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SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES - SENADI
DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Resolucion Nro.: 004-2025-SENADI-DNPI-NOT

TRAMITE Nro.: SENADI-2023-NOT-005
SOLICITANTE: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
SIGND DISTINTIVO: LARK

NATURALEZA: DENOMINATIVO

SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES - SENADI. - DIRECCION NACIONAL DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL. - Quito, Distrito Metropolitano, 28 de febrero de 2025.

ANTECEDENTES:

1 El13 de octubre de 2023, PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A, por medio de Alejandro Ponce
Martinez, en calidad de apoderado especial, presentd el Formato Unico de Declaratoria de
Notoriedad de Signos Distintivos, ante el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales,
mediante el cual solicita la declaratoria del signo denominativo LARK para identificar ciertos
productos de las clases internacionales:

C.1. 18: "Cuero e imitociones de cuero, orticulos de estos malerios no incluidos en otros closes;
pieles; baiiles y maletos; paraguas, sombrillas y bastones; fustos, joeces y guarniciones”.

C.L. 34: “Tobaco en bruto o manufacturado; productos de tabaco; puros, cigarros, cigarrilios;
tabaco poro envolver sus propios cigarrillos, tabaco de pipa, tobaco masticable, taboco en poivo,
cigarrillos de clavo de olor hechos con uno mezclo de tabaco, clavo de olor y soborizontes

@ (kretek): snus (derivado del toboco} sustilutos del taboco (no pora propdsitos médicosk
cigarrillos electranicos; productos de tobaco con el propdsite de ser colentados, dispositivos
electranicos y sus partes con el propdsito de colentar cigarrillos o tabaco con el fin de liberar
oerosol que contiene nicotina pora inholacion; soluciones de nicoting liquida para usarse en
cigarrillos electronicos; orticulos poro fumadores, papel para cigorrillo, tubos para cigarrillo,
filtros pora cigarrillo, latas pero tebaco; pitileras o cigarreras, ceniceros para fumodores, pipas,
aparatos de bolsillo para envolver cigarrillos, encendedores para fumadaores, cerillos.”

2 E131de octubre de 2023, la Direccion Nacional de Propiedad Industrial avocd conocimiento y
admitia a (ramite la solicitud, asignandole el nimero SENADI-2023-NOT-005. Adicionalmente,
solicitd a PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. remilir un escrito aclarando los anexos presentados
con la solicitud, el cumplimiento de los mismos de conformidad con el articulo 228 de la
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Decision Andina 486 y el pago de la tasa de "{TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) USD $3.270". Para lo indicado se le concedid el término de diez
(10} dias. en concordancia con el articulo 325 del Reglamento de Gestidn de los Conocimientos.

3 £116 de noviembre de 2023, PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A, por medio de Alejandro Ponce
Martinez, en calidad de apoderado especial, presentd un escrito dando contestacion a la
providencia indicada en el numeral anterior, detallando los anexos presentados con la
solicitud, y agregando el comprobante Nro. S-1294301, con su correspondiente pago por el
valor de USD $3.270 (TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA).

& En fecha 08 de marzo de 2024, PHILIP HORRIS PRODUCTS S.A., por medio de Alejandro Ponce
Martinez, en calidad de apoderado especial, presentd escrito de prueba.

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

CONSIDERA:

PRIMERO. - Que, el art. 322 de la Constitucion de la Republica del Ecuador, reconace la propiedad
intelectual de acuerdo con las condiciones que senale la ley.

SEGUNDO. - Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 356, publicado en el Suplemento al Registro
Oficial No. 224 de 18 de abril de 2018, se cred el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales
(SENADI) como la autoridad nacional compelente en materia de derechos intelectuales; y,
mediante Resolucion Nro. 005- 2023-DG-NI-SENADI de 24 de julio de 2023, se expide el Estatuto
Organico del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. En consecuencia, esta Direccion
Nacional es compelente para sustanciar y resolver el presente procedimiento administrativo.

TERCERD. - (ue, las Disposiciones Generales Primera y Sequnda del Codigo Organico de la
Economia Social de los Canocimientos, Creatividad e Innovacion, establecen lo siguiente:

"PRIMERA. - Pora lo aplicacion de los disposiciones de este Codigo se atenderd lo
estoblecido en el articulo 425 de lo Constitucion de la Repiblico, osi como los tratodos
internacionales suscritos por el Ecuador.

SEGUNDA. - Los disposiciones estoblecidos en el presente Codigo referidos o lo propiedod
inteleclual se aplicardn en lo que no fuere contrario u apuesto o los compromisos osumidos
por el Ecuador en las Decisiones de lo Comunidod Andina, en su candicion de Pois Miembro.”

En atencion 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 Notorias, tales como el Acuerdo sobre los
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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 aplicacian en el
presente caso.

CUARTO. - Que. el art. 463 del Codigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos,
Creatividad e Innovacion indica que, el titular del signo distintivo solicitara a la autoridad nacional
competente en materia de derechos intelectuales el reconocimiento de la notoriedad del signo
distintivo, a cuya solicitud debe acompariar las pruebas que considere pertinentes para demostrar
la notoriedad del mismo, conforme los factores previstos en el articulo precedente,

QUINTO. - Que, el Reglamento de Gestion de los Conocimientos, indica que, de conformidad con el
Cadigo 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, i vicios que puedan causar la nulidad del presente tramite, por lo que
se |o declara valido.

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

71 Declaracion original de Vanessa Alexandra Llerena Endara, apoderada especial de INDUSTRIAS
DEL TABACO, ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A. ITABSA, respecto de las ventas de cigarrillos con la
marca "LARK" en los anos 2021, 2022 y 2023.

7.2 Listado de titulos de registro de la marca LARK, y otras que contienen |2 palabra LARK en su
denominacion, a nivel mundial, cuyo titular es PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

7.3 Informe pericial elaborado por el Abg. Pablo Roberto Andino Fiallos, perito acreditado por el
Consejo de la Judicatura, mismo que contiene un analisis de la notoriedad de la marca LARK.

74 Informe pericial de consumo estadistico elaborado por el Econ. Daniel Alejandro Arboleda
Morejon, perito acreditado por el Consejo de la Judicatura.

75 Copias de los titulos emitidos en Ecuador, respecto de la marca LARK, cuyo detalle se indica a

conlinuacion;
P 2 ANO DE CLASE
PAIS L CONCESION | INTERNACIONAL
- DNPI-5205-07-HICIP 1997 18
Ecuador BO6 1961 Cigarrillos
4708-07 2007 3
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[ 12693 2003 %
3404-90 1990 34
3527-09 2009 3
8255-12 2012 34

182 1978 Cigarrillos
396 1982 3
448 1982 34
6529-07 2007 3

76 Copia del certificado de registro de marca de fabrica de Japdn, de fecha 1l de octubre de 1962,
con nimero de registro 0599070, para las clases 14 y 34, signo LARK. Documento se acompana
con su traduccion.

77 Copia del certificado de registro del signo LARK, emitido por el Instituto de Investigacion
Tecnologica Industrial y Normas Técnicas de Perd, de fecha 22 de mayo de 1978, con nimero
013583 para la clase 34.

78 Copia del certificado No. 50381, emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio de
Colombia, respecto del registro del signo LARK, de fecha 01 de enero de 1300, para la clase 34.

79 Copia del Certificado de registro No. 30092-A, emitido por el Servicio Nacional de Propiedad
Intelectual de Bolivia, de fecha 23 de octubre de 2013, respecto de la marca LARK para la clase
34

7.10 Certificado de registro, emitido por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Brasil,
proceso No. 815370407 respecto de la marca LARK, de fecha 25 de julio de 1995 para la clase
34

711 Certificado de registro No. 933030 emitido por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial
(INAP1) de Chile, para el signo LARK dentro de la clase 34.

712 Copia del certificado No. 432393 emitido por la Direccion Nacional de Propiedad Intelectual
de Paraguay, de la marca LARK Premium, de fecha 10 de noviembre de 2016, para la clase
internacional 34.

7.13 Copia del certificado de registro No. 43177, emitido por el Ministerio de Fomento de Venezuela,
de la marca LARK, de fecha 25 de enero de 1963, ue distingue “cigarrillos, clase 17 (productos
extranjeros/.

7.1 Titulo de Marca No. 78773, emitido por el Ministerio de Industria, Energia y Mineria de Uruguay
respecto de la marca LARK, de fecha 15 de octubre de 2022, para la clase 34 (Cigarrillos).
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175 Encuestas fisicas originales del “Sondeo de informacion de mercado para reconocimiento y
asociacion de la marca”, en las que se baso el informe de consumo estadistico elaborado por
el Econ. Daniel Alejandro Arboleda Morejon.

OCTAVO0. - Conforme el articulo 463 del Codigo Organico de la Economia Social de los
Conocimientos, Creatividad e Innovacidn, para decidir acerca de la solicitud de declaratoria de
notoriedad respecto del signo LARK para de la clase internacional Nro. 18 respecto de los siguientes
productos: "Cuero e imitaciones de cuero, articulos de estas materias no incluidos en otras clases;
pieles; baules y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas, jaeces y quarniciones.”, y para
la clase internacional Nro. 34 respecto de los siguientes productos: “Tabaco en bruto o
manufacturado; productos de tabaco; puros, cigarros, cigarrillos; tabaco para envolver sus propios
cigarrillos, tabaco de pipa, tabaco masticable, tabaco en polvo, cigarrillos de clavo de olor hechos
con una mezcla de tabaco, clavo de olor y saborizantes (kretekk snus (derivado del tabaco}k
sustitutos del tabaco no para propositos médicosk cigarrillos electronicos: productos de tabaco
con el propdsito de ser calentados, dispositivos electronicos y sus partes con el proposito de
calentar cigarrillos o tabaco con el fin de liberar aerosol que contiene nicotina para inhalacion;
soluciones de nicotina liquida para usarse en cigarrillos electronicos: articulos para fumadores,
papel para cigarrillo, tubos para cigarrillo, filtros para cigarrillo, latas para tabaco; pitilleras o
cigarreras, ceniceros para fumadores, pipas, aparatos de bolsillo para envolver cigarrillos,
encendedores para fumadores, cerillas.”, esta Direccion debe valorar las pruebas presentadas por
el solicitante a fin de determinar si las mismas demuestran la notoriedad alegada en relacion 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 Ia Decision 486,
y otros alegados por el solicitante.

Este andlisis se lo realiza en relacion con el sector pertinente de referenciaindicado, esto es “tanto
el sector de los consumidores, como el sector de la industria tabacalera y productos de la industria
del cuero”.

Signo Notorio

A efectos de definir lo que se debe entender por Marca Notoria, es pertinente citar lo establecido
en la normativa aplicable, la misma que senala lo siguiente:

El articulo 224 de la Decision 486 de la Comunidad Andina, establece lo siguiente: “Se entiende par
signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pois Miembro
por el sector pertinente, independientemente de fo manera o el medio por el cual se hubiese hecho
conocido”.

En concordancia, el articulo 459 del Cadigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos,
Creatividad e Innovacion, dispone:Se entenderd por signo distintivo natoriomente conocido el que
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fuere reconacido coma fol en el pais o en cualquier pais miembro del Convenio de Paris, ADPIC, o con
el que ol Fcuador montenga trotodos en molerio de propiedod industrial por el seclor pertinente,
independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.”.

Desde la perspectiva doctrinaria, Manuel Arean Lalin define a la marca notoria como:” Lo que es
conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente cdquieren o contratan lo close de
productos o servicios en relacion con los cuoles lo marca es usodo y eventualmente figura
registroda.” De iqual forma, el tratadista Fernandez Novoa sostiene: "Marca noloria es lo que gozo
de difusion o - lo que es lo misma- es conocida por los consumidores de la close de productos a los
que se oplico lo morco. Lo difusion en el seclor correspondiente de los consumidores es el
presupuesto de notoriedod de lo marca.”

Entonces, de las definiciones arriba citadas, se pueden establecer al menos, las siguientes
caracteristicas de una marca noloria: un impartante nivel de difusidn y el reconocimiento de los
circulos interesados en relacion con el producto o servicio al que la marca se vincula.

Sector pertinente

El articulo 230 de la Decision 486 de la Comunidad Andina dispone que se consideraran como
sectores perlinentes para el propdsilo que nos ocupa:

‘o) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se
oplique;

b)las personas que participan en los conales de distribucion o comercializacion del tipo de
productos o servicios o los que se opligue; o,

¢} los circulos empresorioles que action en giros relativos ol tipo de establecimients,
octividod, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer lo notoriedad de un signo bastord que sea conocido dentro de
cualguiera de los sectores referidos en los literales onteriores.”

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre esto se ha pronunciado en el siquiente
sentido: “En la marca notoriamente conocido convergen su difusion entre el publico consumidor del
producto o servicio ol que lo morco se refiere proveniente del uso intensivo de lo misma y su
consiguiente reconocimiento deniro de los circulos interesados por la colidod de los producies o
servicios que ella ompora, yo que ningan consumidor recordord ni difundird el conocimiento de la
marco cuondo los productos o servicios por ello protegidos no satisfagan los necesidades del
consumidor, comprador o usuorio, respectivamente™’ Iqualmente, refiriéndose al sector

' Concepto citada per el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 20-IP-37
! Cancepto al que se hareferdo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Procesa T75-1P-2014
" Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Procesa 285-1P-200
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pertinente, el mismo Tribunal ha indicado "entendiéndose por este ultimo no sdlo a los potenciales
odquirentes sino a los usuorios y olras personas que eslén involucrodas con los productos o
servicios ontes, duranle o después de su venlo.™

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

Factores para determinar la notoriedad

Entonces, a fin de determinar la notoriedad del signo distintivo, reconocido asi en el sector
pertinente, el articulo 288 de la Decision 486 establece una lista no taxativa de factores que guian
. ala autoridad competente en su andlisis y en relacion con la prueba presentada por el solicitante:

“o)el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier
Pais Miembro;

b}l duracion, amplitud y extension geogrdfica de su utilizocion, dentro o fuera de cualquier
Pais Miembro;

¢/ la duracion, amplitud y extension geografica de su promocidn, dentro o fuera de cualquier
Pais Miembro, incluyendo lo publicidad y la presentacion en ferios, exposiciones u otros
evenlos de los productos o servicios, del establecimiento o de lo actividod o los que se
aplique;

d) el volor de toda inversion efectuoda para promaverlo, o para promover el estoblecimiento,
octividod, productos o servicios o los que se aplique;

e) los cifras de ventas y de ingresos de lo empresa titular en lo que respecta ol signo cuya
notoriedad se olego, tanto en el plono internacionol como en el del Pois Miembro en el que
se pretende la proteccidn;

f) el grodo de distintividad inherente o edquirida del signo;
g) el volor contable def signo como activo empresarial;

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

i) la existencio de actividades significativas de fabricocion, compras o almacenamiento por
el titulor del signo en el Pais Miembro en que se busca proteccidn;

* Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 41-1P-98
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j)los aspectos del comercio internacional; o,

k)la existencia y antigiledad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo
en el Pais Miembro o en el extronjero.”

Con lo expuesto, queda indicado que quien alega la notoriedad de un signo debe probarla, es decir,
ol solicitante asume la carga de la prueba, pues la notoricdad de un signo distintivo no se
presume. En ese sentido, el Tribunal de Justicia de fa Comunidad Andina ha desarroliado
jurisprudencia conforme al siguienle criterio: “En la concepcion proteccionista de la marca
noloria, ésta tiene esa clasificacion para efectos de otorgarle otros derechos gue no los tienen
las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por si sola, o que
para su reconocimiento legal no tengan que probarse circunstancias que precisamente han dado
a la marca ese status™

Asi, es el solicitante quien debe aportar los medios probatorios conducentes, pertinentes y Utiles,
que demuestren la calidad de signo distintivo notorio, en concordancia con su concepcion legal y
los criterios ya vistos. Por lo tanto, tal como lo indica el Tribunal antes referido, “La prueba de la
notoriedad del signo deberd atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya
que debera dar cumplimiento a lo indicado en el articulo 228 de la Decision 486 de la Comisidn de
laComunidad Andina. Sin perjuicio de esto, no existe obligatoriedad para el solicitante de probar
lodos los factores indicados en la normativa.

Valoracion de la prueba

Sin perjuicio de la obligacion de esta Direccion de valorar toda la 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 tendientes a demostrar el “grado de su conocimiento entre los miembros del
sector pertinente dentro de cualquier pais miembro”

Respecto de este asunto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha indicado: T...) pora
que un signo distintivo odquiera la calidad de notorio debe ser conacido por el sector pertinente;
esto es, por los consumidores reales o potencioles del tipo de producto o servicio que distingue; por
los personas que participan en los conoles de distribucion o que comercializocion del tipo de
producto o servicio a los que se oplique; o, los circulos empresariales que octian en giros relativos
ol tipo de establecimiento, actividad, producto o servicio que identifica. Dado que los signos notorios
deben ser conocidos en el seclor pertinente, es posible que no sean identificados o distinguidos por
otros sectores.”

% I'ribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 107-1P-2015
® Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 143-1P-2015
7 Tribunal de Justicia de ka Comunidad Andina, Proceso 20-1P-2022.
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En relacion con este factor, obra del expediente el informe de consumo estadistico elaborado por
el Econ. Daniel Arboleda, en el que evalia los resultados de 447 encuestas, lisicas y digitales,
realizadas en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. De acuerdo con el informe, las encuestas
se dirigieron a un publico conformado por consumidores reales de cigarrillos, para determina el
reconocimiento de la marca LARK y, conocer si los encuestados la asocian con otros productos
diferentes a cigarrillos y productos de tabaco. En la encuesta, en el apartado que se refiere a
“Asociacion de marca”, se realizan las siguientes preguntas:

Cuando usted escucha la marca LARK, ;a qué producto lo asocia usted?
- Mencione las marcas de cigarrillos que usted conozca
A su criterio, jcual es la marca de cigarrillos mas conocida en el Ecuador?

- gkxisten otros productes, que no sean tabaco, a los que usted pueda asociar la marca
"LARK™?

Los resultados determinaron que el 87% de los encuestados asocian a la marca LARK con
cigarrillos y tabacos; el 25% la nombra como la sequnda marca de cigarrillos mas conocida a nivel
personal; el 38% la considera la mas conacida del pais; y, el 94% de las personas encuestadas no
asocia la marca a otro tipo de productos.

Los resultados reflejan que la marca LARK ha alcanzado un nivel significativo de posicionamiento
dentro del sector pertinente. Esto demuestra su reconocimiento espontaneo entre los
consumidores y la consolidacidn de su presencia en la industria. Este nivel de conocimiento
implica que la marca ha sido objeto de una exposicion continua y sostenida, generando un impacto
comercial que trasciende el mero uso en el mercado.

A efectos de clarificar estos resultados, se citan a continuacion las definiciones de la Real
Academia Espaniola de las palabras cigarrillo y tabaco:

Cigarrillo: “m. Cilindro pequenio y estrecho de tabaco picado, envuelto en papel fino, que se enciende
por un extremo y se fuma por el otro”.

Tabaco: “1. m. Planta omericana de olor fuerte, flores gralm. rojas y amarillas, cuyas hojas contienen
nicotino.

2. m. Producto eloborodo con los hojos curadas del toboco y que se fuma o se mastica. Fumo tobaco
en pipa. Ve al estanco y comprome un poguete de tabaco.

Las citadas definiciones indican que el cigarrillo es un producto especifico elaborado con tabaco.

En virtud de los datos y pruebas analizadas, se concluye que la marca LARK posee un alto grado
de reconocimiento entre los miembros del sector pertinente principalmente respecto del siguiente
producto: “cigarrillo”.
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2 Las pruebas tendientes a demostrar las "cifras 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 proteccién”

Les ingresos asociados a una marca son aquellos recursos que su titular percibe gracias a la
explotacion comercial de la misma; ingresos que devienen de la aceptacién que haya tenido el
producto en el mercado. En este senlido, el tratadista Jorge Olamendi explica: “Lo noloriedod es
un nivel ol cual llegan pocas marcas, yo que esto implica un slolus de oceptacion por porte del

publico que solo es consecuencio del éxito que ho tenido el producto o servicio que las marcas
distinguen™*

En el caso que nos ocupa. en el expediente se aprecia material probatorio que da cuenta de “las
ventas de cigarrillos con la marca LARK en los afios 2021, 2022, y lo que corre del 2023", El resumen
de la informacion que se ha incluido se muestra en el cuadro siguiente:

AND VOLUMEN (UNIDADES) | TIPO DE PRODUCTOS MARCA
T am 240200230
- e Cigarrillos LARK
2023 (hasta
septiembre) 172.385.690

Asi, el alto volumen de ventas, permite deducir que también se generaron ingresos importantes
para la compaia INDUSTRIAS DEL TABACO, ALIMENTOS Y BEBIDAS SA. ITABSA. Las cifras
demuestran la alta comercializacion y éxito de los productos identificados con la marca LARK en
el mercado. Asi, se respalda de manera objetiva el volumen significativo de transacciones

comerciales realizadas, lo que constituye un indicador de la presencia consolidada y sostenida de
la marca.

Se debe recalcar que, |a demostracion de este factor, resulta importante para establecer el
impacto comercial del signo en el mercado, asi como su reconocimiento en el sector pertinente.
En el caso que nos ocupa, la prueba anexada, evidencia un desempedio econdmico solido y
consistente, lo que constituye una clara evidencia del extenso alcance comercial que tiene los
cigarrillos y de su reconocimiento en el mercado.

Este andlisis, basado en |a prueba aportada, permite a esta Direccion considerar este factor como
satisfecho respecto del producto “cigarrillos”.

* Otamendi, Jarge, Derecho de Harcas, Buenos Aires. Abeledo Perrol, 2002, 4a. ed.
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3 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” y
“el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una [ranquicia o
licencia del signo en el pais™.

Sobre estos factores. se han anexado al expediente una serie de litulos y certificados de registro,
asi como una lista enuncialiva que individualiza la marca registrada, el pais en el que fue
concedida, la clase internacional, su titular, nimero y fecha de reqgistro, asi como informacion de
renovacion del signo distintivo.

En el listado de signos concedidos para la marca "LARK” en |a clase internacional 34, se identilica
que los titulos fueron emitidos por las autoridades compelentes de mas de noventa paises,
- encontrandose titulos en los siquientes paises: Afganistan; Alemania; Angola; Anguilla; Antigua y
Barbuda: Argentina: Australia; Azerbaiyan; Bahamas; Bangladesh; Barbados: Bhutan; Bielorrusia;
Bosnia y Herzegovina; Botswana; Brasil; Brunei Darussalam; Burundi; Cambodia; Canada; Caribe
Neerlandés; Chile; Colombia; Corea del Norte; Corea del Sur; Costa Rica; Cuba; Curazao; Cyprus;
Ecuador; Egipto; El Salvador; Espana; Etiopia; Filipinas; Fiyi; Francia; Gambia; Guatemala; Guyana;
Haiti; Honduras; Indonesia; Iran; Iraq; Israel; Japon; Jordania; Kazajistan; Kenia; Laos; Lesoto;
Libano; Liberia; Libia: Madagascar; Malasia; Malaui; Marruecos; Mauritius; Montenegro;
Mozambigque; Namibia; Nepal; Nicaragua; Noruega; Nueva Zelanda; Paises Bajos (Sint Maarten);
Paquistan; Peru; Reino Unido en si, y las Islas Virgenes Britanicas, Montserrat y Bermuda; Ruanda;
Samoa; Serbia: Seychelles; Sierra Ledn; Singapur; Somalia; Sudafrica; Suiza; Siria; Tailandia;
Tanzania; Tunez: Turquia: Uganda; Ucrania; Uzbekistan; Venezuela; Vietnam; Yemen; Zambia y
Zimbabue.

Por su parte solo se han identificado proteccion concedida para la clase 18 en los siguientes
paises: Ecuador, México y Taiwan.

En cuanto a los titulos incluidos en el expediente administrativo, se ha podido verificar que
corresponden a los siguientes paises: Ecuador, Japon, Brasil, Uruguay, Chile, Venezuela, Paraguay,
Colombia y Peru.

Los titulos emitidos por el Ecuador amparan productos de la clase internacional No. 34. La
excepcion a esta clasificacion es el titulo No. DNPI-5205-97-MICIP, que fue emitido para productos
de la clase internacional No. 18. El afo de registro mas antiguo para productos de la clase
internacional Nro. 34 es 1961, mientras que para la clase internacional Nro. 18 es 1997,

Respecto de los titulos consolidados en las listas anexas al expediente, se rescata que el mas
antiguo para la clase internacional Nro. 34 data de 1861y, para la clase inlernacional Nro. 18 del
ano 1980.
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Concluslonos respocto de In valoraclon de In prusha

Ea fmportanta omar on cusnta ol cotirlo dol it de Justicl de 1a Comunidad Anding a parti
el quier wer doduce la mportancin do contar con prooba suficlente respucto do ls notoriedad de
L arcae

L tecknacton dol funclonorlo admintstrativa de que una marea os nolorka derivada de su
sttnple Intuicion o Informacion o por un conacimiento general que lenga ol uno
determinada marc, no o4 suficlente paro que ko misma sed nolorde. Fso declracian, como
aclo odministrativoe puede ser Impugnatda o recurrdda do ocuerdo con Jos Irdmites
procedimentales de codu Pois Miembro.™

L4 ol que, ln declaracion do noloriedad de una marca requicre de la valoracion integral de las
prochas aportadas, y de que estas sean sulicientes para demostrar sin lugar a duda que el seclor
pertinente conoce ¢ identifica ampliamente cada con la marca cuya declaratoria se pretende. Eote
reconocimiento por parte del sector pertinente constituye uno de los elementos fundamentales
para que una marca pueda ser calificada como noloria,

Por lo lanto, se concluye que el solicitante ha demostrado, en relacion con uno de los seclores
pertinentes enunciados en la solicilud, cualro de los faclores determinados en el articulo 460 del
Codigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Crealividad e Innovacion con
respecto de la marca LARK, y exclusivamente en la clase internacional 34 y respecto de los
productos: “cigarrillos”, Con ese alcance, esla Direccion puede determinar que las caracleristicas

* Tribunal do Justicia de la Comunidad Andina, Froceso 8-1P-68
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del signo notoriamente conocido se han cumplido, y que la marca LARK redne las condiciones para
calificarse como noloria.

Por otro lado, esta Direccion considera que no se presentd prueba suliciente para determinar la
notoriedad de LARK con respecto de los siguientes productos de la clase 34: "tabaco en bruto o
manufacturado; productos del tabaco; puros, cigarros; labaco para envolver sus propios
cigarrillos, tabaco de pipa, labaco masticable, tabaco en polvo, cigarrillos de clavo de olor hechos
con una mezcla de tabaco, clavo de olor y saborizantes (kretek); snus (derivado del tabaco):
sustitutos del tabaco (no para propasitos médicos} cigarrillos electronicos; productos de tabaco
con el propdsito de ser calentados, disposilivos electronicos y sus partes con el proposito de
calentar cigarrillos o tabaco con el fin de liberar aerosol que contiene nicotina para inhalacion;
soluciones de nicotina liquida para usarse en cigarrillos electrdnicos; articulos para fumadores,
papel para cigarrillo, tubos para cigarrillo, filtros para cigarrillo, latas para tabaco; pitilleras o
cigarreras, ceniceros para fumadores, pipas, aparatos de bolsillo para envolver cigarrillos,
encendedores para fumadores, cerillas™ y respeclo de la clase internacional 18: “cuero e
imitaciones de cuero, articulos de estas materias no incluidos en otras clases; pieles; baules y
maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas, jaeces y guarniciones”.

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

1 DECLARAR la notoriedad de la marca "LARK" solicitada por PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.,
en la clase internacional No. 34, para el producto "cigarrillos™.

La notoriedad actual estara determinada por las condiciones que la motivaron, y se
presumira que subsisten por un periodo de siete afios, a partir de la emision del presente
acto administrativo, en concordancia con el articulo 316 del Reglamento de Gestion de los
Conocimientos.

2 DENEGAR la notoriedad de la marca "LARK", solicitada por PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
En la clase internacional No. 34, para los productos: “tabaco en bruto o manufacturado;
productos del tabaco; puros, cigarros; labaco para envolver sus propios cigarrillos,
tabaco de pipa, tabaco masticable, tabaco en polvo, cigarrillos de clavo de olor hechos
con una mezcla de tabaco, clavo de olor y saborizantes (kretek) snus (derivado del
tabaco} sustitutos del tabaco (no para propositos médicosk cigarrillos electronicos;
productos de tabaco con el propdsito de ser calentados, dispositivos electronicos y sus
partes con el propasito de calentar cigarrillos o tabaco con el fin de liberar aerosol que
contiene nicotina para inhalacion; soluciones de nicotina liquida para usarse en
cigarrillos electronicos; articulos para fumadores, papel para cigarrillo, tubos para
cigarrillo, filtros para cigarrillo, latas para tabaco; pitilleras o cigarreras, ceniceros para
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fumadores, pipas. aparalos de bolsillo para envolver cigarrillos, encendedares para
fumadores, cenllas™,

En la clase internacional No. 18, para los productos: “cuero e imitaciones de cuero,
articulos de eslas materias no incluidos en olras clases; pieles; badles y maletas;
paraquas. sombrillas y bastones; fustas, jaeces y guarniciones”,

3 ORDENAR la emisian 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 Cadigo
Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion; o por via judicial
anle una de los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo. .

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

Haria Carolina Sacoto Romo

DIRECTORA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Razén: En la ciudad de Quilo, D.M., se procedi6 a notificar la resolucion que antecede el dia 28 de
febrero de 2025: a las 17h00 a PHILIP MORRIS PRODUCTS SA., mediante el correo electronico

iepi@quevedo-ponce.com.

En virtud de la delegacion conferida mediante Resolucion Nro. 040-2024-DG-SENADI, de 10 de
diciembre de 2024. Certifico. -

Camila Estévez
DELEGADA PARA LAS ATRIBUCIONES DE LA GESTION DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO
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