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SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES - SENADI
DIRECCIGN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Resolucion Nro.: 005-2025-SENADI-DNPI-NOT

TRAMITE Nro.: SENADI-2023-NDT-007

SOLICITANTE: CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A.
SIGNO DISTINTIVO: JEAN BOOK & Diseio

NATURALEZA: MIXTO

SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES - SENADI. - DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL. - (uito, Distrito Metropolitano, 31 de marzo de 2025,

ANTECEDENTES:

1 EI16 de noviembre de 2023, CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A., por medio de Maria Cecilia
Romoieroux Armijos, en calidad de apoderada especial, presentd el Formato Unico de Declaratoria de
Notoriedad de Signos Distintivos, ante el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, mediante el cual
solicita se declare la notoriedad del signo "JEAN BOCK & Disena’ en la clase internacional No. 16, para
los productos: “archivadores [articulos de oficinal blocs [articulos de papeleria ] blocs de dibujo;

. calcomanias; carpetas para documentos; carpetas para hojas sueltas: cuadernos; escolar (material}
escritura marcadores [articulos de papeleria}; material escolar; articulos de papeleria”.

2 EiD4dediciembre de 2023, la Direccion Nacional de Propiedad Industrial avaco conocimiento y admite
a tramite la solicitud, asignandole el nimero de tramite SENADI-2023-NOT-007. Adicionalmente, se
agrego al expediente el escrito y anexos presentados el 16 de noviembre de 2023 por Maria Cecilia
Romoleroux Armijos, en calidad de apoderada especial de CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A;
el Formato Unico de Declaratoria de Notoriedad de Signos Distintivos, presentado ante el Servicio
Nacional de Derechos Intelectuales el 16 de noviembre de 2023 por CARVAJAL PROPIEDADES E
INVERSIONES S.A.; el pago de |a tasa del comprobante Nro. $-130127, de fecha 16 de noviembre de 2023,
por el valor de TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDDS DE AMERICA (USD
$3.270); y. se legitimé la intervencion de Maria Cecilia Romoleroux Armijos en calidad de apoderada
especial de CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A. De la misma manera, se solicito remitir la
documentacion y pruebas necesarias que acrediten el cumplimiento del articulo 460 del Codigo
Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion;: para lo indicado se le
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concedio el término de diez (10) dias, en concordancia con el articulo 325 del Reglamento de Gestion
de los Conocimientos.

3 EI18 de diciembre de 2023, CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A., por medio de Maria Cecilia
Romoleroux Armijos, en calidad de apoderada especial, presento un escrito dando contestacion a la
providencia indicada en el numeral anterior y anexando documentos y pruebas.

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

5 En fecha 01 de julio de 2024 CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A., por medio de Maria Cecilia
Romoleroux Armijos, ingresa escrito de impulso de tramite.

Con los antecedentes expuestos, esta Direccion Nacional, en el ejercitio 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, reconoce |a propiedad intelectual
de acuerdo con las condiciones que senale la ley.

SEGUNDO. - (ue, 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 competente en materia de derechos intelectuales; y, mediante Resolucion Nro. 005- 2023-DG-NI-
SENADI de 24 de julio de 2023, se expide el Estaluto Organico del Servicio Nacional de Derechos
Intelectuales. En consecuencia, esta Direccion Nacional es competenle para sustanciar y resoiver el
presente procedimiento administrativo.

TERCERO. - Que, las Disposiciones Generales Primera y Sequnda del Codigo Organico de la Economia Social
de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion, establecen lo siguienle:

"PRINERA. - Para lo aplicacion de las disposiciones de este Codigo se afendera lo establecido en el
articulo 425 de lo Constitucion de fa Repablica, asi coma las trotados internacionnles suscritos por )
el Ecuador.

SEGUNDA. - Los disposiciones establecidos en el presente Codigo referidos a lo propiedad
intelectual se oplicaran en lo que no fuere contrario u opueste a los compromisos asumidas por el
Ecuador en las Decisiones de fo Comunidad Andino, en su condicion de Pais Miembro.”

En atencion a lo indicado por las normas referidas, conviene senalar que exislen instrumenlos
internacionales de los cuales el Ecuador es parte, que regulan aspectos en maleria de propiedad intelectual,
y especificamente lo concerniente a Marcas Notorias, lales 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 Comun sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina de
Naciones - CAN, por lo que, corresponde su aplicacion en el presente caso.

i ff



1%

-3

Xy

i
i

.IT

=

REPUBLICA
DEL ECUADOR Der

CUARTO. - Que, el art. 463 del Codigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Cres
Innovacion indica que, el titular del signo distintivo solicitara a la autoridad nacional competente en mavesia :
de derechos intelectuales el reconocimiento de la notoriedad del signo distintivo, a cuya suhcntud debe.
acompanar 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 gue, de conformidad con el Cadigo
Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion, el Servicio Nacional de
Derechos Intelectuales podra declarar la notoriedad actual de un signo distintive.

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 probatario agregado por el solicitante se identifican las
pruebas detalladas a continuacion:

1.1 Copia certificada de la Resolucién Nro. 00003552, emitida por la Superintendencia de industria y
Comercio de la Repiblica de Colombia, el 31 de enero de 2012,

1.2 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.

1.3 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 cantdn Quito, de la pagina web:
http.//www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pidS0123-5923201100020002.

74 Copia certificada de la materializacion Nro. 20231701001C03339, de fecha 16 de septiembre de 2023,
emitida por el Dr. Jorge Enrigue Machada Cevallos, Notario Primero del canton Quito, de la pagina web:
hitp://www.definicionabc.com/ecanomia/denim.php

7.5 Copia de la materializacién Nro. 20231701001C03337 de fecha 15 de septiembre de 2023, emitida por el
Dr. Jorge Enriqgue Machado Cevallos, Notario Primero del canton Quito, de la pagina web:
https://www.instagram.com/jeanbookcol/

7.6 Copia de la materializacion Nro. 20231701001C03336 de fecha 15 de septiembre de 2023, emitida por el
Dr. Jorge Enrique Machado Cevallos, Notario Primero del cantdn Quito, de la pagina web:
ntlps:/{ www.iacebook.com/JeanBookCol.

1.1 Copia certificada de la materializacion Nro. 20231701001C03335 de fecha 15 de septiembre de 2023,
emitida por el Dr. Jorge Enrique l“lachadn Cevallos, Notario Primero del canton Quito, de la pagina web:
nttps./ /www.behance.net/gallery/ 83059231/ Jean-Book-Campana-2013-Brand-Refresh,

1.8 Copia certificada de la materlahzacmn Nru EUZST?DHTIDIC[]ESS& de fecha 15 de septiembre de 2023,
emitida por el Dr. Jorge Enrique Machado Cevallos, Notario Primero del canton Quito, de la pagina web:
ntips://www liendanorma.com.co/g/jeanbook/.

7.9 Copia certificada de la materializacion Nro. 20231701001C03333, 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 tiatula.com.ec/tienda/ producto/cuadernc-acad-100-hjs-cuadros-jean-book-00013234/.
(9.8)

710 Copia certificada del contrato de licencia de marcas entre CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A.
y BICO INTERNACIONAL S.A., con su apostilla.
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1.1 Copia certificada con reconocimiento de firma de fecha 04 de septiembre de 2023, del certificado
comercial suscrito por Guido Honorio Luzuriaga Espinoza.

1.2 Copia certificada 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.

1.3 Copia certificada informe de los ingresos por concepto de ventas correspondientes de la marca ‘Jean
Book’, con firma de responsabilidad de Jeniffer Esperanza Alvira Dominguez, designada por ERNST &
YOUNG AUDIT SAS. debidamente nolariada y apostillada.

7.14 Copia certificada 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.

715 Copia certificada con reconocimiento de firma de fecha 15 de septiembre 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 consulter Fabricio Horacia Betancourt
Ordonez. )

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

PAIS | TITULO/CERTIFICADO | ANDDE CLASE
DE REGISTRO CONCESION | INTERNACIONAL
Colombia 323185 2006 16
110278 1985 16
323293 2006 16
323294 2006 16
323295 2006 16
323296 2006 16
256573 2002 16
3580916 2008 16
358617 2008 [ )
358934 2008 16
358935 2008 16
356919 | 2008 16
- 356918 2008 16
Mexico Ta3zy 2001 16
| uomese | 1092 16
Panama 040612 1986 16
040595 1987 16
270404 01 2018 16
Perd 020560 1995 18
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118 Copias de titulos de registro, emitidos por la autoridad competente de Ecuador, en los que consta
actual titular CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A.

TITULO DE REGISTRO ANO DE CLASE
CONCESION | INTERNACIONAL

SENADI_2021._T1_6346 2021 21
SENADI_2021_TI_5121 2021 18
SENADI_2021_T1_7871 2022 16
SENADI_2020_T1_5581 2022 16
SENADI_2020_T1_5593 2022 16
[EP|_2017_T1_6627 2017 16
SENADI_2019_TI_B710 2019 18
DNPI-1106-35-MICIP 1985 18
ONP1-2158-97-MICIP 1997 16

7.19 Copia simple de la resolucion Nro. SENADI.2023..RS_20010, dentro del tramite Nro, SENADI-2018-T1274
del signo "JEAN BOOK APARIENCIA DISTINTIVA',

7.20 Copia certificada de la materializacion Nro. 20231701019C02612, de fecha 18 de septiembre de 2023,
emitida por el Dr. Camilo Orlando Salinas Zamora, Notario Décimo Noveno del canton Quito, de la pagina
web: https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/result?s=616991db-98d2-4a89-959a-
TThb0aef6431&m=1.

7.21 Original dei informe técnico pericial de informética forense sobre pruebas digitales, elaborado por el
Ing. Fabién Eduardo Silva Toledo, perito acreditado por el Consejo de la Judicatura, 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 Codigo Organice de la Economia Secial de los Conocimientos,
Creatividad e Innovacion, para decidir acerca de la solicitud de declaratoria de notoriedad respecto del
signo ‘JEAN BOOK & Disefio’ en la clase internacional Nro. 16 respecto de los siquientes productos:
“Archivadores [articulos de oficina}; blocs [articulos de papeleria}; blocs de dibujo; calcomanias; carpetas
para documentos; carpetas para hojas sueltas; cuadernos; escolar (material) escritura marcadores
[articulos de papeleria}; material escolar; articulos de papeleria’, 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 Cadigo 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 formato Gnico
de declaratoria de notoriedad de signos distintives.

Signo distintive 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, dispone:
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*Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como fal en cuolquier Pois
Miembra por el sector pertinente, independientemente de lo manera o el medio por el cual se hubiese hecho
conocido.”,

En concordancia, el articulo 459 del Codigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos,
Creatividad e Innovacion, dispone:

"Se entendera por signo distintiva noteriomente conocida el que fiere reconocido coma Lol en el pois o en
cualguier pars miembro del Convenio de Paris, ADPIC, o con ef que el Ecuador mantenga tratodos en moteria
de propiedad industrial por el sector perlinente, independientemente de lo manera o ef medio por el cuol se
huhiese hecho conocidn.”

Por su lado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina precisa que la marca notoria es:

1...}oquello que es natorio en cualquier pais miembro de la Comunidod Anding, e independientemente de si su )
titular es pocional o extronjero.. {...J"

Desde |a perspectiva doctrinaria, Carlos Fernandez Novoa define a la marca notoria coma:

1...) de marco notorio debe hablorse cuondo el uso intenso de ese signo por parte de lo empresa se ho
troducido en lo difusion de oquello entre el publice de los consumidores, de manera que es reconocido en el
mercado camo signo indicador del origen empresarial.™

Entonces, de las definiciones arriba citadas, se pueden establecer al menos, las siguientes caracleristicas
de una marca notoria: un importante nivel de difusion 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
pertinentes para el proposito que nos ocupa:

“o) los consumidores reales o potencioles del lipo de productos o servicios o los que se oplique;

b) los personos que porticipon en los conales de distribucion o comercializocion del tipo de productos o
servicios o los que se oplique; o,

¢} los circulos empresarioles que actuan en giros refatives ol tipo de estoblecimiento, actividad, productos o
servicios o los que se apfigue.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bostaro que sea conocido dentro de cualquiera de los
sectores referidos en los literoles anleriores.”

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, indico sobre el sector pertinente:

! Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 377-1P-202)
? Conceplo citado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso i1-IP-98

Direccion: Av. Repubhca [T 187y Mega ds Almaeg ! L

Lodign poslal

e £conbi



| - f%TREPUBUCﬁ

="' | DEL ECUADOR

crmd B
b 0 8

“entendiéndose por este Uitimo no sdlo o los potenciales adguirentes sing o los usuarios y &
estén involucradas con los productos o servicios ontes, durante o después de su venta.”™

Adicionalmente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indica respecto de la marca nolORrage
conocida y su dinamica con el sector pertinente:

“En lo marca notoriomente conocida canvergen su difusion entre el piblico consumidor del producta o servicio
al gue la marca se refiere proveniente del uso intensivo de lo misma y su consiguiente recanocimiento dentro
de los circulos interesodos per lo colidod de los productos o servicios que ella omporo, ya que ningun
consumidor recordard ni difundira el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por elfo
protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, 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 importante es que el sector pertinente, a raiz de este contacto constante, asocie la marca con
facilidad a los productos y servicios gue ésta distingue.

Factores para determinar la notoriedad

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

“o) el grodo de su conocimiento entre los miembras del sector pertinente dentro de cualguier Pais Miembro;
It} o duracion, amplitud y extensidn geografica de su utilizocion, dentro o fuera de cualguier Pais Miembro;

¢/ lo duracion, omplitud y extension geogrdfica de su promocion, dentro o fuera de cuaiquier Pois Miembro,
incluyendo lo publicidad y lo presentacion en ferias, exposiciones u olros evenlos de os productos o servicios,
del establecimiento o de lo octividod o los gue se apligue;

d) el valor de tedo inversion efecluade pora promoverio. o poro promaver el establecimiento, ottividad
productos o servicios a los gue se aplique;

e)los cifras de ventos y de ingresos de lo empresa titular en lo gue respecta ol signo cuyn notoriedad se alega,
. tanto en el plano interngcional comao en el def Pais Miembro en el que se pretende lo profeccidn;

f) el grada de distintivided inherente o odquirida def signo;
) el valor contable del signo como active empresorial;

fi) el volumen de pedidos de personas interesodas en obtener uno franguicia o licencia del signo en
determinodo territoria; o,

i) lo existencia de octividades significativas de fabricocion, compras o olmacenamiento por el titular del signa
en el Pais Miembro en que se busca proteccion;

j}es aspectos del comercio internacional; o,

* Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 41-1P-08
4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 35-1P-2013
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k! lo existencio y antigiiedod de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintive en el Pais Miembro
o en el extranjero.”
Valoracion de la prueba

Con lo expuesto, queda indicado que quien alega la notoriedad de un signo debe probarla. Asi, la carga
probatoria recae en el solicitante, quien debe aportar pruebas atiles, conducentes y pertinentes, ya que, de
conformidad con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

"La notoriedad de un signo es un hecho que debe ser probado por quien lo olega o través de prueba habil ante
el juez ol oficing nacional compelenle, segun seo el caso.”™

A efectos del proceso que nos ocupa, vale hacer referencia a lo indicado por el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina respecto de como se procede ante una solicitud de declaratoria de notoriedad cuando
esta ya ha sido otorgada en un pais miembro:

1.} para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto odministrative o judiciol donde se haya
reconocido dicha condicion, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinenles para
demostrar el caracter de notorie caso o case. Esto quiere decir que lo notoriedad reconocida por fa autoridad
administrativa o judicial es valido pora diche caso particular.™

En el expediente administrativo obran las resoluciones Nro. 00003552 y 38535 emitidas 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 anos 2007-2010, y 2010-2077. Toda vez que
dichas resoluciones no son vinculantes para la autoridad competente en Ecuador, esta Direccion realiza la
valoracidn de la prueba presentada en el expediente en relacidn con los factores arriba indicados. Y, sin
perjuicio de la obligacion de esta Direccion de valorar loda 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”

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sefalado que una marca notoria es aquella que:

1...) reune ln colidod de ser conocido por una colectividad de individuos perienecientes o un determinado
grupe de consumidores o usunrias del tips de bienes o de servicios o los que es aplicable {...]"

En relacion con esle factor, se ha aportado como prueba la investigacion de mercados realizada por NOVA
CONSULTING. En la documentacion aporlada se senala que dicha empresa cuenta con “casi una década de
trayectoria”, y que llevo a cabo un esludio de mercado con todas las normas lécnicas establecidas para las
evaluaciones que se realizan a los consumidores. Sobre el objeto del estudio se indica lo siguiente:

I..}lo medicion de solud de morca para los cotegorias de cuadernas, colares y marcodores en el mercado
ecuotoriano desde el ono 2019 hosta lo oclualidad, enfocado en compradores y usuarios colegorios de

* Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proces 153-1P-2022
® Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 50-1P-2021
7 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 5-1P-94
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cuodernos y lapices de colores en los ciudodes de Quite y Guayaquil, enfocondo los esfuerzos'e
el nivel de conocimiento, interés de compra, nivel de compra, preferencio, atributos y limitantes o INEYE
de los marcas pertenecientes o BICO INTERNACIONAL S.A. CARVAJAL EDUCACION ECUADOR dentro 08%ns
que se encuentran marcas como Norma, Kiut, Jean Book, entre otras,

£l estudio de mercado paro lo medicion salud de marca consiste en evaluar en el grupo objetivo o target
las varinbles que constituyen lo escalera de morco dentro de los categorios de interés y que permiten
determinar su solud, partiendo del nivel de conocimiento |...) Ademas, se evaltan otributos o coracteristicas
gue el consumidor relociona con los marcas de lo cotegorio, osi como las limitaciones o barreras que haya
podido tener pora consumir los 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 que 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 “cuadernos” de la marca 'Jean Book, a los que ademas, los consumidores asociaron
caracteristicas como durabilidad, resistencia, calidad, innovacion, facilidad de escritura y accesorios.

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

Par otro lado, en el expediente administrativo se encuentra el “Informe encuesta de marca de cuadernos’,
elaborado por Fabricio Betancourt, abogado y magister en estrategia y creatividad en publicidad, y en
marketing politico (estrategias y comunicacion politica), quien fijo como objetivo de su estudio de mercado:

{..) analizar las marcas de cuadernos dirigidos ol segmento de lo peblocion de edodes comprendidos entre
los 25 y 45 aitos.”

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 preguntas relevantes para este analisis, con sus resultados respectivos:

‘PREGUNTA 3: ;Usted recuerda lo marca de cuadernos Jean Book?” (al hacer lo pregunta se les mastrd a los
encuestodos lo posto del cuaderna)

s'

Con este apoyo visual, el 82,98% de los encuestados respondio que “Si”, De conformidad con lo que indica
Fabricio Betancourt en relacion con el signo cuya notoriedad se alega (...} de cada 10 encuestados, 8 la
recuerdan claramente, ya sea porque Ia han visto, comprado o utilizado.”

"PREGUNTA 4: ;Con qué marca asocios estos diseros?” (al hacer la pregunta se les mostrd a los encuestados
una fotogrofio que contenio uno variedad de portadas de cuadernos marca Jean Book', con las letras “JEAN
BOOK" eliminados de la esquing superior derecha de cada una)

La marca mas asociada por los encuestados con las portadas fue ‘Jean Book', con un porcentaje del 42,10%
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Este estudio refleja altos niveles de recordacion por parte de los consumidores reales o potenciales quienes
asocian ‘Jean Book' con cuadernas, y le atribuyen una serie de caracteristicas favorables. Esto es un
indicador de que, a través de |a 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
cuadernos marca ‘Jean Book', quienes dan cuenta de haber realizado esta actividad por un periodo
comprendido desde el ano 2014 al 2023, segun el siguiente detalle:

COMERCIALIZADOR UNIDADES EN CONJUNTO VALOR (USD)
"~ 30.761,00 (TREINTA MIL
Guido Honerio Luzuriaga Espinoza BIATREGE PHL TRESAENIDS SETECIENTOS SESENTA Y UNOD con
TRECE) 00/100)

Otto Sequra. Jefe de ECI]'H;]TEIS de 197 444,00 (CIENTD HOVENTA Y J
DISTRIBUIDORADE LIBRoS Y | 20240 ESUEASREE'LTA”:'&&ﬂcstﬁ“m SIETE MIL CUATROCIENTOS
PAPELERIA DILIPA CIA. LTDA. CUARENTA Y CUATRO con 00/100)

Estos certificados acreditan la existencia de relaciones comerciales sostenidas por casi una decada con
BICO INTERNACIONAL S.A., titular del signo cuya notoriedad se alega.

En virtud de lo expuesto, y valorada la prueba en su conjunto gueda prabado el grado de conocimiento por
parte de consumidares reales o potenciales y comercializadores de cuadernos marca 'Jean Book'

2 Pruebas tendientes a demostrar “la duracién, amplitud y extension geografica de su
utilizacion, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro”

Jeniffer Esperanza Alvira Dominguez, revisora fiscal designada por la compania colombiana ERNST &
YOUNG AUDIT S.A.S. emitia un certificada de auditoria de CARVAJAL EDUCACION S.A.S, respecto de las ventas
de productos de la marca ‘Jean Book', en este documento, se certifican los ingreses percibidos por la
compania segun el detalle a continuacion:

)
Alio VENTAS - MARCA JEAN BOOK VENTAS NETAS
(en pesos colombianos) {en pesos colombianos)
2019 10.905.738.098 186.399.409.090
2020 5.914.256.533 83.239.999.516
2 5.115.614.002 157 950.096.565
2022 B.191.934.907 343.112.581.751
A JURID 2023 5.906.208.246 140.944 044 353

Adicionalmente, en el "ANEX0 VENTAS POR MARCA", adjunto al certificado, consta el siguiente detalle
respecto de las unidades vendidas en el mismo periodo de tiempo:

£t ff
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NAL/EXT CATEGORIA | JUNID 2023 2022 2021 2020
Nacional frchivo 3l 1638 4,681 1.807
Nacional Maleteria 216 1.231 2.808 1.419 7.349
Nacional Registro 467.057 800,774 | 989.793 | 13M413 | 2.356.12%
Total Nacional 467.310 809.626 | 997.292 | 1.374.739 | 2.379.282
Exterior Archivo 1984 1442 21417
Exterior Maleteria 1158 684 3.252 6.079
Exterior Registro 316.070 B20.255 | 646.483 843913 1.363.855
Total Exterior 316.070 828.397 | 654.619 | B47.165 | 1.381.351
TOTAL JEAN 783.380 | 1.638.023 | 1.651.9M | 2.221.804 | 3.770.633
BOOK

Esta prueba demuestra que desde 2019 a 2023, productos de la marca ‘Jean Book, sin ser claro cudles en
especifico, fueron vendidos en volimenes objetivamente altos, tanto en Colombia, como en otros paises.
Esto implica la presencia y uso constante del signo en el mercado a través de los anos 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 ".ca”, 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
pruebas aportadas esten referidas a territorio extranjero, siempre que acrediten el conocimiento del signo
entre los miembros del sector pertinente en cualquiera de los paises miembros de Comunidad Andina, con
lo cual, esta Direccion considera este criterio satisfecho con la prueba aportada.

3 Pruebas tendientes a demostrar la “duracién, amplitud y extensién geografica de su
promocion, 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”

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 DUOPRINT-G S.A, certifica haber heche
trabajos de publicidad tradicional para la marca ‘Jean Book' entre los que han estado exhibidores,
impresiones, letreros, etc, con la finalidad de ubicarlos en puntos de venta a nivel nacional en el periodo

ireccion: Av. Repablica E7-187 y Diego de Almagro - Edificio FORUK 300
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comprendido entre 2020 a 2023. La inversion total por esta publicidad fue de 555.571,70 (CINCUENTA Y
-CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO con 70/100).

Adicionalmente, consta el documento “Informe tecnico pericial de informatica forense”, elaborado por el
Ing. Fabian Eduardo Silva Toledo. A partir del mismo, y de la evidencia contenida en el CD adjunto, se verifico
el contenido de videos publicados en la red social YouTube, que corresponden a publicidades en favor de
‘Jean Book’ con el siguiente detalle:

- AWNO DE PUBLICACION VISITAS
hitps://www.youtube.com/ walch?v-KhEWLBZTYIU o e
s /anw.soutube.com/walohy-4hjuBh- DY 2075 13.206.389
hitps:/ {www.youtube com/watch?v=T1J82XUxsyM e —
hitps:/ e youtube.com/walch?v--{4eiBTROD . = ,1
hitps://www.youlybe.com/watch?v-gpyudY Y7Co o it
hitps:!/www youtube.com/@JeantnokNormalteatured Canal creado en 2014 12.208.202 {de todos
el
https://www,youtube.com/walch?y-Wybht YAs2cE - -
hitps:/ /www.youtube com/ watch?=jlcgwr Dhly() 5 —

Con la prueba aportada, es evidente que, desde hace mas de diez anos, millones de personas han visto
videos publicitarios de cuadernos de la marca ‘Jean Book’ en YouTube, una de las plataformas digitales
mas usadas a nivel mundial, lo cual indica que el alcance internacional de esta publicidad. También se ha
podido identificar que los videos adn 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 promocion del signo cuya notoriedad se ha solicitado reconocer a esta Direccion. )
Ademas, consta del expediente administrativo la materializacion 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 de metodos tradicionales, asi como con medios digitales. Y, la materializacion de la pagina web
de Tia Tula, en la gue 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 ecuatoriana
se entiende que comercializa dicho producto en el Ecuador.

De las materializaciones de redes sociales se desprende que la pagina de Facebook "JEAN BOOK" tenia
aproximadamente 185.000 Me Gusta y 185.000 seguidores. De la cuenta de Instagram con nombre de
usuario “jeanbookeol”, se evidencian 851 publicaciones y aproximadamente 14.200 seguidores.

Se presentan también como prueba materializaciones de un articulo titulado "LA INNOVACION COMO
COMPETENCIA CENTRAL EN LA INTERNACIONALIZACION DE LAS FIRMAS LATINDAMERICANAS: EL PROCESO DE
BICO INTERNACIONAL, EMPRESA DEL GRUPD CARVAJAL S.A." De los fragmentos del articulo se rescatan
referencias del posicionamiento de ‘Jean Book' como marca de cuadernos, material de estudio y
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suministros de oficina en Colombia y Puerto Rico. Estas pruebas también dan cuenta §
sostenido a lo largo de los anos para promocionar la marca de cuadernos entre los consumidoRg35s
potenciales. Con estos antecedentes, esta Direccion da por cumplido este factor.

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 administrativo consta una serie de titulos y certificados de registro emitidos por las
autoridades competentes de Ecuador, México, Pert, Panama y Colombia. Se pudo verificar la vigencia de
todos ellos, y que su actual titular es CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A. Con respecto a aguellos
titulos otorgados en el extranjero, absolutamente todos corresponden a la clase internacional Nro. 16,
siendo emitido el mas antiguo de ellos en Colombia, en 1985. En cuanto a los otorgados en Ecuadar,
tnicamente 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 SENAD! declaré como apariencia distintiva
un signo idéntico al de la presente solicitud, mediante la resolucion Nro. SENADI_2023_RS.20010.

Adicionalmente, de la materializacion de la pagina web del instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se
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 lo dicho en los parrafos precedentes, esta Direccion identifica con claridad la intencidn del 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 la prueba aportada, se evidencia una antigliedad 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 tnica con derecho a explotar dichas marcas en el mercado. Asi, esta autoridad
considera que se ha acreditado prueba suficiente para este factor en relacién 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:

“La decloracidn del funcionario administrativo de que una marca es notoria derivada de su simple intuicion o
informacion o por un conocimiento general gue tenga sobre una determinada marca, no es suficiente poro
gue la misma sea notario. Fsa decloracidn, como oecto administrativo puede ser impugnada o recurrido de
acuerdo con los tramites procedimentales de coda Pais Miembro.™

Fs asi que, la declaracién de notoriedad de una marca merece la valoracion integral de las pruebas
aportadas, y que estas sean suficientes para demastrar, sin lugar a duda, que el sector pertinente conoce
e identifica los productos distinguides por la marca cuya declaratoria de notoriedad se pretende. Este
reconocimiento por parte del sector pertinente constituye uno de los elementos fundamentales para que
una marca pueda ser calificada como notoria.

8 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso B-IP-98
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Por lo 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 la marca 'JEAN BOOK & Disero', 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 & Disenc’ redne las condiciones para calificarse como notoria.

Por otro lado, esta Direccion considera que no se presenta prueba suficiente para determinar la noteriedad
de 'JEAN BOOK & Diseno’ con respecto de los siguientes productos: "archivadores [articulos de oficina);
blocs [articulos de papeleria}: blocs de dibujo: calcomanias; carpetas para documentos; carpetas para
hojas sueitas; escolar (material) 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 & Diseno’ solicitada por Carvajal Propiedades e
Inversiones S.A., en la clase internacional Nro. 16, para el producto "cuadernos”.
La notariedad actual estara determinada por las condiciones que la motivaron, y se presumira
que subsisten por un periodo de siete anos, a partir de la emision del presente acto
administrativo, en concordancia con el articulo 316 del Reglamento de Gestion de los
Lonacimientos,

2 DENEGAR la notoriedad de la marca ‘JEAN BOOK & Diseno’, solicitada por Carvajal Propiedades e
Inversiones S.A. en la clase internacional No. 16, para los preductos: "archivadores [articulos de
oficinal; blocs [articulos de papeleria|: blocs de dibujo: calcomanias; carpetas para documentos;
carpetas para hojas sueltas; escolar (material} escritura marcadores [articulos de papelerial:
material escolar; articulos de papeleria”.

& DRDENAR la emision del respectiva Certificado de Declaratoria. )

El presente acto administrativo es susceptible de los recursos administrativos establecidos en el Cadigo
Organico Administrativo, en concordancia con lo previsto en el articulo 597 del Codigo Organico de la
Economia Social de los Conocimientos, Creatividad & Innovacion; o por via judicial anle uno 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. -

Maria Carolina Sacoto Romo
DIRECTORA MACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
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Razon: En la ciudad de Quito, D.M., se procedid a notificar la resolucion que antecede el dia 31 de .\:
2025: a las 16h00 a CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A. en el casillero fisico SENADI Nro. 17%
casillero virtual Nro. 88300,
En virtud de la delegacion conferida mediante Resolucion Nra. 040-2024-DG-SENADI, de 10 de diciembre de
2024, Certifico, -

Camila Estévez Granda
. DELEGADA PARA LAS ATRIBUCIONES DE LA GESTION DE DOCUMENTACION Y ARCHIVD

S o

' dal original que forma
::ﬁ:ézym b 3cp3- NU1-003
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