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DIRECCION DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCION N° 0331-2021/CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE : 838256-2020

DENUNCIANTE : PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE
DENUNCIADA : UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C.

MATERIA : DENUNCIA POR INFRACCION DE DERECHOS DE

PROPIEDAD INDUSTRIAL

Lima, 02 de febrero de 2021

1. ANTECEDENTES

Mediante escritos del 19 de febrero, 11 de marzo, 04 y 30 de junio de 2020, PRESIDENT
AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE, de Estados Unidos de América, formul6
denuncia por infraccion a los derechos de propiedad industrial contra UNIVERSIDAD
CESAR VALLEJO S.A.C, de Per(, sobre la base de la siguiente marca:

MARCA REGISTRADA CLASE CERTIFICADO

HARVARD 41 17798

1.1. Argumentos de la denuncia

PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE alegb lo siguiente:

- Es la junta de gobierno de la prestigiosa Universidad Harvard. Harvard goza de
reputacion en todo el mundo como principal institucibn educativa y de
investigacion. Harvard utiliza su marca Harvard, tanto con y sin otras palabras y
disefios en conexion con servicios educativos y relacionados (sic).

- La Universidad de Harvard, fundada en 1636, es la institucion mas antigua de
ensefianza superior en Estados Unidos.

- Harvard comprende diversas escuelas.

- La Universidad de Harvard es considerada la universidad mas prestigiosa del
mundo, segun se evidencia en el sitio web
http://www.shanghairanking.com/Academi-Ranking-of-World-Universities-2018-
Press-Release.html.

- Cortes de todo el mundo reconocen a la marca Harvard como conocida, tal como
se desprende de los sitios web
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https://www.adrforum.com/domaindecisions/1645647 y
https://www.adrforum.com/domaindecisions/1746089.htm, asi como, de las
decisiones de Ompi, Ecuador y Chile.

- Su marca HARVARD es notoriamente conocida.

- El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, a través de la Resolucion
N° 0302040, ha reconocido la notoriedad de la marca HARVARD.

- Las marcas Harvard son usadas en el Perl ya que cuenta con programas de
aprendizaje a distancia en los que participan alumnos de Perd. Asimismo, ofrece
un programa de verano con estudios en el extranjero enfocado en la explotacién
arqueoldgica en San José de Moro, Peru.

- Cuenta con un club activo de exalumnos llamado Harvard Club de Peru, por medio
del cual se brindan seminarios y eventos educativos.

- Durante casi 400 afios ha invertido incalculables sumas de dinero, ha realizado
amplios esfuerzos y publicitado sus productos y servicios bajo las marcas
HARVARD.

- La denunciada esta utilizando el signo HARVARD?, para distinguir servicios
educativos y actividades econémicas relacionadas con dichos servicios.

- El uso del término HARVARD, por parte de la denunciada, resulta semejante a su
marca registrada ya que éste incluye la denominaciéon HARVARD, que conforma
sus marcas registradas. Ademas, los signos en conflicto distinguen los mismos
servicios. En ese sentido, dicho uso es susceptible de generar riesgo de confusién.

- La denunciada esta actuando de mala fe ya que conoce acerca de la existencia
de la marca HARVARD vy de la confusién que se origina en los consumidores al
emplear aquella denominacién como parte de los signos que distinguen sus
servicios, dicha situacion se evidencia de los expedientes N° 596918-2014 y
N° 800936-2019 (procedimientos de registro de marcas).

PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE, adjunté a su escrito de
denuncia los siguientes medios probatorios:

a) Con lafinalidad de acreditar la infraccion

- Impresién del sitio web https://www.facebook.com/pages/category/Private-
School/IEA-Harvard-College-Ucv-Piura-319826431559951, que corresponderia a
la denunciada, debidamente legalizada y con copia del Acta Notarial del 05 de
junio de 2019.

- Impresion del sitio web
https://www.facebook.com/pg/ColegioHarvardCollege/about/?ref=page_internal.

- Copia de la carta del 21 de abril de 2015 enviada a la denunciada.

- Copia del cargo de la carta notarial del 22 de julio de 2019 remitida a |I.E.A. Harvard
College y a la denunciada.

- Copia del cargo de la carta notarial del 24 de julio de 2019 remitida a la
denunciada.

- Copia de la Resolucion Directoral Regional N° 05800, del 25 de mayo de 2015.

b) Con lafinalidad de acreditar la notoriedad de la marca HARVARD

- Impresion de diversos enlaces web de la pagina https://www.harvard.edu/about-
harvard/harvard-glance/history/375th-anniversary,
https://www.harvard.edu/about-harvard, https://www.harvard.edu/about-

1 Segun lo indica en las paginas 10 y 14 de su escrito de denuncia.
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harvard/harvard-glance/historial-facts, https://www.harvard.edu/about-
harvard/harvard-glance, https://www.harvard.edu/about-harvard/harvard-
glance/history, https://alumni.harvard.edu/, https://www.harvard.edu/media-
relations,  https://www.harvard.edu/about-harvard/social-media-and-newsletter-
directory, https://worldwide.harvard.edu/worldwide-data.

- Impresion del sitio web http://www.shanghairanking.com/Academi-Ranking-of-
World-Universities-2018-Press-Release.html y traduccién libre.

- Impresiones de algunas hojas de la revista us news & world report de las paginas
web https://www.usnews.com/best-colleges/rankings/national-universities,
http://usnews.com/best-colleges/ranking/national-universities?mode=table y
https://usnews.com/education/best-global-universities/ranking y sus traducciones
libres.

- Impresiones de las paginas web https://timeshighereducation.com/world-
university-rankings/2019/reputation-

ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats y
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings-2018/reputation-
ranking#/page/0/legth/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats y sus
traducciones libres.

- Impresos de las paginas web

https://www.adrforum.com/domaindecisions/1645647.htm,
https://www.adrforum.com/domaindecisions/1746089.htm y copias de algunas
resoluciones emitidas por otros paises.

- Relacion de registros de sus marcas en el mundo.

- Certificados de los registros de sus marcas en la Comunidad Andina.

- Impresién de la pagina web https://www.edx.org/school/harvardx.

- Impresién de la pagina web http://hio.harvard.edu.statistics.

- Impresion de la pagina web https://www.pucp.edu.pe/en

- Impresiones de las péaginas web https://www.summer.harvard.edu/study-
abroad/san-jose-de-moro-peru y
https://news.harvard.edu/gazette/story/2013/10/moving-dirt-and-history/.

- Impresion de la pagina web https://drclas.harvard.edu/andes-southern-cone.

- Impresién de la pagina web https://hcperu.clubs.harvard.edul/.

En ese sentido, solicito lo siguiente:

- Se realice una diligencia de inspeccion en el local de la denunciada ubicado en la
Av. Prolongacion Chulucanas S/N, Distrito 26 de octubre, Piura.

- Se dispongan las medidas cautelares consistentes en: a) cese de los actos
presuntamente violatorios y b) comiso de los productos materia de denuncia.

- Se requiera a la denunciada la exhibicion de todas las facturas por la prestacion
de servicios de ensefianza.?

- Se declare fundada la denuncia y se aplique una multa a la denunciada.

- Se dispongan las medidas definitivas establecidas en los incisos a), b), ¢) y f) del
articulo 241 de la Decision N° 486.

- Se ordene a la denunciada que asuma el pago de las costas y costos derivados
del presente procedimiento.

2 Al respecto, mediante proveido del 20 de enero de 2021, la Secretaria Técnica indicé que no
correspondia realizar dicho requerimiento.
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1.2. Actadeincorporaciéon

Mediante acta del 14 de julio de 2020 la Secretaria Técnica de la Comisién considero,
a efectos de que existan mayores elementos al momento de analizar las medidas
cautelares solicitadas por la denunciante, incluir impresiones de las siguientes paginas
web?®.

1.3. Admisién, traslado vy medidas cautelares

Mediante Resolucién del 14 de julio de 2020, de conformidad con las normas legales
pertinentes y en atencién a los medios probatorios que obran en autos, se dispuso —
entre otros aspectos— lo siguiente:

a) Admitir a tramite la denuncia y correr traslado de la misma a la denunciada por el
plazo de cinco dias habiles.

b)  Por cuentay riesgo de la denunciante, PRACTICAR INSPECCION en el local de la
denunciada, ubicado en la Av. Prolongaciéon Chulucanas S/N, Distrito 26 de
Octubre, Piura, a fin de verificar los hechos denunciados.

Asimismo, mediante Resolucion del 14 de julio de 2020, de conformidad con las normas
legales pertinentes y en atencién a los medios probatorios que obran en autos, se
dispuso —entre otros aspectos— lo siguiente:

a) Por cuentay riesgo de la denunciante, dictar la medida cautelar consistente en el
CESE DE USQO, por parte de la denunciada, del signo HARVARD COLLEGE; en
forma aislada o conjuntamente con otros elementos e independientemente del
color y demas elementos que se le pudiera haber adicionado, para distinguir
servicios educativos y/o actividades econémicas relacionadas con la prestacion
de servicios educativos de la clase 41 de la Clasificacion Internacional, asi como
en material publicitario y similares relacionados con dichos productos.

b) De verificarse en la diligencia de inspecciéon ordenada la existencia de material
publicitario y similares relacionados con servicios educativos y/o actividades
economicas relacionadas con la prestacion de servicios educativos de la clase 41
de la Clasificacion Internacional, en los que se use el signo HARVARD COLLEGE,
en forma aislada o conjuntamente con otros elementos e independientemente del
color y demas elementos que se le pudiera haber adicionado, por cuenta y riesgo
de la denunciante, dictar la medida cautelar consistente en el COMISO de tales
articulos, incluyendo catalogos y folleteria.
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Con relacion a las medidas cautelares, se deja constancia que fueron apeladas por parte
de UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C.

1.4. Contestacion de denuncia

Mediante escrito del 05 de enero de 2021 UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C.
manifestd lo siguiente:

- La institucion educativa HARVARD COLLEGE pertenece a la UNIVERSIDAD
CESAR VALLEJO S.A.C., situacion que no es susceptible de generar alguna
confusion en el mercado.

- Su institucion no tiene alguna relacion con la denunciante, por el contrario, en la
publicidad de su institucion educativa se le vincula directamente a la
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C.

- No pretende aprovecharse de la denunciante, ni de derechos que no le
corresponden.

- Esta dispuesta a hacer una aclaracién en los medios locales.

- Su institucion educativa empezé a operar en el 2004 y, hasta la fecha, no habia
tenido algun problema.

- La medida cautelar dictada en su contra le parece excesiva y afecta la imagen de
su institucién educativa.

Adjunt6 a su escrito copia de fotografias de su institucion educativa, asi como, la captura
de su péagina en la red social Facebook.

1.5. Requerimiento de informacion a la denunciada

Mediante proveido del 07 de enero de 2021 la Secretaria Técnica de la Comisién requirid
a la denunciada que sefiale el nombre del promotor de la institucién educativa
HARVARD COLLEGE.

En ese sentido, por escrito del 11 de enero de 2021 la denunciada indicé que la persona
juridica promotora del centro de aplicacion HARVARD COLLEGE de la Universidad
César Vallejo es la UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C., con RUC
N° 20164113532.

1.6. Diligencia de inspeccion

El 07 de enero de 2021 personal de la Oficina Regional del INDECOPI Piura, se hizo
presente en el local ubicado en la Av. Prolongacion Chulucanas S/N, Distrito 26 de
Octubre, Piura, con la finalidad de llevar cabo la diligencia de inspeccién programada,
sin embargo, debido a que en el local no se encontraba ninguna persona que autorice
su ingreso, no fue posible realizar la misma.

Sin perjuicio de lo anterior, se pudo apreciar en la fachada de la institucion educativa el
signo HARVARD COLLEGE.

Se tomaron fotografias del exterior del establecimiento.
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1.7. Escritos adicionales presentados por la denunciada

Mediante escritos del 14 y 22 de enero de 2021 UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
S.A.C. menciond lo siguiente:

- Ha actuado de buena fe y jamas ha tenido la intencion o voluntad de causar
confusién respecto de la creacion de su institucion educativa.

- Ha procedido a generar los mecanismos correspondientes para evitar
inconvenientes como los recientemente surgidos.

- En Junta General de Accionistas del 09 de enero se acordo dejar de hacer uso del
nombre HARVARD COLLEGE.

- Iniciara los tramites ante la Direccién Regional de Educacién para proceder con el
cambio de nombre de su institucion educativa.

Adjunté copia de la sesién del 09 de enero de 2021 y su respectiva constancia, asi como,
la copia certificada del acta del 09 de enero de 2021 que consta en el libro de actas de
junta general de la denunciada.

1.8. Informe de antecedentes

Del informe de antecedentes que obra en autos se ha verificado lo siguiente:

a) PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE, de Estados Unidos de
América, es titular de la marca conformada por la denominacibon HARVARD,
inscrita el 13 de mayo de 1999, con certificado N° 17798, vigente hasta el 13 de
mayo de 2029, que distingue educacion; formacion; esparcimiento; actividades
deportivas y culturales y todos los demas servicios, de la clase 41 de la
Clasificacion Internacional.

b)  UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C. solicitd los siguientes registros:

- El 18 de noviembre de 2014, mediante expediente N° 596918-2014 solicité el
registro de la marca HARVARD COLLEGE para distinguir servicios de educacion,
formacion; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales, de la
Clase 41 de la Clasificacion Internacional.

Ante dicha solicitud, PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE
present6 oposicion. Sin perjuicio de ello, posteriormente, la solicitante se desistié
de su pedido.

- El 06 de junio de 2019, mediante expediente N° 800936-2019, solicit6 el registro

de la siguiente marca:
<
-+

CENTRQ DE AFLICACION
MARNVARD CDALNURT
P LA UMIYIERNIDAD

CRAAR VALLED
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Para distinguir servicios de educacién de la clase 41 de la Clasificacién
Internacional.

Ante dicha solicitud, PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE
presentd oposicion. En ese sentido, por medio de la Resolucion N° 0483-
2020/CSD-INDECOPI, del 12 de febrero de 2020, la Comision de Signos
Distintivos resolvié declarar fundada la oposicion y, en consecuencia, denegar el
registro del signo solicitado debido a que considerd, entre otros aspectos, que
existia confusion entre dicho signo y la marca HARVARD inscrita con certificado
N° 17798.

2. CUESTIONES EN DISCUSION

La Comision, conforme a los antecedentes expuestos, debera determinar:

(i)  Si se debe reconocer la calidad de notoriamente conocida de la marca base de
denuncia.

(i)  Sise encuentra acreditado el uso, por parte de la denunciada, del signo objeto de
cuestionamiento y, de ser asi, si dicho uso infringe el derecho de propiedad
industrial alegado por la denunciante.

(i) Cudl es la sancion que corresponde imponer a la denunciada por la infraccién
incurrida.

(iv)  Sicorresponde ordenar el pago de costas y costos solicitados por la denunciante.

3. ANALISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSION

3.1. Cuestiones previas

- Respecto a la invocaciéon de jurisprudencia extranjera

Con su escrito de denuncia PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE
adjunté resoluciones emitidas en el extranjero.

Sobre el particular, cabe precisar que los referidos pronunciamientos, en la medida que
han sido emitidos por autoridades extranjeras, no afectan ni condicionan el analisis que
corresponde realizar a esta Comisién, por lo que las resoluciones invocadas no tienen
efectos vinculantes en el presente procedimiento.

- Respecto a la solicitud de la medida definitiva prevista en el inciso b) del articulo
241 de la Decision N° 486, formulado por la denunciante

Del escrito a través del cual PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE
interpuso la denuncia por infraccion a los derechos de propiedad industrial, que motiva
la presente Resolucion, se desprende que dicha parte solicitdé una indemnizacion por
dafios y perjuicios.

En ese sentido, la Comision de Signos Distintivos considera pertinente precisar que
conforme alo establecido en el numeral 251.1 del articulo 251 del Texto Unico Ordenado
de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General:
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‘Las sanciones administrativas que se impongan al administrado son
compatibles con el dictado de medidas correctivas conducentes a ordenar la
reposicion o la reparacion de la situacion alterada por la infraccion a su estado
anterior, incluyendo la de los bienes afectados, asi como con la indemnizacion
por los dafios y perjuicios ocasionados, las que son determinadas en el
proceso judicial correspondiente” (el resaltado es nuestro) (...)

Asi, se establece que la Comisibn no es competente para evaluar el pedido de
indemnizacién formulado por la denunciante en la medida que ello significaria arrogarse
facultades propias del Poder Judicial, que en nuestro pais constituye la autoridad
nacional competente en esta materia.

Por consiguiente, no corresponde a la Comisién de Signos Distintivos pronunciarse
respecto al pedido efectuado en ese sentido, dejando en todo caso a salvo el derecho
de esta parte para formular el mismo en la via y forma previstos por ley, de considerarlo
conveniente.

3.2. Respecto alanotoriedad de la marca base de denuncia

La denunciante sostuvo que su marca base de denuncia cuenta con la calidad de
notoriamente conocida respecto de los servicios que distingue.

Siendo asi, esta Comisién procedera a evaluar si la denunciante ha cumplido con
acreditar la notoriedad de la marca alegada, a fin de determinar si el signo objeto de
cuestionamiento se encuentra incurso en alguno de los supuestos de uso previstos en
el articulo 155, literales e) y f) de la Decision 486.

El articulo 224 de la Decisibn 486 sefiala que se entiende por un signo distintivo
notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pais Miembro por
el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese
hecho conocido. Al respecto, el articulo 230 de la referida Decision, establece que se
entendera por sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un
signo distintivo, entre otros, al grupo de consumidores reales o potenciales del tipo de
productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales
de distribucién o comercializacién del tipo de productos o servicios a los que se aplique;
0, los circulos empresariales que actian en giros relativos al tipo de establecimiento,
actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Ahora bien, el reconocimiento de una marca como notoriamente conocida es la base
juridica para otorgar a un signo una proteccion especial dentro del sistema de marcas;
proteccion que trasciende el principio de inscripcion registral, territorialidad e incluso
puede trascender el principio de especialidad.

En efecto, si bien el derecho al uso exclusivo sobre una marca, segun la normativa
vigente, se adquiere a través del registro de la misma ante la autoridad competente, en
el caso de las marcas notoriamente conocidas, la proteccion de las mismas no se da en
funcién del registro, sino por el solo hecho de su notoriedad, pues se entiende que si
una marca es ampliamente conocida en el mercado, debe generar un derecho en favor
de su titular, quien es el principal gestor de que su marca llegue a alcanzar la calidad de
notoria.
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De igual modo, si bien la estricta aplicacion del principio de territorialidad, impone que
la proteccién que se otorga a una marca registrada se extienda Unicamente al territorio
del pais en que se concedid el registro, tratAindose de marcas que han alcanzado el
grado de notorias, es probable que terceras personas pretendan aprovecharse del nivel
de conocimiento alcanzado por aquellas y traten de registrar a su favor marcas notorias
gue perteneciendo a terceros, no han sido registradas en nuestro pais por su legitimo
titular. Esta circunstancia ha determinado la necesidad de establecer como una
excepcion al principio de territorialidad, el caso de las marcas notoriamente conocidas,
las cuales son protegidas mas alla del pais en el cual se encuentran registradas o son
utilizadas, segun sea el sistema de adquisicion marcaria.

Asimismo, la estricta aplicacion del principio de especialidad determina que la proteccién
gue se otorga a una marca registrada, se encuentre referida a productos o servicios
idénticos o vinculados a aquellos para los cuales fue registrada. No obstante, en el caso
de marcas notoriamente conocidas, la proteccién puede extenderse aln contra las
pretensiones de registrar signos idénticos o similares para distinguir productos o
servicios de distinta naturaleza y no vinculados econémicamente a aquellos que
distingue la marca, lo cual dependera del andlisis del caso concreto.

A efectos de determinar la notoriedad de un signo distintivo, el articulo 228 de la Decisién
486 establece de manera enunciativa diversos factores a ser tomados en cuenta, los
mismos que se detallan a continuacion:

a) El grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de
cualquier Pais Miembro;

b)  La duracion, amplitud y extension geogréfica de su utilizacion, dentro o fuera de
cualquier Pais Miembro;

c) La duracién, amplitud y extension geografica de su promocién, dentro o fuera de
cualquier Pais Miembro, incluyendo la publicidad y la presentacion en ferias,
exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o
de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversion efectuada para promoverlo, o para promover el
establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) lascifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo
cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pais
Miembro en el que se pretende la proteccion;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o
licencia del signo en determinado territorio; o

i) la existencia de actividades significativas de fabricacion, compras o
almacenamiento por el titular del signo en el Pais Miembro en el que se busca
proteccion;

)] los aspectos del comercio internacional; o,
k) la existencia y antigiiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo
distintivo en el Pais Miembro o en el extranjero.

Dentro de los factores a ser considerados para determinar la notoriedad de un signo
distintivo, se sefiala el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente.
Ello debe analizarse sistematicamente con el articulo 230 de la Decision 486,
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anteriormente citado. Asi, para reconocer la notoriedad de un signo distintivo bastara
gue sea conocido dentro de cualquiera de los sectores mencionados en dicha norma.

Adicionalmente a ello, cabe sefialar que, mediante Resolucion N° 2951-2009/TPI-
INDECOPI del 09 de noviembre de 20094, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal
del INDECOPI establecid, como precedente de observancia obligatoria, los criterios que
se deben tener en cuenta al evaluar si una marca goza de la calidad de notoriamente
conocida, asi como al aplicar el inciso h) del articulo 136 de la Decision Andina 486.

Al respecto, la Sala de Propiedad Intelectual sefalé que “la notoriedad de una marca
debe ser acreditada en el expediente en el que se invoca; asi, quien alega la notoriedad
de una marca debe probar tal situacién. [En efecto] en virtud del principio de gue la carga
de la prueba corresponde a la parte que alega la notoriedad de la marca [ésta debe]
aportar los medios probatorios que logren crear conviccion en la autoridad administrativa
respecto a la notoriedad invocada”.

De ello se advierte que para la demostracién de la notoriedad de una marca resulta "[...]
inaplicable a su respecto la maxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia
del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implicita en la circunstancia de
ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostracién suficiente de su
existencia, a través de la prueba [...]".

Sin perjuicio de lo sefialado precedentemente y aun cuando la notoriedad es un
fendmeno dindmico que debe ser acreditado por quien lo alega, cabe precisar que ello
no significa que las pruebas tendientes a acreditar la notoriedad de una marca deban
ser presentadas cada vez que ésta se invoca, sino que dependera del caso concreto.
Para tal efecto, se debera tener en cuenta que la extension del conocimiento y difusion
de una marca notoria, asi como el prestigio y la idea de calidad que ella evoca,
permanece en el recuerdo de los consumidores por un tiempo prolongado aun cuando
dicha marca ya no sea usada en el mercado correspondiente, toda vez que el intenso
despliegue publicitario que se realiza en torno a ella determina que sea dificil que la
condicién de notoriamente conocida desaparezca en corto tiempo. Asi, en el caso de
marcas cuya notoriedad ha sido reconocida por la autoridad administrativa
correspondiente en fecha relativamente reciente, se entiende que la calidad de
notoriamente conocida permanece y no necesita ser acreditada nuevamente.

En efecto, a decir del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “varios son los
hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de los
productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores,
publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para
calificar a una marca de notoria, y que para llegar a esa conviccién deber ser probados
y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo. Aun en el supuesto de que
una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que
ser presentada a juicio tal resolucion o sentencia, constituyéndose en una prueba con
una carga de gran contenido procedimental™.

4 Resolucion publicada en el Diario Oficial El Peruano el 26 de diciembre de 2009.
5 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso N° 06-1P-2005. Pag. 12.
6 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso N° 09-1P-2009. Nota N° 17. Pag. 13. La

referencia corresponde al Proceso N° 08-1P-95.
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En este orden de ideas, esta Comision procedera a evaluar la notoriedad de los signos
mencionados previamente de conformidad con los criterios sefialados y a la luz de los
medios probatorios presentados.

En el presente caso, a efectos de acreditarse la notoriedad alegada, la denunciante
presentd los siguientes documentos:

1. Impresion de diversos enlaces web de la pagina https://www.harvard.edu/about-
harvard/harvard-glance/history/375th-anniversary,
https://www.harvard.edu/about-harvard, https://www.harvard.edu/about-
harvard/harvard-glance/historial-facts, https://www.harvard.edu/about-
harvard/harvard-glance, https://www.harvard.edu/about-harvard/harvard-
glance/history, https://alumni.harvard.edu/, https://www.harvard.edu/media-
relations, https://www.harvard.edu/about-harvard/social-media-and-newsletter-
directory, https://worldwide.harvard.edu/worldwide-data.

2. Impresién del sitio web http://www.shanghairanking.com/Academi-Ranking-of-
World-Universities-2018-Press-Release.html y traduccion libre.

3. Impresiones de algunas hojas de larevista us news & world reporty de las paginas
web https://www.usnews.com/best-colleges/rankings/national-universities,
http://usnews.com/best-colleges/ranking/national-universities?mode=table y
https://usnews.com/education/best-global-universities/ranking y sus traducciones
libres.

4. Impresiones de las péginas web https:/timeshighereducation.com/world-
university-rankings/2019/reputation-
ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats y
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings-2018/reputation-
ranking#/page/0O/legth/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats y sus
traducciones libres.

5.  Impresos de las paginas web

https://www.adrforum.com/domaindecisions/1645647.htm,
https://www.adrforum.com/domaindecisions/1746089.htm y copias de algunas
resoluciones emitidas por otros paises.

Relacion de registros de sus marcas en el mundo.

Certificados de los registros de sus marcas en la Comunidad Andina.

Impresion de la pagina web https://www.edx.org/school/harvardx.

Impresién de la pagina web http://hio.harvard.edu.statistics.

Impresién de la pagina web https://www.pucp.edu.pe/en.

Impresiones de las péaginas web https://www.summer.harvard.edu/study-
abroad/san-jose-de-moro-peru y
https://news.harvard.edu/gazette/story/2013/10/moving-dirt-and-history/.

12. Impresion de la pagina web https://drclas.harvard.edu/andes-southern-cone.

13. Impresion de la pagina web https://hcperu.clubs.harvard.edul/.

RBROONO

= o

Previamente al analisis de los medios probatorios, cabe sefialar que los documentos
gue no cuenten con fecha y/o sean de fecha posterior a los hechos denunciados en el
presente procedimiento, no seran tomados en cuenta a fin de acreditar la notoriedad
alegada.

Asi, en el presente caso no se consideraran las hojas impresas de la revista us news &
world report, asi como tampoco las impresiones de las paginas web
https://www.usnews.com/best-colleges/rankings/national-universities y algunas de las
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impresiones de los enlaces http://usnews.com/best-colleges/ranking/national-
universities?mode=table y https://usnews.com/education/best-global-
universities/ranking, debido a que se encuentran en idioma distinto al castellano.

Asimismo, tampoco se considerara las impresiones de las péaginas web
https://www.edx.org/school/harvardx y https://www.pucp.edu.pe/en, dado que las
mismas no cuentan con fecha.

Ahora bien, de la revisibn de los demas medios probatorios presentados por las
denunciantes, se advierte lo siguiente:

> De la impresion de diversos enlaces web de la pagina
https://www.harvard.edu/about-harvard/harvard-glance/history/375th-anniversary,

https://www.harvard.edu/about-harvard, https://www.harvard.edu/about-
harvard/harvard-glance/historial-facts, https://www.harvard.edu/about-
harvard/harvard-glance, https://www.harvard.edu/about-harvard/harvard-

glance/history, https://alumni.harvard.edu/, https://www.harvard.edu/media-
relations, https://www.harvard.edu/about-harvard/social-media-and-newsletter-
directory, https://worldwide.harvard.edu/worldwide-data, se aprecia que la
denunciante publica variada informacién en su pagina web relacionada con su
375 aniversario, su historia, las Ultimas noticias del College, los hechos histéricos
mas importantes de su institucién, sus importantes y notables estudiantes, sus
boletines, entre otros datos.

> De la impresion del sitio web http://www.shanghairanking.com/Academi-Ranking-
of-World-Universities-2018-Press-Release.html y traduccion libre, se advierte un
ranking elaborado por el Shanghai Ranking Consultancy publicado el 15 de agosto
de 2018 en su pagina web, en el cual aparece HARVARD UNIVERSITY en el
puesto 1 del ranking de las mejores universidades del mundo en el 2018.

> De algunas de las impresiones de las paginas web http://usnews.com/best-
colleges/ranking/national-universities?mode=table y
https://usnews.com/education/best-global-universities/ranking, se advierte que la
revista U.S.News & World Report publicé en su direccion de internet que en el
2020 HARVARD UNIVERSITY ocupé el puesto 2 del ranking de las mejores
universidades dentro de Estados Unidos de América. Asimismo, dicha revista
consider6 a HARVARD UNIVERSITY en el puesto 1 del ranking de las mejores
universidades a nivel mundial.

» De las impresiones de las paginas web https://timeshighereducation.com/world-
university-rankings/2019/reputation-
ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort _order/asc/cols/stats
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings-2018/reputation-
ranking#/page/0O/legth/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats y sus
traducciones libres, se advierte que dicho portal web publicé un ranking en el que,
luego de haber efectuado una encuesta de opinion —solo por invitacion— de
académicos senior publicados, colocé a la Universidad de Harvard en el puesto 1
del ranking mundial de reputacion en los afios 2018 y 2019.

> En la Resolucion N° 0302040 emitida por el IEPI, del 10 de enero de 2006, recaida
en el expediente N° 156357, mediante el cual el sefior Galo Wilson Enriquez
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Enriquez solicito el registro de la marca HARVARD y logotipo en la clase 41 para
distinguir servicios de ensefianza del idioma inglés, solicitud contra la cual se
opuso PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE, se determind lo
siguiente:

£ TN e e e ——

mwéi-ﬁ.m“uﬁmu»#-wmqm
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> Respecto de la decision emitida por el Departamento de Propiedad Industrial de
Chile, del 21 de octubre de 2005, correspondiente a la solicitud de registro de la
marca HARVARD CLUB en la clase 38 contra la cual se opuso PRESIDENT AND
FELLOWS OF HARVARD COLLEGE, habiéndose acogido la oposicién y
rechazado la marca solicitada; se debe manifestar que en la medida que tal
pronunciamiento ha sido emitido por una autoridad extranjera, este no resulta
vinculante para el analisis que corresponde realizar a esta Comision.

> De la copia de la Resolucion del 11 de julio de 2002, correspondiente al caso
N° DBIZ2002-0021, emitida por el centro de arbitraje y mediacion de la OMPI, se
advierte que la misma corresponde a una controversia relacionada con la marca
HARVARD, de titularidad de la denunciante, y un nombre de dominio que contiene
dicha marca. Asimismo, de las impresiones de las paginas web
https://www.adrforum.com/domaindecisions/1645647.htm y
https://www.adrforum.com/domaindecisions/1746089.htm, se advierte que
aquellas decisiones también corresponden a controversias relacionadas con la
marca HARVARD vy diversos nombres de dominio que la incluyen.

> De la relacién de registros de diversas marcas de la denunciante en el mundo, se
advierte el interés de PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE en
contar con derechos de propiedad industrial sobre las marcas HARVARD en
varios paises.

»  La copia de los certificados de registro de las marcas HARVARD obtenidos en
Perd, Colombia, Ecuador y Bolivia, asi como, las solicitudes de registro,
certificados de renovacién y/o resoluciones de concesion, acreditan los derechos
exclusivos que ostenta PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE
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respecto de la marca HARVARD para distinguir servicios de la clase 41 de la
Clasificacién Internacional en dichos paises.

> De la impresion de la pagina web http://hio.harvard.edu.statistics, se advierte que
la Universidad de Harvard habria determinado que cuenta con 10 285 alumnos
extranjeros aproximadamente, provenientes de 155 paises.

> De las impresiones de las paginas web https://www.summer.harvard.edu/study-
abroad/san-jose-de-moro-peru y
https://news.harvard.edu/gazette/story/2013/10/moving-dirt-and-history/, se
advierte que la Universidad de Harvard cuenta con un programa de arqueologia
gue se lleva a cabo en el verano y que se realiza en Pera. Dicho programa tiene
como finalidad ensefiar a los estudiantes los fundamentos de la practica de la
arqueologia, incluida la excavacion, la documentacién y el analisis.

> De laimpresion de la pagina web https://drclas.harvard.edu/andes-southern-cone,
se advierte que la Universidad de Harvard cuenta con un programa denominado
Andes y Cono Sur, por medio del cual busca mejorar la investigacion colaborativa
entre el profesorado de Harvard y sus contrapartes en la regién andina.

> De la impresion de la pagina web https://hcperu.clubs.harvard.edu/, se advierte la
existencia de una asociacién de ex alumnos de la Universidad de Harvard que
viven en Per( y por medio de algunos eventos y actividades culturales y sociales
pretender promover la presencia de Harvard en el pais, buscando que mas
peruanos asistan a dicha universidad.

Conclusién

La notoriedad es un fenémeno dindmico, que debe ser acreditado por quien lo alega.
En ese sentido, se ha verificado que si bien mediante Resolucion N° 0302040 emitida
por el IEPI, del 10 de enero de 2006, el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual
reconocio la notoriedad de la marca HARVARD vy logotipo, a la fecha no resulta
suficiente para demostrar que las condiciones que llevaron a reconocer la referida
notoriedad se mantienen aun vigentes, considerando que el expediente en el que se
acredito dicha calidad es del afio 2006. Asimismo, de los documentos presentados en
el presente procedimiento, si bien se ha demostrado el conocimiento de la marca
HARVARD, no se ha acreditado de manera fehaciente el grado de difusién y/o
conocimiento de dicha marca en el Peru o en algun otro Pais Miembro de la Comunidad
Andina.

En efecto, esta Comisién considera que la informacion proporcionada por la denunciante
no es suficiente para crear certeza respecto del grado de implantacién y conocimiento
de la marca cuya notoriedad se alega en el sector pertinente, aquello sin perjuicio del
hecho de haberse acreditado su registro en los Paises Miembros de la Comunidad
Andina, debiendo en todo caso presentar medios probatorios adicionales que permitan
determinar la implantacién de la marca HARVARD en los usuarios en el Peru y/o en
alguno(s) los demas paises de la Comunidad Andina, circunstancia que, evaluada en
conjunto, no ha quedado acreditada.

En este orden de ideas, se concluye que la denunciante no ha logrado acreditar que la
condicion de notoriamente conocida de la marca HARVARD se mantenga al tiempo de

Péagina 14 de 35

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


http://www.indecopi.gob.pe/
http://hio.harvard.edu.statistics/
https://www.summer.harvard.edu/study-abroad/san-jose-de-moro-peru
https://www.summer.harvard.edu/study-abroad/san-jose-de-moro-peru
https://news.harvard.edu/gazette/story/2013/10/moving-dirt-and-history/
https://drclas.harvard.edu/andes-southern-cone
https://hcperu.clubs.harvard.edu/

* PERU J Presidencia )
cel Consejo de Ministros

presentacion de la presente solicitud; razén por la cual no resulta merecedora de la
proteccion ampliada que la ley otorga a este tipo especial de signos distintivos. Siendo
asi, en el presente caso no corresponde aplicar los literales e) y f) del articulo 155 de la
Decision 486, asi como tampoco el articulo 231 de la Decisién 486.

3.3. Infraccidn de derechos de propiedad industrial

3.3.1. Ejercicio legitimo de la denuncia por infraccién

Para la adquisicion del derecho exclusivo sobre una marca nuestra legislacion ha
adoptado el sistema atributivo, sistema por el cual el derecho es “atribuido” a quien
obtiene el registro de la marca; asi pues, tal exclusividad tendra como faceta negativa
la facultad de prohibir su uso a terceros, premisa que ha sido recogida por la Decision
486 de la Comision de la Comunidad Andina, Régimen Comun sobre Propiedad
Industrial, que en su articulo 155, literales a), b), c) y d), prescribe: “El registro de una
marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su
consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo
idéntico 0 semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre
productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los
envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o
modificar la marca con fines comerciales (...); c) fabricar etiquetas, envases, envolturas,
embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, asi como
comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o
similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso
pudiese causar confusion o un riesgo de asociacion con el titular del registro (...)".

En el presente caso, la Comisidon se pronunciard con relacién a la marca de la
denunciante, citada en el informe de antecedentes de la presente Resolucion, la cual
constituye la base de su denuncia.

3.3.2. Determinacién del signo usado por la denunciada

Para estos efectos debe tenerse en cuenta lo siguiente:

. Lo manifestado por la denunciante y los medios probatorios que presento,
consistentes en:

- Impresion del sitio web https://www.facebook.com/pages/category/Private-
School/I[EA-Harvard-College-Ucv-Piura-319826431559951, que
corresponderia a la denunciada, debidamente legalizada y con copia del
Acta Notarial del 05 de junio de 2019.

- Impresién del sitio web
https://www.facebook.com/pg/ColegioHarvardCollege/about/?ref=page inte
rnal.

- Copia de la carta del 21 de abril de 2015 enviada a la denunciada.

- Copia del cargo de la carta notarial del 22 de julio de 2019 remitida a I.E.A.
Harvard College y a la denunciada.

- Copia del cargo de la carta notarial del 24 de julio de 2019 remitida a la
denunciada.

- Copia de la Resolucion Directoral Regional N° 05800, del 25 de mayo de
2015.
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° Acta de incorporacion del 14 de julio de 2020.

o Las fotografias que se tomaron el 07 de enero de 2021 en el local ubicado en la
Av. Prolongacion Chulucanas S/N, Distrito 26 de octubre, Piura.

° Lo manifestado por la denunciada, las fotografias que adjunté correspondientes a
su institucion educativa y la copia de la sesion del 09 de enero de 2021.

Evaluados los actuados referidos, se advierte lo siguiente:

° Del Acta Notarial levantada por el Notario Publico sefior Ricardo Fernandini
Barreda, del 05 de junio de 2019, se aprecia que dicha persona verificO que por
medio del perfil en Facebook de IEA HARVARD COLLEGE — UCV PIURA se
publicitaban servicios educativos y se daban a conocer las diversas actividades
gue la institucién educativa HARVARD COLLEGE realizaba. Asimismo, se verifica
gue dicho establecimiento se ubica en la Av. Prolongacion Chulucanas S/N, Piura.
Algunas de las imagenes capturadas por el notario son las siguientes
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° De la impresion del sitio web
https://www.facebook.com/pg/ColegioHarvardCollege/about/?ref=page_internal,
se aprecia que dicho establecimiento se ubica en la Av. Prolongacién Chulucanas
SIN, Piura. La impresion es la siguiente:
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° De la copia de la carta del 21 de abril de 2015 y cargo de la carta notarial del 22
de julio de 2019 enviados a la denunciada, se aprecia que la denunciante inst6 a
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C. a que se desista de su solicitud de
registro tramitada en el expediente N° 596918-2014’, pedido al cual se opuso
debido a que considerd que existia semejanzas entre el signo solicitado y su
marca registrada HARVARD.

) De la copia del cargo de la carta notarial del 24 de julio de 2019 remitida a la
denunciada, se aprecia que la denunciante inst6 —por segunda vez— a
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C. a que se desista de solicitar el registro

o
w

de la marca ", en esta oportunidad tramitada en el expediente N° 800936-
20198, pedido al cual también se opuso debido a que consideré que existia
semejanzas entre el signo solicitado y su marca registrada HARVARD.

° De la copia de la Resolucion Directoral Regional N° 05800, del 25 de mayo de
2015, se aprecia que la Direccion Regional de Educacion Piura reconocié, en
dicha fecha, a la sefiora Liseth Hidalgo Castro como la directora de la institucion

7 Solicitud de registro de la marca HARVARD COLLEGE para distinguir servicios de educacion,
formacién; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales, de la Clase 41 de la
Clasificacion Internacional.

8 Solicitud de registro de la marca CENTRO DE APLICACION "HARVARD COLLEGE" DE LA
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO y logotipo para distinguir servicios de educacion, de la Clase 41
de la Clasificacion Internacional.
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educativa HARVARD COLLEGE, ubicada en la Av. Prolongacién Chulucanas S/N,
Piura.

Asimismo, se advierte que se dejd constancia que la institucion educativa
HARVARD COLLEGE es de propiedad de UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
S.AC.

Del acta de incorporacion del 14 de julio de 2020 que contiene diversas
impresiones de paginas web?®, se advierte que la instituciéon educativa HARVARD
COLLEGE comparte el campus de la Universidad César Vallejo sede Piura,
contando ambos lugares con la misma direccion.

De las fotografias tomadas el 07 de enero de 2021 en el local ubicado en la Av.
Prolongacién Chulucanas S/N, Distrito 26 de octubre, Piura, se aprecia que en la
fachada de aquel lugar se consigna el signo HARVARD COLLEGE. Algunas de
las impresiones fotograficas del exterior del establecimiento son las siguientes:

9

Links consignados en el punto 1.2 de la presente resolucion.
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° La denunciada refirid6 que no pretende aprovecharse de la denunciante, ni de
derechos que no le corresponden, dado que jamas ha tenido la intencién o
voluntad de generar confusion respecto de la creacion de su institucion educativa,
por lo que actu6 de buena fe. De otro lado, agregé que desde que inicio
actividades no habia tenido algun problema.

Con relacibn a dichos argumentos, se precisa, en primer lugar, que la
responsabilidad administrativa derivada de actos de infraccion de derechos de
propiedad industrial es objetiva, conforme lo establece el articulo 97 del Decreto
Legislativo N° 1075, modificado por Decreto Legislativo N° 1309; en ese sentido,
aspectos como la ausencia de intencionalidad o mala fe carecen de relevancia
para la configuracion del tipo administrativo sancionador.

Por otra parte, el hecho que anteriormente no haya tenido algun problema con su
institucion educativa no constituye una premisa véalida capaz de desvirtuar alguna
presunta infraccién que haya cometido.

° La denunciada inform6 que ha procedido a generar los mecanismos
correspondientes para evitar inconvenientes como los recientemente surgidos; en
ese sentido, mediante Junta General de Accionistas del 09 de enero acordé dejar
de hacer uso del nombre HARVARD COLLEGE. Con la finalidad de acreditar lo
expuesto adjuntd copia simple y certificada de la sesion de junta llevada a cabo
en dicha fecha.

En efecto, tal como lo indica la denunciada, se aprecia que el 09 de enero los
socios acordaron cambiar de nombre a su institucion educativa e iniciar los
tramites correspondientes para la ejecucion de lo dispuesto en aquella sesion de
junta de accionistas.

Cabe mencionar que resulta razonable inferir que el acuerdo al que se hace
referencia en el parrafo anterior forma parte de las acciones que la denunciada
debe realizar con el fin de cumplir con la medida cautelar que recae en su contra.
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En ese sentido, dicho acto no resulta relevante a fin de desvirtuar la conducta
denunciada, dado que el analisis del presente expediente se centrara en hechos
realizados, por parte de UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C., con
anterioridad a la interposicion de la denuncia.

° La denunciada manifesté que la institucion educativa HARVARD COLLEGE
pertenece a la UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C., por lo que no es
susceptible de generar alguna confusion en el mercado. Asimismo, agregé que su
institucion no tiene alguna relacion con la denunciante, siendo, de acuerdo con su
publicidad, vinculada directamente a la Universidad César Vallejo.

Al respecto, corresponde mencionar que de conformidad con el articulo 154 de la
Decision 486, el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por su registro
ante la oficina nacional competente. A su vez, el articulo 155 de la misma norma
establece qué actos el titular de un derecho de marca puede impedir que terceros
realicen sin su consentimiento, como el uso en el comercio de un signo idéntico o
similar a la marca registrada respecto de cualesquiera productos o servicios,
cuando tal uso pudiera causar confusién o un riesgo de asociacion con el titular
del registro.

En tal sentido, dado que la denuncia se sustenta en la marca HARVARD inscrita
a favor de la denunciante —la cual se encontraria como parte del signo que
utilizaria la denunciada—, el hecho que se consigne o no la referencia a la
Universidad César Vallejo no excluye que también pueda estar empleando algin
signo que podria generar confusion con la marca registrada y, por tanto,
incurriendo en una infraccion.

° Las impresiones fotograficas adjuntadas por la denunciada correspondientes a su
institucion educativa son las siguientes:

Resulta pertinente indicar que la fachada de la institucion educativa que se aprecia
en la fotografia comparte las mismas caracteristicas con las que cuenta la
apreciada el 07 de enero de 2021 como parte de la diligencia de inspeccion.
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En virtud a lo expuesto y considerando la valoracion conjunta de todos los medios
probatorios obrantes en autos, se concluye que la denunciada brindé servicios de
educacion y actividades econémicas relacionadas con dichos servicios distinguidos con

los siguientes signos:
SIGNOS OBJETO DE CUESTIONAMIENTO
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Asi, a efectos de determinar si se han vulnerado los derechos de Propiedad Industrial
de PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE, corresponde a la Comisién
establecer si existe riesgo de confusién entre los signos utilizados por la denunciada y
la marca registrada base de la presente denuncia.

3.3.3. Evaluacién del riesgo de confusidn entre los signos en conflicto

PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE sustentd su denuncia en la
titularidad de su marca inscrita con certificado N° 17798, con la cual considera que los
signos objeto de cuestionamiento resultan confundibles.

La confusién a la que puede ser inducido el publico consumidor en el mercado puede
darse de dos formas. Asi, la confusién directa se presenta cuando dos productos o
servicios idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares de modo tal
gue el consumidor adquiere un producto o contrata un servicio en la creencia errébnea
gue se trata del producto o servicio del competidor. De otro lado, la confusion indirecta
no esta referida a los productos o servicios en si sino al origen empresarial de los
mismos, es decir que el consumidor aun diferenciando claramente los productos o
servicios, considera que ambos pertenecen a un mismo titular.

De lo expuesto se concluye que para el analisis del riesgo de confusion se deberé tener
en cuenta tanto la semejanza de los signos en si como la naturaleza de los productos o
servicios a los que se aplican, debiéndose tener presente que por lo general, la
confusién entre dos signos serd mayor cuanto mayor sea la similitud o conexion
competitiva entre los productos o servicios a distinguir.

- Servicios vy actividades econdmicas a los que se refieren los signos en conflicto

En cuanto a los productos o servicios, cabe sefialar que uno de los principios en los que
se sustenta el derecho marcario es el de especialidad, en virtud del cual se limita con
caracter general la posibilidad de oponer una marca registrada frente al registro o uso
de un signo idéntico o similar respecto a productos o servicios idénticos o semejantes.

Asi, el registro de una marca otorga proteccion a su titular no sélo respecto a los
productos o servicios para los cuales se concedio el registro, sino que también opera en
relacion a productos o servicios que se asemejen al grado de inducir a confusién al
publico consumidor, con independencia de si éstos se encuentran comprendidos o no
en una misma clase de la Clasificacion Internacional.

Al respecto, cabe precisar que la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios de
Niza es irrelevante para efectos de determinar si existe similitud entre los productos o
servicios en cuestion. Asi lo entiende el articulo 151 de la Decisién 486 en su segundo
parrafo, al establecer expresamente que “...) Las clases de la Clasificacion
Internacional referida en el parrafo anterior no determinaran la similitud ni la disimilitud
de los productos o servicios indicados expresamente”, por lo que puede suceder que
productos o servicios comprendidos en una misma clase de la Clasificacién
Internacional no sean semejantes y, a su vez, que productos o servicios de clases
diferentes sean similares.

En consecuencia, para determinar el alcance del principio de especialidad, se debera
analizar si los productos o servicios a los que estan referidos los signos son similares
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segun su naturaleza, finalidad, canales de comercializacion, complementariedad,
utilizacion conjunta o pablico consumidor al que van dirigidos.

En el presente caso, los signos objeto de cuestionamiento distinguen servicios de
educacioén y actividades econdmicas relacionadas con dichos servicios, de la clase 41
de la Clasificacién Internacional.

Por su parte la marca registrada distingue servicios de educacion; formacion;
esparcimiento; actividades deportivas y culturales y todos los demas servicios, de la
clase 41 de la Clasificacion Internacional.

Al respecto, se advierte que los signos en conflicto distinguen algunos de los mismos
servicios, tales como, educacion.

Asimismo, se advierte que los servicios de educacién relacionados con las actividades
economicas distinguidas con los signos objeto de cuestionamiento y algunos de los
servicios distinguidos con la marca registrada son los mismos.

En ese sentido, se ha verificado que se cumple con uno de los requisitos para que se
genere riesgo de confusion en el mercado, quedando por determinar si los signos en
conflicto son, o no, semejantes en grado de confusién. Ademas, dada la identidad entre
algunos de los servicios a que se refieren los signos en conflicto, esta Comisién
considera que se incrementa el riesgo de confusion, por lo que se debera ser mas
riguroso en el examen comparativo de los signos.

- Examen comparativo

El articulo 45 del Decreto Legislativo N° 1075, sefiala que “a efectos de establecer si

dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusion y error al consumidor, la

Direccién competente tendra en cuenta principalmente los siguientes criterios:

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

b)  El grado de percepcion del consumidor medio;

c¢) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercializacion o
prestacion, respectivamente;

d) El caracter arbitrario o de fantasia del signo, su uso, publicidad y reputacién en el
mercado; y,

e) Sielsigno es parte de una familia de marcas.”

El articulo 46 del Decreto Legislativo N° 1075 establece que “tratandose de signos

denominativos, en adicién a los criterios sefialados en el articulo 45 de este Decreto

Legislativo, se tendra en cuenta lo siguiente:

a) Lasemejanza gréfico-fonética;

b) Lasemejanza conceptual; y,

c) Si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizard el andlisis
sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva”.

El articulo 47 del Decreto Legislativo N° 1075 dispone que ‘tratandose de signos
figurativos, en adicion a los criterios sefialados en el articulo 45 de este Decreto
Legislativo, se tendra en cuenta lo siguiente:

a) Silas figuras son semejantes, si suscitan una impresion visual idéntica o parecida.
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b)  Silas figuras son distintas, si evocan un mismo concepto.”

El articulo 48 del Decreto Legislativo N° 1075, sefiala que “tratandose de signos mixtos,

formados por una denominacion y un elemento figurativo, en adicion a los criterios

sefialados en los articulos 45, 46 y 47 del presente Decreto Legislativo, se tendra en

cuenta lo siguiente:

a) Ladenominacion que acompafa al elemento figurativo;

b) Lasemejanza conceptual;y,

c) Lamayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento gréfico,
con el objeto de identificar la dimension caracteristica del signo”.

Por su parte, el articulo 49 del Decreto Legislativo N° 1075 sefiala que “tratdndose de
un signo denominativo y uno figurativo se tendra en consideracion la semejanza
conceptual. Tratandose de un signo denominativo y uno 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 del presente Decreto Legislativo.

En los tres supuestos seran igualmente de aplicacién los criterios sefialados en el
articulo 45 del presente Decreto Legislativo.”

Para determinar si dos signos son confundibles, debe partirse de la impresion de
conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el publico consumidor, ya que, por lo
general, éste no podra comparar ambos signos a la vez, sino que mas bien el signo que
tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo que
guarde del signo anteriormente percibido.

Es por ello, que al comparar dos signos deben considerarse principalmente aquellas
caracteristicas que puedan ser recordadas por el publico consumidor, debiéndose tener
presente, ademas, que por lo general el recuerdo y capacidad de diferenciacién de los
consumidores, dependera de los productos o servicios a distinguir y de la atencion que
usualmente presten para su adquisicion o contratacion.

Antes de realizar el examen comparativo entre los signos en conflicto cabe sefialar que
las expresiones INSTITUCION EDUCATIVA DE APLICACION, COLLEGE
(denominacién en inglés que significa "instituto" o "escuela profesional”, cuya traduccion
es susceptible de ser entendida por los usuarios peruanos debido a su uso difundido en
el mercado®®) e INICIAL, PRIMARIA y SECUNDARIA constituyen términos que carecen
de distintividad, respecto de los servicios a los cuales se aplican, dado que hacen
referencia a instituciones educativas de nivel inicial, primaria y secundaria o centros de
formacion donde se imparten los servicios en cuestion.

En ese sentido, se advierte lo siguiente:

10 Informacién verificada en https://www.markham.edu.pe/, http://limavillacollege.edu.pe/,
https://www.stgeorgecollege.edu.pe/es/inicio/.
Péagina 25 de 35

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


http://www.indecopi.gob.pe/
https://www.markham.edu.pe/
http://limavillacollege.edu.pe/
https://www.stgeorgecollege.edu.pe/es/inicio/

* PERU § Presidencia ) NDECOP
cel Consejo de Ministros =

- En relacién con el primer y cuarto signo objeto de cuestionamiento

MARCA BASE DE LA DENUNCIA SIGNOS OBJETO DE CUESTIONAMIENTO

H A.“Emcm" louum;Auw —- ;
-YARD COliEer
HARVARD COLLEGE

HARVARD

Realizado el examen comparativo, se aprecia que los signos en conflicto se encuentran
conformados por la denominacion relevante HARVARD, lo que determina que su lectura
otorgue una misma pronunciacion, situacion que genera un impacto fonético idéntico.

Cabe precisar que, si bien uno de los signos objeto de cuestionamiento presenta
elementos graficos y croméaticos adicionales, tales como, un tipo de letra particular en
color blanco y el fondo azul rectangular, éstos no resultan suficiente a efectos de
desvirtuar la semejanza antes sefialada, debido a que los signos en conflicto podrian
ser considerados como provenientes de un mismo origen empresarial o que uno
constituye un signo derivado del otro.

- En relacién con el sequndo vy tercer signo objeto de cuestionamiento

MARCA BASE DE LA DENUNCIA SIGNOS OBJETO DE CUESTIONAMIENTO

HARVARD

Realizado el examen comparativo, se aprecia que los signos en conflicto se encuentran
conformados por la denominacibn HARVARD, lo que determina una misma
pronunciacion de los signos, situacion que genera un impacto fonético idéntico.

Cabe precisar que, si bien los signos objeto de cuestionamiento presentan elementos
graficos y cromaticos adicionales, tales como, un tipo de letra particular en color blanco,
la representacion de una insignia ubicada en la parte izquierda de los signos, asi como,
el fondo azul rectangular y, uno de ellos, las letras UCV, éstos no resultan suficiente a
efectos de desvirtuar la semejanza antes sefialada, debido a que los signos en conflicto
podrian ser considerados como provenientes de un mismo origen empresarial o que uno
constituye un signo derivado del otro.

- Conclusién

Por lo expuesto, dada la identidad entre algunos de los servicios a los que se refieren
los signos en conflicto, asi como las semejanzas existentes entre los mismos, la
Comisién concluye que éstos resultan confundibles.
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Por las consideraciones sefaladas, se acredita que la denunciada ha infringido los
derechos de propiedad industrial de la denunciante, configurandose los actos previstos
en el articulo 155, literal d) de la Decision 486; en consecuencia, corresponde declarar
fundada la denuncia formulada por PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD
COLLEGE, de Estados Unidos de América.

3.4. Imposicién de la sancion

En el presente caso, teniendo en cuenta que la presente infraccion se configura por el
uso de signos similares a la marca registrada base de la denuncia, esta Comision
considera que corresponde imponer la sancién de MULTA a UNIVERSIDAD CESAR
VALLEJO S.A.C., de Peru, de conformidad con lo establecido en el articulo 120 del
Decreto Legislativo N° 1075.

Articulo 120.- Sanciones

Sin perjuicio de las medidas que se dicten a fin de que cesen los actos de infraccién o
para evitar gue éstos se produzcan, se podran imponer las siguientes sanciones:

a) Amonestacion

b) Multa.

Las multas que la autoridad nacional competente podra establecer por infracciones a
derechos de propiedad industrial seran de hasta ciento cincuenta (150) UIT. En los
casos en los cuales el provecho ilicito real obtenido de la actividad infractora, sea
superior al equivalente a setenta y cinco (75) UIT, la multa podra ser del 20 % de las
ventas o ingresos brutos percibidos por la actividad infractora.

La reincidencia se considerara circunstancia agravante, por lo que la sancion aplicable
no deber& ser menor que la sancién precedente.

Si el obligado no cumple en un plazo de cinco (5) dias habiles con lo ordenado en la
resolucién que pone fin a la instancia o con la que se agota la via administrativa, se le
impondra una sancion de hasta el maximo de la multa permitida y se ordenara su
cobranza coactiva. Si el obligado persiste en el incumplimiento, la autoridad nacional
competente podra duplicar sucesiva e ilimitadamente la multa impuesta hasta que se
cumpla la resolucion, sin perjuicio de poder denunciar al responsable ante el Ministerio
Publico para que éste inicie el proceso penal que corresponda.

Asimismo, para la determinacion de la sancion, el articulo 121 del Decreto Legislativo
N° 1075, establece lo siguiente:

Articulo 121.- Determinacion de la sancion

Para determinar la sancién a aplicar, la autoridad nacional competente podra tener en
consideracion, entre otros, los siguientes criterios:

a) el beneficio ilicito real o potencial de la comision de la infraccién;

b) la probabilidad de deteccién de la infraccién;

c¢) la modalidad y el alcance del acto infractor;

d) los efectos del acto infractor;

e) la duracién en el tiempo del acto infractor;

f) la reincidencia en la comision de un acto infractor;

g) la mala fe en la comisién del acto infractor.
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De ser el caso, estos criterios también podran ser tomados en cuenta a efectos de
graduar la multa a imponer.

Discrecionalidad vy poder de sancién

La determinacion y graduacion de sanciones constituye una facultad discrecional de la
Autoridad. “La discrecionalidad es esencialmente una libertad de eleccion entre
alternativas igualmente justas, o, si se prefiere, entre indiferentes juridicos (de
oportunidad, econémicos, etc.), no incluidos en la Ley y remitidos al juicio subjetivo de
la Administracion.” 1t

Esta libertad de eleccién de alternativas legales, igualmente justas, permite que la
potestad sancionadora se ejerza con arreglo a un analisis de hechos y circunstancias,
gue incluye una estimacion subjetiva del caso concreto.

De la lectura del articulo 121 del Decreto Legislativo N° 1075, se puede advertir que,
frente a la comisién de un acto infractor, el érgano competente es receptor de un
catélogo de posibilidades (supuestos de hechos), que se materializa en un listado
enunciativo —no taxativo— de criterios, destinado a otorgarle elementos de juicio que
hagan razonable la determinacion de la sancion a imponer. “(...) la Administracién debe
estar a los criterios de adecuaciéon y graduacién previstos en la norma o, en caso de no
existir estos, a su sentido de justicia, que debe propender por una medida proporcional
a los hechos ocurridos.™?

Con base a los criterios enunciados por el legislador, la Autoridad graduara la menor o
mayor intensidad o magnitud de la sanciéon a imponer, dentro de los topes legales
establecidos. De este modo “si se verifica que el agente ha incurrido en una infraccion
administrativa, entonces debe afectarse su derecho en una magnitud indeterminada que
debera ser determinada entre ciertos rangos por la autoridad administrativa segun la
gravedad de la infraccion. Es claro en este esquema de sanciones administrativas, la
autoridad debera escoger una entre las muchas posibilidades que le permite dicha
indeterminacion legal”.*®

Asi tenemos que, los criterios de determinacién y graduacién de sanciones tienen por
propésito darle un sentido de equidad o justicia a las decisiones sancionadoras, las que
seran reputadas como razonables en la medida que sean proporcionales con las
circunstancias y hechos constatados.

Principio de razonabilidad

Es precisamente por lo indicado, que el denominado principio de Razonabilidad tiene la
virtud de modular el ejercicio del poder discrecional del Estado, colaborando en la
determinacion de una sancién razonablemente adecuada y estrictamente necesaria.

1 GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo y FERNANDEZ, Tomas-Ramén. Op. Cit. Tomo I. P, 492 y 497.

12 RAMIREZ-TORRADO, Maria Lourdes. Reflexiones acerca del principio de proporcionalidad en el
ambito del derecho administrativo sancionador colombiano. Estud. Socio-Jurid., Bogot4, 155-172,
enero-junio de 2010. P, 155.

13 LEON UNTIVEROS, Miguel Angel. El Principio de proporcionalidad en el procedimiento sancionador:
metodologia para la determinacion de la sancion administrativa. En: lus La Revista, N° 38. p. 300.
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Es de sefialarse que, bajo un enfoque de proteccién individual del sancionado, “la
sancion debe adoptarse dentro de los limites de la facultad atribuida y manteniendo
proporcionalidad entre los medios a emplear y los fines publicos que debe tutelar, para
gue respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacciéon del cometido”.

No obstante, lo dicho, como contraparte de este enfoque, tenemos que la sancién no
puede dejar de tener en cuenta un enfoque de intereses generales, de tal forma que “la
comision de la conducta sancionable no resulte mas ventajosa para el infractor que
cumplir las normas infringidas o asumir la sancion, sino su aspecto represivo careceria
de sentido. Calificar o sancionar una conducta prohibida pero que genera alta
rentabilidad con una sancién leve, es una invitacion a transgredir la norma.”®

Segun se advierte, el Principio de Razonabilidad, armoniza, por un lado, el interés de
los sancionados, de no imponerles cargas arbitrarias y excesivas, y por otro, el interés
colectivo de la ciudadania, de librarla de comportamientos infractores a la ley, ante la
imposicion de sanciones débiles o incapaces de desincentivar el comportamiento
infractor.

En esta linea de argumentos, el articulo 248 del TUO de la Ley del Procedimiento
Administrativo General, Ley 27444, ha establecido lo siguiente:

“Articulo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades esta regida adicionalmente por los
siguientes principios especiales:

()

3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comision de la conducta
sancionable no resulte mas ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas
0 asumir la sancion.

(-)

Segun se advierte, la sancion graduada no solo debe ser el resultado de compulsar los
criterios de determinaciéon de sanciones con los hechos verificados y las circunstancias
presentadas, sino que debe ademas tenerse en cuenta que la cuantia a imponerse debe
generar incentivos al cumplimiento de la ley.

Multa Base: Beneficio ilicito y Probabilidad de deteccion

En virtud de lo expuesto, esta Comisidén estima necesario priorizar criterios que permitan
determinar y graduar la imposicion de una sancion en sintonia con el objetivo antes
sefalado, esto es, el de forjar incentivos al cumplimiento de las normas de propiedad
industrial.

Para dicho objetivo se advierte que el criterio de graduacion de multas establecido en el
literal a) del articulo 121 del Decreto Legislativo N° 1075, referido al “Beneficio llicito”
permite tomar como elemento de juicio la ventaja econdémica obtenida por el infractor al
infringir la ley.

14 MORON URBINA, Juan Carlos. Op. Cit. P, 514.
15 idem., nota de pie 9.
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En efecto, el uso de un signo que resulta confundible con la marca registrada obedece
a consideraciones de costo/beneficio. Asi, si el infractor estima que el costo de infringir
la normatividad marcaria es inferior al costo de la sancion, o dicho de otra forma, cuando
este aprecia que el beneficio de infringir la referida normativa es superior al beneficio
gue reporta un comportamiento ajustado a la legalidad, percibird como decisién
razonable realizar la conducta ilicita, dado que esta le reporta beneficios que hacen
posible financiar aspectos como la continuidad de su actividad transgresora, el pago de
las multas que eventualmente deba soportar y el desarrollo de mecanismos mas
sofisticados para burlar la accién estatal.

De lo anterior, aln en los casos en donde no haya sido posible contar con medios de
prueba que cuantifiquen matematicamente el beneficio ilicito, la multa base no puede
considerar un beneficio ilicito inferior al rango de 02 (dos) a 10 (diez) UIT, maxime si la
evidencia empirica demuestra que el uso de un signo infractor acompafia grandes
margenes de ganancia, evasiones tributarias, elusion de costos de formalidad, escasa
efectividad de cobranza de multas, entre otros aspectos. No obstante, ello no impide
gue, en caso esta Comision advierta la presencia de circunstancias atenuantes, la
sancién de multa podria ser inferior a 02 (dos) UIT e inclusive sustituirse por una
amonestacion.

La multa base, sin embargo, no debe restringirse a la determinacién del beneficio ilicito,
debe comprender también al costo de deteccion de la conducta infractora, el cual, es
significativo en la medida que dicho costo es —de continuo— trasladado por el infractor
a la Autoridad Administrativa, por medio de acciones destinadas a eludir, obstaculizar o
impedir su accién persecutoria. Dicho costo se encuentra previsto en el literal b) del
articulo 121 del Decreto Legislativo N° 1075, como “probabilidad de deteccion de la
infraccion”.

Esta Comision considera que la probabilidad de deteccién puede ser categorizada en
alta, mediana y baja. Serd alta probabilidad de deteccion, cuando producto de las
acciones de supervision vy fiscalizacién se logra acceder facilmente a la informacion
sobre la presunta infraccion. Sera mediana, cuando la Autoridad tome conocimiento del
acto infractor a partir de la denuncia del titular, quien proporciona informacién que, pese
a encontrarse disponible, puede no ser suficiente o encontrarse dispersa. Sera baja,
cuando la infraccién no es detectable debido a que el infractor ha realizado acciones de
ocultamiento de informacion, o emplea canales de promocion y/o comercializacion que
dificultan la deteccion, exigiendo una investigacibn mas exhaustiva.

El presente colegiado considera razonable que una alta probabilidad de deteccion debe
relacionarse con el beneficio ilicito incrementandolo hasta en un 30%. Una mediana
probabilidad de deteccidn, hasta en un 60%, y una baja probabilidad de deteccion, hasta
en un 100%.

Agravantes y atenuantes

Como corresponde a una razonable ponderacion de hechos y circunstancias de la
infraccion, la graduacion de sanciones no puede completarse sin la observancia de
factores que agraven o atenten la infraccion. En funcién a dichos factores, se aumentara
o reducird el resultado de la multa base, obtenida de la relacién entre beneficio ilicito y
probabilidad de deteccion.
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Los literales del c¢) al g) del articulo 121 del Decreto Legislativo N° 10756, permiten
ponderar la multa base con factores agravantes y atenuantes, sin perjuicio de tomar en
cuenta otros factores o criterios que, en el marco de la potestad discrecional de sancién
—pero acotada por el principio de razonabilidad— permitan imponer una sancién
ajustada a los hechos y circunstancias de la infraccion.

Aplicacion al presente caso

En el presente procedimiento, al tener en cuenta la normativa anteriormente sefalada y
el hecho que la infraccibn se configura por el uso de signos similares a la marca
registrada base de la denuncia, esta Comision considera que corresponde realizar el
analisis de la graduacion de la multa a imponer a UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
S.A.C. para lo cual debe tomarse en cuenta lo siguiente:

. No existe informacién respecto del provecho ilicito que la denunciada pudo haber
obtenido con la comision de la infraccion. En tal sentido, de acuerdo con lo
establecido en parrafos anteriores, el monto minimo a considerar por este rubro
es de 10 (diez) UIT, al tomar en cuenta que el acto infractor se ha venido
realizando de manera continua desde el afio 2004, por lo que es razonable asumir
gue el beneficio ilicito ha sido considerable.

. Si bien la deteccion de la infraccion se produjo como consecuencia de la denuncia
formulada por la titular de la marca, la pertenencia del centro educativo a una
universidad que goza de reconocimiento formal a nivel nacional, con la cual
comparte el mismo espacio fisico de su campus en la ciudad de Piura, hace
razonable pensar que el signo materia del presente caso obedece a una
autorizacion formal, lo que oculta esta actividad de los programas de supervision
y fiscalizacién, los que suelen priorizar sectores informales, debido a la alta
incidencia de vulneracion a los derechos de propiedad industrial, por lo que se
estima que la probabilidad de deteccion en el presente caso es baja,
correspondiéndole un porcentaje de incremento del 100%.

. La modalidad empleada para la comision de la infraccién consistio en brindar de
manera efectiva servicios de educacion y realizar actividades econdmicas
relacionadas con dichos servicios, de la clase 41 de la Clasificacion Internacional
identificados con signos semejantes a la marca de la denunciante, la cual se
encuentra tipificada en el articulo 155 inciso d) de la Decisién N° 486, en tanto, el
uso infractor de la marca se hace efectivo respecto de uno de los derechos
fundamentales de la persona, como es el derecho a la educacion, el cual puede
verse afectado por actos de confusion que determinan decisiones de contratacion
de servicios que no se habrian tomado de no haberse producido la induccién al
error en el origen empresarial.

16 Articulo 121.- Determinacion de la sancion
Para determinar la sancion a aplicar, la autoridad nacional competente podra tener en consideracion,
entre otros, los siguientes criterios:
(--)
c) la modalidad y el alcance del acto infractor;
d) los efectos del acto infractor;
e) la duracion en el tiempo del acto infractor;
f) la reincidencia en la comisién de un acto infractor;
g) la mala fe en la comision del acto infractor.
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Respecto al alcance o difusion del acto infractor, se advierte que los servicios y
actividades econémicas materia de denuncia han sido objeto de promocion por
medio de paginas web y redes sociales, y han sido brindados de manera efectiva
en el mercado.

Por su parte, debe tenerse en cuenta que, los servicios educativos distinguidos
con los signos materia del procedimiento, se encuentran dirigidos a menores en
edad escolar.

En efecto, de los carteles instalados en el frontis del establecimiento de la
denunciada, verificados en la diligencia de inspeccion del 07 de enero del afio en
curso, se aprecia que los servicios estan dirigidos a: “inicial-primaria-secundaria”,
lo que pone en evidencia que en el presente caso, los efectos del acto infractor,
como son las situaciones de confusién que acarreen, tienen incidencia directa en
el “interés superior del nifio y del adolescente”, consagrado por el articulo 3° de la
Convencién sobre los Derechos del Nifio” y por el articulo IX del Titulo Preliminar
del Cédigo de los Nifios y Adolescentes peruano.®

En este sentido, los efectos del acto infractor no solo alcanzaron a la titular de la
marca base de denuncia, sino también al publico usuario (nifios y adolescentes),
ya que, estos ultimos pudieron haber acudido al establecimiento de la denunciada
en la creencia erronea de que se trataba de alguno dirigido por la denunciante o
relacionado con ella. De este modo, al haberse verificado que los servicios
brindados por UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C. estan relacionados con la
educacién, se agravan los efectos de la conducta realizada por dicha parte,
correspondiendo un incremento del 100% de la multa base.

La infraccion se inicié6 al menos desde el momento en el que la denunciada
empezO a brindar sus servicios y actividades econémicas distinguidos con los
signos infractores, esto es, desde el afio 2004, es decir, por 16 afios, lo que
amerita agravar la multa base en un 50%.

No se ha verificado la configuracion de los requisitos establecidos en el articulo
248.3 literal e) del TUO de la Ley N° 27444'°, a fin de considerar a la denunciada
como reincidente.

17

18

19

Esta Convencion fue adoptada en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20
de noviembre de 1989. Se trata de un instrumento vinculante para los Estados Partes respecto del
tratamiento de la infancia.

Articulo IX.- Interés superior del nifio y del adolescente.- En toda medida concerniente al nifio y al
adolescente que adopte el Estado a través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del
Ministerio Publico, los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y sus demas instituciones, asi
como en la accién de la sociedad, se considerara el Principio del Interés Superior del Nifio y del
Adolescente y el respeto a sus derechos.

Articulo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades esta regida adicionalmente por los siguientes
principios especiales:

(--)

3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comision de la conducta sancionable no
resulte mas ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sancion. Sin
embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como
infraccion, observando los siguientes criterios que se sefialan a efectos de su graduacion:

a) El beneficio ilicito resultante por la comision de la infraccion;

b) La probabilidad de deteccion de la infraccion;
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° En el presente caso, se advierte una conducta dolosa por parte de la denunciada,
ya que, al tiempo de la infraccién cometida ésta conocia de la existencia de la
marca HARVARD, asi como, el hecho de que la misma pertenecia a PRESIDENT
AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE?. Siendo asi, la conducta de la
denunciada debe ser calificada de mala fe, debiendo incrementarse la multa base
en un 100%.

En virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el articulo 121
del Decreto Legislativo N° 1075, y a fin de que la multa a imponer genere un efecto
disuasivo en la denunciada, la Comision determina que el monto de esta debe quedar
establecido en 60 (sesenta) Unidades Impositivas Tributarias.

3.5. Medidas definitivas

En la medida que se ha verificado la existencia de una infraccién por parte de la
denunciada, corresponde prohibirle el uso de los signos descritos en el numeral 3.3.2
de la presente resolucién, en forma aislada o conjuntamente con otros elementos e
independientemente de los elementos que se les pudiera haber adicionado, para
distinguir servicios de educacion y actividades econémicas relacionadas con dichos
servicios, de la clase 41 de la Clasificacion Internacional.

c) La gravedad del dafio al interés publico y/o bien juridico protegido;

d) El perjuicio econémico causado;

e) Lareincidencia, por la comision de la misma infraccién dentro del plazo de un (1) afio desde que
quedé firme la resolucién que sancioné la primera infraccion.

f) Las circunstancias de la comision de la infraccion; y

g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.

20 El 06 de junio de 2019, mediante expediente N° 800936-2019, UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
Wy

S.A.C., solicito el registro de la marca ““*=*=* | que contenia la denominacién HARVARD, para

distinguir servicios de educacion de la clase 41 de la Clasificacion Internacional. Ante dicha solicitud

PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE —denunciante en el presente expediente—

present6 oposicién sobre la base de su marca HARVARD, registrada para distinguir servicios de
educacion.

Como decision de la controversia, la Comisién de Signos de Distintos emiti6 la Resolucion N° 483-
2020/CSD-INDECOPI, del 12 de febrero de 2020, por medio de la cual declaré fundada la oposicion
interpuesta y denego el registro de la marca solicitada por UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C.
debido a que determiné que la misma era confundible con la marca HARVARD registrada a favor de
la opositora.

Asimismo, cabe mencionar que en el 2014 la denunciada solicit6 el registro de la marca HARVARD
COLLEGE, para distinguir, entre otros, servicios de educacion. Ante dicha solicitud la denunciante
—PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE— se opuso debido a que considero que
existia confusién con su marca registrada. Si bien dicha solicitud concluyé sin un pronunciamiento
de fondo debido a que UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C. desistié de su pedido, ello se debio
a que entre las partes se cursaron algunas cartas notariales en las que PRESIDENT AND FELLOWS
OF HARVARD COLLEGE puso en conocimiento de la denunciada la confusion que podria derivarse
de ambos signos y, a fin de evitar mayores perjuicios, le solicité que se desista.
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Dicha prohibicion incluye, ademas, la obligacion de retirar de los circuitos comerciales
los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales,
en los que se utiliza el signo infractor, que le corresponda, asi como los materiales y
medios que sirvieron predominantemente para cometer la infraccion. Asimismo, implica
retirar de sus redes sociales cualquier perfil que contenga la denominacion HARVARD
gue conforma los signos infractores.

3.6. Costas y costos del procedimiento

El articulo 126 del Decreto Legislativo N° 1075, modificado por el Decreto Legislativo
N° 1309, establece que, la autoridad nacional competente ordenara que la parte vencida
asuma el pago de costos y costas del procedimiento en los que hubiera incurrido la otra
parte o el INDECOPI.

En tal sentido, esta Comisién considera que corresponde imponer a la denunciada el
pago de las costas y costos en los cuales ha incurrido PRESIDENT AND FELLOWS OF
HARVARD COLLEGE, en el presente procedimiento.

La presente Resolucion se emite en aplicacion de las normas legales antes
mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los articulos 36, 40, 41 y 42
de la Ley de Organizacién y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancionada
por Decreto Legislativo N° 1033, concordante con el articulo 4 del Decreto Legislativo
N° 1075; asi como por los articulos 50, 51 y 52 del Reglamento de Organizacién y
Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la
Propiedad Intelectual (INDECOPI).

4. DECISION DE LA COMISION

Primero: Declarar FUNDADA la denuncia por infraccion de derechos de propiedad
industrial interpuesta por PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE, de
Estados Unidos de América, contra UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C., de Peru.

Segundo: SANCIONAR a UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C., de Per,
identificada con RUC N° 20164113532, con una multa equivalente a 60 (sesenta)
Unidades Impositivas Tributarias, que debera ser cancelada dentro del término de 15
(quince) dias utiles en la Tesoreria del INDECOPI, bajo apercibimiento de ser cobrada
en la via coactiva. La multa impuesta sera rebajada en un 25% en caso de que la
infractora cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminacién del plazo
indicado, en tanto no interponga recurso impugnativo contra la presente Resolucién.

Tercero: REQUERIR a UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C., de Pert, de
conformidad con lo establecido en el numeral 4 del articulo 205° del Texto Unico
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444 (Decreto
Supremo 004-2019-JUS), el cumplimiento espontaneo de la multa impuesta, bajo
apercibimiento de que una vez firme la presente resolucion sea puesta en conocimiento
de la Sub Gerencia de Ejecucion Coactiva del Indecopi, a efectos de que ejerza las
funciones que la ley le otorga.
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Cuarto: PROHIBIR a UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C., de Peru, el uso de los
signos infractores, en forma aislada o conjuntamente con otros elementos e
independientemente del color empleado, para distinguir servicios de educacion y
actividades econodmicas relacionadas con dichos servicios, de la clase 41 de la
Clasificacién Internacional.

Quinto: DISPONER que UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C., de Pert, asuma el
pago de las costas y costos incurridos por PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD
COLLEGE, de Estados Unidos de América, con motivo del presente procedimiento.

Con laintervencién de: Ray Augusto Meloni Garcia (Presidente de la Comisién de
Signos Distintivos) y de los miembros de Comision: Sandra Patricia Li Carmelino,
Gisella Carla Ojeda Brignole y Efrain Samuel Pacheco Guillén.

Registrese y comuniquese
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