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SURVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES - SENADI
DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Resolucién Nro.: 005-2025-SENADI-DNPI-NOT

TRAHITE Nro,: SENADI-2025-NOT-007

SOLICITANTE: CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES SA.
SIGNO DISTINTIVO; JEAN BOOK & Diseno

NATURALEZA: HIXTO

SERVICID NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES - SENADI. - DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL. = Quita, Distrito Metropolitano, 31 de marzo de 2025.

ANTECEDENTES:

1 [116 de noviembre de 2023, CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A., por medio de Maria Cecilia
Romoleroux Armijos, en calidad de apoderada especial, presento el Formato Unico de Declaratoria de
Notoriedad de Signos Distintives, ante el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, mediante el cual
solicita se declare la notoriedad del signo ‘JEAN BOOK & Disero en la clase internacional No. 16, para
los productos: “archivadores [articulos de olicina}; blocs [articulos de papelerial: blocs de dibujo;
calcomanias; carpetas para documentos; carpetas para hojas suellas; cuadernos; escolar (material)

scrilura marcadores [ arliculos de papeleria]; material escolar; articulos de papeleria”.

2 [104 de diciembre de 2023, la Direccion Nacional de Propiedad Industrial avecd conocimiento y admite
a tramite la solicitud, asignandole el nimero de tramite SENADI-2023-NOT-007. Adicionalmente, se
agreqo al expediente el escrito y anexos presentados el 16 de noviembre de 2025 por Mania Cecilia
Romoleraux Armijs, en calidad de apoderada especial de CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A.;
¢l Formato Unico de Declaratoria de Notoriedad de Signos Distintivos, presentado ante el Servicio
Nacional de Derechas Intelectuales el 16 de noviembre de 2023 por CARVAJAL PROPIEDADES E
INVERSIONES S.A; el pago de la tasa del comprobante Nro. S-1301271, de fecha 16 de noviembre de 2023,
por el valor de TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD
$3.270} y, se legilimd la intervencion de Maria Cecilia Romoleroux Armijes en calidad de apoderada
especial de CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A. De la misma manera, se solicito remilir la
documentacion y pruebas necesarias que acrediten el cumplimiento del articulo 460 del Codigo
Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacidn; para lo indicado se le
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concedio el termino de diez (10) dias, en concordancia con el articulo 525 del Reglamento de Gestion
de los Conocimientos

- 3 0118 de diciembre de 2023, CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A., por medio de Maria Cecilia

Romaleroux Armijos, en calidad de apoderada especial, presento un escrito dando contestacion a la
providencia indicada en el numeral anlerior y anexando documentos y pruebas,

4  Entechal6 de febrero de 2024, CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A., por medio de Maria Cecilia
Romoleroux Armijos, ingresa escrito de prueba.

§  [n fecha 01 de julio de 2024 CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A., por medio de Maria Cecilia
Romaleroux Armijos, ingresa escrito de impulso de tramite.

Con los antecedentes expuestos, esta Direccion Nacional, en el ejercicio de sus facultades legales, para
resolver la presente solicitud de Declaratoria de Notoriedad: )

CONSIDERA:

PRINERD. - Que, el arl. 322 dela Constilucion dela Repiiblica del Ecuador, reconoce la propiedad intelectual
de acuerdo con |as condiciones que senale |a ley.

SEGUNDO. - Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 356, publicado en el Suplemento al Registro Oficial No.
724 de 18 de abril de 2018, se cred el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales{SENADI) come la autaridad
nacional competente en materia de derechos intelectuales; y, mediante Resolucion Nro. 005- 2023-0G-NI-
SENADI de 24 de julio de 2023, se expide el Estaluto Organico del Servicio Macional de Derechos
Intelectuales. En consecuencia, esta Oireccion Nacional es competente para sustanciar y resolver el
presente procedimiento administrativo.

TERCERD. - Due, las Disposiciones Generales Primera y Sequnda del Codigo Orgdnico de la Economia Social
de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion, establecen lo siguiente:

‘PRIMERA. - Paro ln oplicocion de los disposiciones de este Codigo se otendera lo estoblecido en el
orticulo 425 de la Constitucion de lo Republica, osi como los trotados internocionoles suscritos por L8
el Ecuadar,

SEGUNDA. - Los disposiciones estoblecidas en el presente Codige referidos o lo propiedad
intelectual se oplicardn en lo que no fuere controrio u opueste a los compromisas asumidos por el
Ecuador en las Decisiones de la Comunidad Andina, en su condicion de Pais Miembra.”

En atencién a lo indicado por las normas referidas, conviene senalar que existen instrumentos
internacionales de los cuales el Ecuador es parte, que regulan aspectos en materia de propiedad intelectual,
y especificamente lo concerniente a Marcas Nolorias, tales como el Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, en adelante “Acuerdo sobre los ADPIC" y
la Decision 486 que establece el Régimen Comin sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina de
Naciones - CAN, por lo que, corresponde su aplicacion en el presente caso.
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Inngvacion indica que, el titular del signa distintivo solicitara a la autoridad nacional competente en <.

de derechas intelectuales el reconocimiento de la notoriedad del signa distintivo, a cuya soficitud dem '

acompanar las pruebas que considere pertinentes para demostrar la notoriedad del misma, canforme las
factores previstos en el articulo precedente.

QUINTO. - (ue, el Reglamento de Gestion de los Conocimientos, indica que, de conformidad con el Codigo
Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacidn, el Servicio Nacional de
Derechos Intelectuales podra declarar la notoriedad actual de un signo distintivo.

SEXTO. - Validez procesal. - Esta Direccion observa que no se han producido omisiones de solemnidades
sustanciales, ni vicios que puedan causar la nulidad del presente tramite, por lo que se lo declara valido.

SEPTIMO. - Prueba de notoriedad. - Del material probatorio agregado por el solicitante se identifican las
pruebas detalladas a continuacion:

71 Copia certificada de la Resolucion Nro. 00003552, emilida por la Superintendencia de Industria y
Comercio de |a Repiblica de Colombia, el 31 de enera de 2012.
7.2 Copia certificada de la Resolucion Nro. 38535, emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio

de la Republica de Colombia. el 03 de julio de 2017.
73 Copia certificada de la materializacion Nro. 20231701001C03338, de fecha 15 de septiembre de 2023,

emitida por el Dr. Jorge Enrique Machado Cevallos, Notario Primero del canton Quito, de la pagina web:

https://wwy.instagram.com/} okcol/
76 Copiade la materializacion Nro. 20231701001C03336 de fecha 15 de septiembre de 2023, emitida por el

Dr. Jorge Enrique Machada Cevallos, Notario Primero del cantén Quito, de la pagina web:

hitps:/fwww.[ .com/Jean ol.
77 Copia certificada de la materializacion Nro. 20231701001C03335 de fecha 15 de septiembre de 2023,

emitida por el Dr. Jorge Enrique Machado Cevallos, Notario Primero del canton Quito, de la pagina web:
https-//www,behance net/gallery/ 89033291/ Jean-Book-Campana- 19-Brand-Refresh.

78 Copia certificada de la malerializacion Nro. 20231701001C03334, de fecha 15 de septiembre de 2023,
emitida por el Dr. Jorge Enrique Machado Cevallos, Notario Primero del cantdn Quito, de la pégina web:
hitps:// www.tiendanorma.com.co/g/jeanbook/.

79 Copia certificada de la materializacion Nro. 20231701001C03333, de fecha 15 de septiembre de 2023,
emitida por el Dr. Jorge Enrique Machado Cevalios, Notario Primero del cantdn Quito, de la pagina web:
hitps://www.liatula.com ec/tienda/producto/cua -acad-100-hjs-cuadros-jean-book-00013234/,

(9.8)
7.0 Copia certificada del contrato de licencia de marcas entre CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A.

y BICO INTERNACIONAL SA., con su apostilla.
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11 Copia certilicada con reconocimiento de lirma de lecha 04 de septiembre de 2023, del certificado
comercial suscrito por Guido Honorio Luzuriaga Espinoza.

112 Copia certilicada con reconocimiento de firma de fecha 11 de septiembre de 2023, del informe de
estudio de mercado realizado por NOVA CONSULTING, suscrito Shirley Alexandra Cedeno Ponce.

713 Copia certificada informe de los ingresos por conceplo de ventas correspondientes de la marca 'Jean
Book', con firma de responsabilidad de Jenilfer Esperanza Alvira Dominguez, designada por ERNST &
YOUNG AUDIT SAS. debidamente notariada y apostillada.

1.3 Copia centificada con reconocimiento de firmas de fecha 12 de septiembre de 2023, del certificado
comercial suscrito por Mario Esteban Ledesma Viteri, representante legal de DUOPRINT-G S.A.

105 Copia certilicada con reconocimiento de firma de fecha 15 de sepliembre de 2023 del certificado
comercial suscrito por Otto Sequra, jefe de compras de DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA DILIPA
CIA.LTDA.

116 Copia certificada del informe de las encuestas realizadas por el consultor Fabricio Horacio Betancourt
Ordonez. )

117 Copias autenticas de titulos y certificados de registro, emilidos por las autoridades competentes de
Colombia, México, Panama y Perl, en los que consta como actual titular CARVAJAL PROPIEDADES E
INVERSIONES S.A., mismas que se detallan a continuacion:

PAIS | TITULO/CERTIFICADO |  ANQ DE CLASE
DE REGISTRO CONCESION | INTERNACIONAL
Colombia 323185 2006 16
10278 1985 16
323293 2006 16
323294 2006 16
323295 2006 16
323296 2006 16
256573 2002 16
358918 2008 16
358617 2008 18
358934 2008 16 )
358935 2008 16
358919 2008 16
358918 2008 16
México 719327 200 16
407658 1992 16
Panama 040612 1986 16
040595 1987 16
270404 01 2018 16
Peri 020560 1995 16
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118 Copias de titulos de registro. emitidos por la autoridad competente de £ cuador, en los que rﬂ,n-.r.\
actual titular CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A.

TITULO DE REGISTRD |  ANODE CLASE |
CONCESION | INTERMACIONAL
SENADI_2021.71.6346 2021 7
SENADI_2021_T1.4121 2021 B
SENADI_2021_11_787) 2022 16
SENADI_2020_T1.5581 | 2022 16
SENADI2020_T1.5593 | 2022 16
EPL_2017.11.6627 2017 16
SENADI_2019_T1_8710 2019 B
DNPI-1106-95-MICIP 1995 18
DNPI-2158-97-MICIP 1997 16

7.9 Copia simple de la resolucidn Nro. SENADI_2023_RS_20010, dentro del tramite Nro. SENADI-2018-T1274
del signo ‘JEAN BOOK APARIENCIA DISTINTIVA'

7.20 Copia certificada de la materializacian Nro. 20231701019C02612, de fecha 18 de septiembre de 2023,
emitida por el Or. Camilo Orlando Salinas Zamora, Notario Décimo Noveno del canton Quito. de la pégina
weh: hitps://marcia.impi.gob.mx/marcas/ h/result?s=018991db-0847-£293-2535-
Tioblaef643f@m=1

1.21 Original de! informe técnico pericial de informatica forense sobre pruebas digitales, elaborado por el
Ing. Fabian Eduardo Silva Toledo, perito acreditado por el Consejo de la Judicalura, junto con un CD
que contiene el respaldo de la evidencia digital.

1.22 Ejemplar de cuaderno marca Jean Book.

OCTAVO. - Conforme el articulo 463 del Codige Organico de la Economia Social de los Conocimientes,
Creatividad e Innovacion, para decidir acerca de la solicitud de declaratoria de notoriedad respecto del
signo "JEAN BOOK & Disedio’ en la clase internacional Nro. 16 respecto de los siguientes productos:
“Archivadores [articulos de oficina]; blocs [articulos de papeleria}; blocs de dibujo; calcomanias; carpetas
para documentos; carpetas para hojas sueltas; cuadernos; escolar materiall escritura marcadores
[articulos de papeleria); material escolar; articules de papeleria”, esta Direccion debe valorar las pruebas
presentadas por el solicitante a fin de delerminar si las mismas demuestran la notoriedad alegada en
refacion con los factores determinados en el articulo 460 del Codigo Organico de la Economia Social de los
Conocimientos, Creatividad e Innovacion, en concordancia con el articulo 228 de la Decision 486.

Este analisis se lo realiza en relacion con el sector pertinente de referencia indicado en el formalo unico
de declaratoria de notoriedad de signos distintivos.

Signa distintivo notoriamente conocido

A efectos de definir una marca notoria, resulta fundamental hacer referencia a la normativa y
jurisprudencia pertinente.

En primer lugar, el articulo 224 de la Decision 486 de la Comunidad Andina, dispane:
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Sector pertinente

£l @t 230 oo la Decision 488 de la Comunidad Andina dispone que se consideraran como sectores
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Al respecto, o Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, indico sobre el sector pertinente:

! Indwnd de Jusbiow de ta Comunidad Andina. Proceso 3TH1F- 2001
* (ongepto C 120 por o Irdunal de Justicia de 1 Comunidad Andina Procesa 41 P-98
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“entendiendose por este ultimo no stlo a los potencinies adquirentes sino a los tsuarios y
eslen involucrodas con los productos o servicios anles, duronte o despues de su venlo. ™

Adicionalmente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indica respecto de la marca nofts

conocida y su dinamica con el sector pertinente:

“En lo marca notariomente conocido convergen su difusian entre of publice consumidar del producto o servicio
al que la marca se reliere proveniente del usa intensive de lo misma y su consiquiente reconocimienta dentra
de los circulos interesodos por lo colidod de los productos o servicios que ello omporo, yo que ningun
consumidor recordara ni difundira el conocimiento de la morca cuando fas produclos o servicios por ella
protegidos no safisfogon los necesidodes del cansumidor, comprador o usuorio, respectivamente.™

Por lo tanto, se entiende que el sector pertinente comprende a quienes naturalmente estan, o podrian estar,
en contacto con los productos o servicios identificados con la marca cuya declaratoria de notoriedad se
pretende. Lo imporlante es que el sector pertinente, a raiz de este contacto constante, asocie la marca con
facilidad a los productos y servicios que ésta distingue.

Factores para determinar la notoriedad

El articulo 228 de la Decision 486 de la Comunidad Andina dispone que se consideraran factores para
determinar la notoriedad de un signo distintivo:

"o} el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualguier Pois Miembro;
bllg duracicn, amplitud y extensicn geografica de su utilizacidn, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro;

¢} lo duracion, omplitud y extension geografico de su promocion, dentre o fuera de cualquier Pais Miembro,
incluyendo lo publicided y lo presentacidn en ferios, exposiciones u olros eventos de los productos o servicios,
del establecimiento o de la actividod a los que se oplique;

d) el valor de todo inversion efectuoda pora promoverlo, o poro promover el estoblecimiento, octividad,
productos o servicios o los que se oplique;

e)los cifros de ventos y de ingresos de lo empresa titular en lo que respecta ol signo cuya notoriedad se olega,
tanto en el plana internacionol como en el del Pais Miembro en el que se pretende fo profeccitn;

f) el grado de distintividad inherente o adquirido def signo;
gl el valor contoble def signo como activo empresarial;

h} el volumen de pedidos de personas interesodas en ohtener una fronquicio o licencio del signo en
determinado territorio; 0.

i)la existencia de octividades significativas de fabricocion, compras o almacenamiento por el titular del signo
en el Pois Miembro en que se busca proteccion;

jllos aspectos del comercio internacional; o,

3 Yyibunal de Justicta de la Comunidad Andina, Proceso 41-1P-98
* Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 35-1P-2013
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k)l existencia y entiguedad de culquier registro o solicitud de registro def signo distintiva en ef Pois Miembro
aen ol extranjera.”
Valoracian de la prucha

Con lo expuesto, queda indicada que quien alega la notoriedad de un signo debe probarla. Asi, la carga
probatoria recae en el solicitante, quien debe aportar pruebas utiles, conducenles y perlinentes, ya que, e
conformidad con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

‘Lo natoriedad de un signo es un hecha que debe ser probada por quien lo alega o través de prueba habil onle
el juez 0 la oficina nocionol competente, seqiin sea el caso.

A efectos del proceso que nos ocupa, vale hacer referencia a lo indicada por el Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina respecto de como se procede ante una solicitud de declarataria de notoriedad cuando
esta ya ha sido olorgada en un pais miembro:

T..) pora probor lo noteriedod no bosta con esgrimir un oclo odministrativo o judicial donde se hoyo
reconacido dicha condicidn, sino que se deben presentor lodos los medios de prueba perlinentes por
demostrar el coracler de notorio coso o coso. Esto quiere decir que la notoriedad reconacida por lo outaridad
odministrotiva o judicial es valida para diche caso particular.

En el expediente administrativo obran las resoluciones Nro. 00003552 y 38535 emilidas por la
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a través de las cuales se declard la notoriedad de la marca
'Jean Book' en Colombia para los periodos comprendidos en los afios 2007-2010, y 2010-2017. Teda vez que
dichas resoluciones no son vinculantes para la autoridad competente en Ecuador, esla Direccion realizala
valoracion de la prueba presentada en el expediente en relacion con los factores arriba indicados. Y, sin
perjuicio de la obligacion de esta Direccion de valorar toda fa prueba en su conjunto, para conducir el
desarrollo de este acapite de mejor manera, se han clasificado las pruebas aportadas en funcion del factor
que cada una demostraria, conforme con lo siguiente;

1 Pruebas lendientes a demostrar el “grade de su conocimiento entre los miembros del sector
perlinente dentro de cualquier Pais Hiembro™

£l Tribunal de Justicia de a Comunidad Andina ha serialado que una marca noloria es aquella que:

7..) reune I colidod de ser conocido por uno colectividod de individuos perlenecientes o un determinado
grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que es aplicable|...J"

En relacion con este factor, se ha aportado como prueba |a investigacion de mercados realizada por NOVA
CONSULTING. En la documentacion aportada se senala que dicha empresa cuenta con “casi una década de
trayectoria®, y que llevd a cabo un estudio de mercado con lodas las normas técnicas establecidas para las
evaluaciones que se realizan a los consumidores. Sobre el objeto del estudio se indica lo siguiente:

1...)la medicion de solud de morca pora las categorios de cuadernos, colores y marcadores en ef mercado
ecuatoriono desde el ofo 2019 hosto la octualidod, enfocodo en comprodores y usuarios colegorios de

* Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 53-1P-20722
" Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 50-P-2021
? Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Procesa 5-1P-84
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cuedernos v lapices de colores en los cludodes de Quile y Guayagull enfoconda los esfuerzas
el nivel de conocimiento, interes de compra. mivel de compra, preferencia ofributos y imelantes

gue Se encuentron marcas como Norma, Kivt, Jean Book. enire otros

£l estudio de mercodo paro lo medicion solud de morca consisle en evaluar en ¢l grupo objetivo o lorge!
les variobles que constituyen lo escolera de marco dentro de los cotegorios de interés y que permiten
determinar su salud, partiendo del nivel de conocimiento_.) Ademas. s2 evaluan afributos o coractersticos
que el consymidor refaciona con los marces de ly colegono, osi coma los limitaciones o barreras gue hoyo
podida tener parg consumir las morcas.” (énfasis me corresponde)

En el estudio de mercado se llevaron a cabo dos encuestas, una en 2019, y otra en 2022. Como resultado se
obtuvo gue el nivel de recordacion de la marca por parte de los consumidores reales o potenciales fue del
28% y 25%, respectivamente. Del informe se desprende que este resultado corresponde unicamente al
. producto “tuadernos™ de la marca ‘Jean Book’ a los que ademas, los consumidores asociaron
caractensticas como durabilidad, resistencia, calidad, innovacion, facilidad de escritura y accesorios.

Ahora bien, se debe indicar que esta prueba por si sola no acredila el cumplimiento de este factor toda vez
que no se indican cuales fueron las preguntas realizadas al piblico objetivo, ni cual ha sido la tecnica
empleada, informacion que resulta importante para poder determinar el nivel de conocimiento del producto
por parte de los consumidores reales o potenciales.

Por otro lado. en el expediente administrativo se encuentra el “Informe encuesta de marca de cuadernos’,
eleborado por Fabricio Betancourt, abogado y magister en estrategia y creatividad en publicidad, y en
marketing palitico (esirategias y comunicacidn politica), quien fijo como objetivo de su estudio de mercado:

7..) anolizor las marcos de cuodernos dirigidas ol segmenta de fa poblacion de edodes comprendidos entre
los 25 y 45 anos.”

Este estudio fue llevado a cabo en las ciudades de Quito y Guayaquil durante los primeros dias de
septiembre de 2023, por medio de encuestas fisicas y online automatizadas. En el informe constan las
siguientes prequntas relevantes para este analisis, con sus resultados respectivos:

*

"PREGUNTA 3: ;Usted recuerdo lo marca de cuodernos Jean Book?" (af hacer lo pregunta se les mostro o los
encuestados lo posta del cuaderno)

=ax

Con este apoyo visual, el B2.98% de los encuestados respondio que “Si™. De conformidad con lo que indica
Fabricio Betancourt en relacidn con el signo cuya notoriedad se alega “...) de cada 10 encuestados, 8 la
recuerdan claramente, ya sea porque la han visto, comprado o utilizade.”

===

“PREGUNTA &: ;Con qué marca asocias estos diseros?” (ol hacer lo pregunta se les mostra o los encuestados
una fotografia que contenia una variedad de portadas de cuadernos marca ‘Jean Book', con las letras “JEAN
BOOK eliminadas de la esquina superior derecha de codo una)

La marca mas asociada por los encuestados con las portadas fue‘Jean Book', con un porcentaje del 42,107
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Este estud o refleja altos niveles de recordacion por parte de los consumidores reales o potenciales quienes
asacian Jean Book' com cuadernas, y e atribuyen una serie de caracteristicas favorables. Esto es un

indicador de que. 3 traves de la publicidad y comercializacion sostenida en el tiempo de este producto, su
imagen logro permear en la mente de los consumidores haciendo facil su reconocimiento.

Adicionalmente, obran en el expediente certificados emitidos por comercializadores de mochilas y
cuzderngs marca Jean .,..:i quienes dan cuenta de haber realizado esta actividad por un periodo
comprendido desde el 2na 2074 al 2023, segun el siquiente detalle:

CONERCIALIZADOR | UNIDADES EN CONJUNTO VALOR (USD)
3076100 (TRENTA BIL
Guide Bonoria Luzuriaga Espinaza | Do VRECE MILTRESCIENTOS | cprer evrnd oEGENTA Y UND con
i TREE) 00/100)
|

[:to Sequra, Jefe de Comprasde bk

.ot L;EL:;"; 50,245 (SESENTA HIL DOSCIENTES “;E“;:ﬁ’ﬁ:;g;g:ﬂ;:*
R CUARENTA ¥ CINGCO)

BASELERIA DILIPA CIA LTDA CUARENTA Y CUATRO con 00/100)

Estos certificados acreditan l2 existencia de relaciones comerciales sostenidas por casi una década con

EICO INTERNACIONAL SA. titular de! signo cuya notoriedad se alega.

En virtud de lo expuesto, y valorada la prueba en su conjunto queda probado el grado de conecimiento por
parte g2 consumidores reales o potenciales y comercializadores de cuadernos marca ‘Jean Book'.

2 Pruebas tencientes 3 demostrar “la duracion, amplitud y extension geogrifica de su
utilizacion, dentro o fuera de cualquier Pais Hiembro™

Jen'ffer Esperanza Alvira Dominguez, revisora fiscal designada por la compaiia colombiana ERNST &
YOUNG AUDIT SAS. emitio un certificado de auditoria de CARVAJAL EDUCACION S.A.S, respecto de las ventas
ge productos de la marca ‘Jean Book', en este documento, se certifican los ingresos percibidos por la
compafia segln el detale a continuacian:

ARD VENTAS - HARCA JEAN BOOK VENTAS NETAS
(en pesos colombianos) (en peses colombianos)
a0 10.805.738.098 186.399.409.090
2020 5.914.256533 B83.233.993.516
200 5.115.614.002 157.950.096.565
072 B.191934.507 JAIN2.581.751
A JUNID 2023 3.906.208 246 Tl 944 044 353

Adicicnalmente, en el "ANEXO VENTAS POR MARCA", adjunto al certificado, consta el siquiente detalle
respecto de las unidades vendidas en el mismo periodo de liempo:
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NAL/JEXT CATEGORIA | JUNID 2023 2022 2021 2020

Nacional Archiva 37 1639 LE91 1807

Macional Haleteria 116 120 2808 1419 1349

Nacional Registro LE7.057 800774 | 989793 | 1INAT | 2356125

Total Nacional 467.310 B09.626 | 997.292 | 1.374.739 | 2.379.282
Exterior Archivo 7.984 1442 240
Exterior Haleteria 1158 684 3.252 6.079
Exterior Registro J16.070 B20.265 | B46.493 | 8433 | 1363855
£ Total Exterior 316.070 829.397 | 654619 | B47.065 | 1391351
TIIIT::.U.:{HH 783.380 | 1.639.023 | 1651.9M | 2.221.904 | 3.770.633

Esta prueba demuestra que desde 2019 a 2023, productos de la marca ‘Jean Book', sin ser claro cuales en
especifico, fueron vendidos en volimenes objetivamente altos, tanto en Colombia, como en otros paises.
Esto implica |2 presencia y uso constante del signo en el mercado a través de los anios en al menos uno de
los paises miembros de la Comunidad Andina.

Asimismo, de la materializacion de la pagina web de TiendaNorma, se verifica la venta en linea de cuadernos
y blocks con varias portadas, todos de la marca ‘Jean Book', La terminacion del link en *.co”, en conjunto
con la moneda en la que estan sus precios, indica la utilizacion del signa en Colombia, Pais Miembro de la
Comunidad Andina.

En este punto, resulta importante resaltar que los criterios normativos antes indicados permiten que las

L pruebas aportadas estén referidas a territorio extranjero, siempre que acrediten el conocimiento del signo
entre los miembros del sector pertinente en cualguiera de los paises miembros de Comunidad Andina, con
lo cual, esta Direccion considera este criterio satistecho con 1a prueba aportada.

| 3 Pruebas lendienles a demosirar la “duracion, amplitud y extension geografica de su

f promocion, dentro o fuera de cualguier 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”

Uno de los factores relevantes en la declaratoria de notoriedad de un signo distintivo, es acreditar la
publicidad y promocion realizada, en la que se promueva el signo cuya notoriedad se alega.

Mario Esteban Ledesma Viteri, en calidad de representante legal de DUDPRINT-G 5.4, certifica haber hecho
trabajos de publicidad tradicional para la marca 'Jean Book', entre los que han estado exhibidores,
impresiones, letreros, elc, con la linalidad de ubicarlos en puntos de venta a nivel nacional en el periodo
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comprendido entre 2020 a 2023, La inversion Lotal por esta publicidad fue de §55.57170 (CINCUENTA {
CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO con 70/100).

Adicionalmente, consta el dacumento “Informe técnico pericial de informatica forense”, elaborado por el
Ing. F abian Eduardo Silva Toledo. A partir del misma, y de la evidencia contenida en el CD adjunto. se wverificd
el contenida de videos publicados en la red social YouTube, que corresponden a publicidades en favor de
‘Jean Book' con el siquiente detalle:

B URL ANO DE PUBLICACION VISITAS
https:/ www youtube com/walchPv=KhEWLBZTYIU 2015 BRILE |
| hilps 1 Iwwrw youtube com/walchv=bhijubk-0YA 2005 13.205.383
| hitps:/ [waws youtube com/watch?v=TLIgz¥UxsyH 2016 18167
hitps:/wwe youtube com/watch?v=-14eilETRO0 2013 221096
hitps:/{viww youtube.com/walch?v=gpyudYYTCol 2020 624833
https-/ /wee,youtube.com/ (o JeanBookNormal featured Canal creadoen 200 | 12.209.202 (de todos
| B sus videos en total)
| Ultima video de 2020
| https://wew youtube.com/watch?v=WybhtYAs?cE 2018 m
.L htps:/ v youtube com/watch?v=jlcqwrDhly() 02 nz3

Con la prueha aportada, es evidente que, desde hace mas de diez afos, millones de personas han visto
videos publicitarios de cuadernos de la marca ‘Jean Beok' en YouTube, una de las plataformas digitales
més usadas a nivel mundial, lo cual indica que el alcance internacional de esta publicidad. También se ha
podido identificar que los videos aun estan disponibles en el canal de YouTube, lo cual muestra la itnencion
del empresario de sostener la publicidad en el tiempo. Este hecho es un referente directo de la extension y
amplitud de la promocidn del signo cuya notoriedad se ha solicitado reconocer a esta Direccion.

Ademas, consta del expediente administrativo la materializacidn de la pagina web Behance, mediante la
cual se muestra la intencion de publicitar los cuadernos marca ‘Jean Book' a nivel nacional e internacional
con el uso te metodos tradicionales, asi como con medios digitales. Y, la materializacion de la pagina web
de Tia Tula, en la que se verifica opcion de la 'venta en linea’ de un cuaderno de la marca 'Jean Book', cuya
cubierta es idéntica al signo cuya declaratoria de notoriedad se pretende. Al ser una empresa ecualtoriana
se entiende que comercializa dicho producto en el Ecuador.

De las malerializaciones de redes sociales se desprende que la pagina de Facebook “JEAN BODK™ tenia
aproximadamente 185.000 Me Gusta y 185.000 sequidores. De la cuenta de Instagram con nombre de
usuario “jeanbookcol”, se evidencian 851 publicaciones y aproximadamente 14.200 sequidores.

Se presentan también como prueba materializaciones de un articulo titulado "LA INNOVACION COMO
COMPETENCIA CENTRAL EN LA INTERNACIONALIZACION DE LAS FIRMAS LATINOAMERICANAS: EL PROCESD DE
BICO INTERNACIONAL, EMPRESA DEL GRUPO CARVAJAL S.A" De los fragmentos del articulo se rescatan
referencias del posicionamiento de ‘Jean Book' como marca de cuadernos, malerial de estudio y
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4 las pruebas tendientes a demostrar la “existencia y antigiiedad de cualquier registro o
solicitud de registro del signo distintivo en el pais miembro o en el extranjero”

En el expediente administrativa consta una serie de titulos y certificados de registro emitidos por las
autoridades competentes de Ecuador, México, Pert, Panama y Colombia. Se pudo verificar I2 vigencia de
todos ellos, y que su actual titular es CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A. Con respecto a aguelios
litulos otorgados en el extranjero, absolutamente todos corresponden a la clase internacional Nro. 16,
siendo emitido el mds antiguo de ellos en Colombia, en 1985. En cuanto a los olorgados en Ecuador,
inicamente refiriéndonos a aquellos que corresponden a la clase internacional Nro. 16, el titulo de registro
maés antiguo data de 1997. Vale también indicar que en 2023, el SENADI declard como apariencia distintiva
un signe idéntico al de la presente solicitud, mediante Ia resolucion Nro. SENADI_2023_RS_20010.

Adicionalmente, de la materializacion de la pagina web del Instituto Mexicano de la Propiedad lm.iuslri.ar 58
desprende una lista de todas las marcas registradas para productos de la clase 16, cuya denominacion es
o contiene "JEAN BOOK", y cuyo titular es CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A.

Con la dicho en los parrafos precedentes, esta Direccion identifica con claridad la intencion def empresario
para consolidar su marca en diferentes mercados al invertir en el registro y mantenimiento de marcas
mixtas que comparten elementos esenciales del signo cuya notoriedad se ha solicitado y fortalecen una
familia marcaria. De |a prueba aportada, se evidencia una antigiiedad de décadas del signo, su registro en
varios paises de Latinoamérica, entre ellos Ecuador, y el esfuerzo del titular por mantener vigentes los
titulos. con el animo de ser el Gnico con derecho a explotar dichas marcas en el mercado. Asi. esta autoridad
considera que se ha acreditado prueba suficiente para este faclor en relacign con cuadernos marca “Jean
Book™.

Conclusiones respecto de la valoracion de la prueba
Es importante tomar en cuenta lo que ha indicado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

“Lo declaracion de! funcionario administrolivo de que una morca es naltorio derivodo de su simple infuicicn o
informocion o por un conocimiento generol que tengo sobre uno determinada morca, no es suliciente parg
que lo misma sea notoria. Esa declarocin, coma acto administrativo puede ser impugnoda o recurrida de
ocuerdo con los tromites procedimentoles de codo Pois Miembro.™

Es asi gue, la declaracion de notoriedad de una marca merece la valoracion integral de las prughas
aportadas, y que estas sean suficientes para demostrar, sin lugar a duda, que el sector pertinente conoce
e identifica los productos distinguidos por la marca cuya declaratoria de notoriedad se pretende. Este
reconacimiento por parte del sector pertinenie constituye uno de los elementos fundamentales para que
una marca pueda ser calificada como notoria.

¥ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso B+1P-38
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Por 1o tanto, en base a lo expuesto, se concluye que el solicitante ha demostrado varios de los factores
determinados en el articulo 460 del Codigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos.
Creatividad e Innovacion con respecto de |a marca 'JEAN BOOK & Diseno’, exclusivamente respecto del
producto: “cuadernos”. Es asi que, unicamente respecto del producto indicado, esta Direccion puede
determinar que las caracteristicas del signo notoriamente conocido se han cumplido, y que la marca 'JEAN
BOOK & Disena’ reune las condiciones para calificarse como notoria.

Por otro lado, esta Direccion considera que no se presentd prueba suficiente para determinar la notoriedad
de "JEAN BOOK & Disena’ con respecto de los siguientes productos: “archivadores [articules de oficinal
blocs [articulos de papeleria} blocs de dibujo: calcomanias; carpetas para documentos; carpetas para

hojas sueltas; escolar (maleriall escritura marcadores [articulos de papeleria}; material escolar: articulos
de papeleria”,

Por lo expuesto, esta Direccion Nacional de Propiedad Industrial, en ejercicio de sus competencias: ¥

RESUELVE:

1 DECLARAR la notoriedad de la marca JEAN BOOK & Disedio’ solicitada por Carvajal Propiedades e
Inversiones S.A., en la clase internacional Nro. 16, para el producto "cuadernos”.
La notoriedad actual estara determinada por las condiciones gue la motivaron, y se presumird
que subsisten por un periodo de siete afios, a parlir de la emisiin del presente acto
administrativo, en concordancia con el articulo 316 del Reglamento de Gestion de los
Lonocimientos, 1

2 DENEGAR la notoriedad de la marca ‘JEAN BOOK & Diseiio' soficitada por Carvajal Propiedades e
Inversiones S.A. en la clase intesnacional No. 16, para los productos: "archivadores [ articulos de
oficina}: blocs [articulos de papeleria} blocs de dibujo; calcomanias; carpetas para documentos:
carpetas para hojas sueltas; escolar [material) escritura marcadores [articulos de papeleria):
material escolar; articulos de papeleria”.

3 ORDENAR la emision del respectivo Certificado de Declaratoria.

El presente acto administrativo es susceptible de los recursos administrativos establecidos en el Codigo
Organico Administrativo, en concordancia con lo previsto en el articulo 597 del Codigo Organico de la
Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion: o por via judicial ante uno de los
Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo.

El presente acto se emile en virtud de la Accion de Personal Nro. SENADI-DATH-2024-10-263, de 30 de
octubre de 2024, - NOTIFIQUESE. -

07

Maria Carolina Sacoto Roma

DIRECTORA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
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