplo, si en una envoltura determinada solo figura un nombre (o un signo
cualquiera sin otro tipo de denominadon o figura) que por ser banal1 u otras
razones2 tiene una dudosa capacidad distintiva, viendose el publico obligado ~ a
falta de la presencia de un signo distintivo - a identificar al producto con este
nombre o indicacion, elio no slgnifica que este signo tenga capacidad distintiva.

Tampoco sera distintivo un signo por el solo hecho de que express un nuevo
concepto. Asi, e! publico se ha acostumbrado a que en ia pubiicidad aparezcan
constantemente nuevas palabras acunadas que transmiten informacion sobre los
correspondientes productos o servicios en forrna singular. Estas expresiones
transmiten una informadon determinada y son reconocidas como tales, no como
incticadores de un origen empresarial, par lo que no son distintivas.

Para determinar ia distintividad de un signo, debe tomarse en cuenta ei modo
usual de utilizar ios signos distintivos en el correspondiente campo de productos o
servicios.

El sector pertinente lo conforman los fabricantes y productores de ios
correspond ientes productos o los prestadores de los servicios, asi como los
consumidores de ios productos o servicios. Por lo tanto, la distintividad no se
determina igualmente para todos los productos y servicios. AS!, un signo puede
ser distintivo en relacion con determinados productos o servicios y no con
relacion a otros. Para este efecto, resuita relevante el publico consumidor
nacional pertinente.

1 Un digito o una letra escritos en forma ordinaria, un punto o una linea o un color aislado y no delimitado
en una forma determinada.

2 Un paquefe de galletas en e! que figure unicannente ia denominacion GALLETAS, la cual resuitaria
generica en relacion al producto que distingue.
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4. Aplicacion al caso concreto

Analizado ei signo solicitado, se advierte que, el signo solicitado INLEARNING y
logotipo se encuentra conformado por un eiemento denominativo y grafico, tal
como se aprecia a continuacion:

yiiigil

En reladon a su elemento denominativo, se advierte que el signo solicitado esta
conformado par los siguientes eiementos, !os cuales no han perdldo su
individualidad:

(i) El termino IN3, que es una preposicion del idioma ingles, cuya traduccion
al castellano es la preposicion EN, la cual es entendida por el publico
usuario, dada su proximidad con su traduccion.

(ii) E\ termino LEARNING, que es una palabra del idioma ingles, cuya
traduccion al castel!ano es APRENDIENDO o APRENDIZAJE4, dicho
ternnino es conoddo por el publico usuario de la clase 41 de la
Nomenclatura Oficial, toda vez que los distlntos institutes o centros
educativos o de formacion ofrecen sus servicios usando dicho termino en
sus programas de aprendizaje5, lo cua! induso se ha trasladado al
registro, conforme se advierte del Informe de Antecedentes.

En este orden de ideas, la denominacion INLEARNING apreciada en su conjunto,
sera perciblda par el publico usuario como una expresion que alude ai aprendizaje,
lo cual se encuentra directamente relacionada con los servicios educativos, por lo
que constituye una denominacion que por si sola carece de la capaddad distintiva
para constituirse en marca.

3 Fuente extraida de [a pagina web del Diccionario de !a Universidad de Cambrigde.
(https://dictionarv.cambridge.org/es/diccionario/mgles-espanol/m?q=rN)
4 Fuente extraida de la pagina web de Linguee
fhttps://www.lirL2uee.es/espanoI-in2les/search?source=auto&querv=leamme)
5h^.^/;syww.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2017/07/e-learnmg-m-leamm2-^^

en^u&se-diferencian/
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Asimismo, si bien la solicitante ha sehalado que la denominadon INLEARNING
forma parte de una familia de marcas, es necesario senalar que la utilizacion de
esta figura es para efectos de estabiecer si dos signos son semejantes y capaces
de induclr a confusion y error ai consumidor, conforme lo establece el articuio 45
del Decreto Legislative ? 1075, mas no para poder superar una causal de
irregistrabilidad contenlda en una prohibicion absoluta de registro de marca.

Sin perjuicio de lo anterior, teniendo en consideracion que, ademas el signo
solicitado INLEARNING y logotipo incluye en su confonnacion elementos
graficos y cromaticos adicionales, es que corresponde determinar si el signo
solicitado en su conjunto goza de la aptitud distintiva necesaria para identificar
en el mercado ios servicios que pretende distinguir como provenientes de un
determinado origen empresarial.

En el presente caso, se considera que el elemento grafico consiste en una esfera
irregular acompanada en su parte inferior de una pequena esfera, ambas de
color naranja; en ese sentido, a consideracion de la Sala, ios referidos elementos
graficos resultan suflciente a efectos de dotar de aptitud distintiva al signo
solicitado.

En tal sentido, el signo solicitado, en su conjunto, resulta capaz de individuaiizar
los servicios que se pretende distinguir y diferenciarios de los de sus
competidores; sin embargo no se otorgan derechos de exclusiva respecto de la
denominacion INLEARNIG, toda vez que podria impedirse su utilizacion por parte
de !os demas competidores que tambien ofrecen los referidos servicios, por lo que
debe de permanecer libre para que otros competidores tengan la posibilidad de
utilizar, ia misma o una denominad6n parecida para identificar y promodonar sus
servicios en el mercado.

En virtud de !o expuesto, se concluye que e! signo solicitado INLEARNING y
logotipo (sin reivindicar la denominacion INLEARNING) constituye, en su
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conjunto distintivo, por lo que no se encuentra incurso en la prohlbicion de registro
contenida en el articulo 135 inciso b) de la Decision 486.

Sin perjuiclo de lo expuesto, Universidad Tecnologica del Peru ha manifestado
que el signo sollcitado adquirio aptitud distintiva (secondary meaning) para la
clase en la que se solicita, adjuntando para ello diversos medios probatorios. En
ese sentido, se entiende que sus argumentos estan referidos a senalar que la
denominacion INLEARNING adquirio aptitud distintiva, por lo que corresponde
evaluar dicha afirmacion, teniendo en consideracion ios medios de pmeba
presentados.

5. Sobre la distintividad adquirlda. Secondary meanina (Sionificado secundario)

5.1 Marco leciaj.v.cQnceptual

Se denomina secondary meaning al fenomeno por el cual un signo
originariamente desprovisto de capacidad distintiva se convierte - por
consecuencia fundamentalmente del uso - en identificador de los productos o
servicios de un determinado empresario.

Ast, en ciertos casos, a raiz de una vasta campana publicitaria y de un uso
prolongado en el comercio, una marca que iniciaimente no era distintiva, es decir
que no permitia identificar los productos o servicios a los que se referia con un
origen empresarial determinado, puede adquirir para e! pubiico un "slgnificado
secundario", es decir, un slgnificado especial que va mas alia del significado
primario, generico o descriptive que normalmente tiene ese signo, el cua! sirve
para indicar el origen empresarial del producto o servicio particular de que se trata
en reladon con otros productos o servidos de la misma categoria.

De !a jurispmdencia de derecho comparado puede citarse el caso de la agenda
de alquiier de automoviles ttDo!!ar-a-da/ (un dolar por dia) que presento una
solicitud de registro de su marca de servicio del mismo nombre en los Estados
Unidos de America. Si bien en prindpio esta expresion resulta descriptiva de ios
servicios que se querian distinguir, se considero que la marca habia adquirido un
significado secundario a raiz de una campana publicitaria ianzada en todo e! pais
y tambien por el hecho de que la agenda tenia oficinas en muchos !ugares, que
tenla millares de clientes y que la expresion "Do//ar-a"ctey" no habla sido usada
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para distinguir los mismos servicios por ningun otro competidor, por !o que la
expresion en cuestion era reconocida por el publico consumidor como un signo
especial distintivo de !os servicios de una empresa en particular, y no como una
descripcion generica empleada par todas las empresas dei mismo giro
empresarial6.

En forma semejante a los Estados Unidos de America (cuya posicion es restrictiva
en la medida que solo permite que tenga relevanciajuridica el secondary meaning
adquirido par signos descriptivos) en la legislacion comparada de algunos paises
europeos, tradicionalmente se otorga validez en mayor o menor medida a este
fenomeno7. Actualmente, siguiendo lo dispuesto en la Primera Directiva de
Marcas8 (que concede relevancia jurfdica al secondary meaning adquirido por
cualquier signo carente de fuerza distintiva, es decir, signos genericos,
descriptivos y comunes o de libre uso9), dicha figura es reguiada en las modernas
leyes de marcas de los pafses de la Union Europea10.

Asi, el artfculo 3 apartado 3 de la Primera Directiva de Marcas establece que "No
se denegara el registro de una marca ni se declarara su nulicfad de conformidad
con lo dispuesto en las letras b), c) o d) del apartado 1n si, antes de la fecha de la

6La Proteccion Jurfdica de ias Marcas, en: Curso infroductorio sobre Propiedad Industrial organizado por ia
OMPI en cooperacion con INDECOPI, Doc. OMPI/PI/JU/LIM/96/4 del 27.11.96, p. 9.

7En ef Reino Unido se permite el registro de denominaciones con un dobie significado (originario y
sobrevenido) siempre que no sean enteramente descriptivas, ni etc uso general y esten apoyadas par el
uso constante en el mercado. En Aiemania se cons^gra expresamente la posibifidad de registrar un signo
inidalmente carente de capacidad distintiva, siempre que se hubiese impuesto en ei trafico economico
como signo idenfificador de los bienes o servicios del solicitante. Cfr. Gomez Segade. Texto completo de
la conferencia sobre Fuerza distintiva y "secondary meaning" en el derecho de tos signos disfintivos
pronunciada e! 25 de octubre de 1994 en Cordoba, en el marco de las "Jomadas sobre el derecho de la
propiedad industrial" organizadas por la Universidad de Cordoba y ei Consejo General de Coiegios
Ofidales de Corredores de Comercio, p. 17.

8La Primera Directiva de Marcas (98/104/CEE) del 21 de diciembre de 1988 regula el caso de la distintividad
sobrevenida tanto antes como despues dei registro. En el primer caso, se impone obligatoriamenfe su
reconodmiento y en e! segundo no se impone en forma obligatoria la sanacion sino que se deja como
opcion para los Estados miembros. En ei Reglamento de la Marca Comunitaria (Reglamento CE 40/94
deIConsejo)defecha20dedidembrede1993laadquisJd6ndelseconc/a/ymeanmgdespuesdeJ registro
impide que la marca comunitaria sea dedarada nula, produdendose una especie de sanadon o
rehabilitadon del signo carente originariamente de capaddad distintiva. Ibidem, pp. 26 y 27.

S0nicamente no podran adquirir secondary meaning los signos que consistan en una forma necesaria.
10Por ejemplo. Ley francesa incorporada al Code de ia Propriete Intellectuelle, Ley Italiana de marcas de

1992, Nueva Ley Aiemana de Marcas de 1994, CP! portugues de 1995 o en la Ley Austnaca de Marcas
de 1992.

11"Articulo 1: Se denegara ei registro de: (...)
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solicitud del registro y debido al uso que se ha hecho de la misma, hublese
adquihdo un caracter distintivo. Los Estados miembros podran estabfecer que !a
presente disposicion se aplique igualmente cuando e! caracter distintivo haya sldo
adquindo despues de la solicitud de registro o despues de la fecha de registro".

Esta disposicion implica que un signo puede ser registrado cuando haya sido
utilizado como marca durante un tienlpo suficlente y de una manera que permita
que una parte no desdenable de los sectores interesados considere que se trata
de una marca.

La Decision 486 preve la posibilidad de registro de signos que dado su empleo y
difusion adquieren distintividad (a diferencia de la Decision 344, la cual no
regulaba tal situacion). En efecto el segundo parrafo del articulo 135 de la Decision
486 dispone:

(CNo obstante !o previsto en los !itera!es b), e), f), g) yh)... (del mismo)12... un signo
podra ser registrado como marca si qulen so!icita el registro o su causante /o
hubiese estado usando constantemente en el Pais Miembro y, por efecto de tai
uso, e! signo ha adquihdo aptitud distintiva respecto de /os productos o sen/icios a
/os cuales se apiica.

b) las marcas que carezcan de caracter distintivo.
c) las marcas que esten compuestas exdusivamente por signos o par indicaciones que puedan servir,

en el comerdo, para designarla especie, la caiidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia
geografica o la epoca de produccion del producto o de ia prestacion del servicio, u otras
caracferisticas de! producto o dei servicio.

d) las marcas que se compongan exdusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en
habituales en el ienguaje comun o en las costumbres leales y constantes del comercio (...)".

12Articulo 135: "No podran registrarse como marcas ios signos que: (....)
b) Carezcan de distintividad (....).
e) Consistan exclusivamente en un signo o indicacion que pueda sen/Er en el comercio para describir

[a calidad, la cantidad, el destino, ei valor, la procedencia geografica la epoca de produccion u otros
datos, caracteristicas o informaciones de los productos o servicios para ios cuales ha de usarse
dicho signo o indicacion, incluidas ias expresiones iaudatorias referidas a esos productos o servidos.

f) Consistan exclusivamente en un signo o indicacion que sea el nombre generico o tecnico del
producto o servido de que se trate.

g) Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designacion comun o usual del producto
o servido de que se trate en el lenguaje corriente o en ia usanza de! pais.

h) Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentra delimitado por una forma
especifica (....)".
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5.2 Aplicacion al caso concreto

De lo expuesto anteriormente, se desprende que para que un signo, en principio,
carente de aptitud distintiva, adquiera distintividad, deben concumr las siguientes
condiciones:

a) Se debe acreditar un uso protongado en et mercado;
b) Dicho uso debe ser percibido por el publico consumidor a tftulo de marca; y,
c) La marca cuyo uso ha sido acreditado debe ser inequivocannente identificada

con un unico origen empresarial (en este caso, de quien alega la distintividad
adquirida).

Teniendo en cuenta lo anterior, la solicitante a fin de acreditarque la denominadon
INLEARNING habria adquirido capacidad distintiva, en virtud a su uso prolongado
en el mercado, ha presentado los siguientes medios probatorios;

Pagina de Linkedin (https;//pe. linked in. com/companv/in learn ing) creada el
2018 y cuenta con mas de 2 000 seguidores.

. iJiilndfflOOIS.
. l^flfAgmnnflnT
' fi'msv^ Ftfflc?.

ConninttDt/ Quliiciln
<Zw^ Policy

'. CafftlyWVoltvf
. <3t?i;C<»lltf^

^ar^ ;c>nV3r un? ^miEpA en A^^fEui 1^11^^ 3i^^

uriul;3^^p ^i? i^& id ^urt^rflfl^TW pm^iftHys ?•
tiHT^ pitipitt^? OJ:UTA ftS<^IIiLi^rFirn^, ^T^C cij.
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Sltlo- w&b

http://wvifwJnisaFmng.edu., p&

Sede

Uma.. Cercado de Lima

Ano de creacion

2018

Institudon .educativa

Tamano'

De 5,0015 10.GOD empEeado.s

Pagina web {https://www.inleamina.edu.pe/) desde el 2018.
e ca E

;;! Afilicv.iowsf Q m^im^fvywC-. Q IHMCW - Eu^aS- & l-i! 2] ^•Kl.iiuiKap.s... Q CmiuiniSm.tr.. & KN5Ut-.uK.TLl-. it i-fwf » M cliu'iiti:,. & C;n:^]Sn6;iii«]

Uso de su signo en sus finnas institucionales en sus correos eiectronicos (foja
68).
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De la revision de las pruebas antes mencionadas se advierte lo siguiente:

(i) Respecto la paglna de Linkedin y su web, se advierte que estas han side
recientemente abiertas o creadas (2018), por lo que no es posibfe
determinar el uso prolongado en el mercado.

(ii) Respecto de las firmas institucionales utilizadas en sus correos
electronicos, estas tampoco permiten determinar un uso prolongado en ef
mercado del signo.

En atencion a lo anteriormente expuesto, y de la revision en conjunto de fos
medics probatorios presentados, se advierte que estos no resultan suficientes a
fin de acreditar un uso constante y prolongado del signo solicitado en el comercio
y que sea percibido por el publico usuario del pais como una marca que es
asociada como proveniente de un origen concreto.

En virtud de todo lo expuesto, se determina que no se ha demostrado que ef
termino INLEARNING haya adquirido ia capacidad distintiva que permita
diferendarlo de ias marcas de otros competidores para sen/icios de fa clase 41 de
la Nomenclatura Oficial, por fo que no results de aplicacion lo dispuesto en el
segundo parrafo del articulo 135 de la Decision 486.

IV. RESOLUCION DE LA SALA

Primer?.- Declarar FUNDADO en parte el recurso de apelacion interpuesto por
Universidad Tecnologica del Peru.

Sequndo.- REVOCAR en parte la Resolucion ? 6288-2018/CSD-INDECOPI de
fecha 30 de noviembre de 2018; y, en consecuencia, OTORGAR a favor de
Universidad Tecnologica del Peru (Peru), el registro de la marca de servicio
constituida par la denominacion INLEARNING y logotipo (sin reivindicar la
denominacion INLEARNfNG), que contiene una esfera irregular y una esfera
pequeha en la parte inferior izquierda, ambas en color naranja (se reivindica
colores) conforme af modelo, para distinguir educacion, formacion, servicios de
entretenimiento, actividades deportivas y culturales de ia dase 41 de la
Nomenclatura Oficial, par et plazo de diez anos, contado desde la fecha de ta
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presente Resolucion y disponer su inscripcion en el Registro de Marcas de
Servicio de la Propiedad Industrial.

Tercero.- DEJAR FIRME la Resolucion N0 6288-2018/CSD-INDECOPI de fecha
30 de noviembre de 2018, en el extremo que declare INFUNDADA la oposicion
formulada por Instituto Cultural Peruano Norteamericano Cibertec Peru S.A.C.,
respecto al analisis de la causal de prohibicion de registro establecida en el
articuio 136 inciso a) de la Decision 486.

Con la intervencion de /os Vocales: Gonzalo Ferrero Diez Canseco, Carmen
Jacqueline Gavelan Diaz, SySvia Teresa Bazan Leigh de Ferrari y Monica
Eliana Medina TnvQno

GONZALO FERRERO DIEZ CANSECO
Presidente de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual
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