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TRISQUEL S.A., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2018-5065,
registro 276059)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0007-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas

cincuenta y ocho minutos del quince de enero del dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelacion interpuesto por el licenciado EDUARDO
DIAZ CORDERO, mayor, abogado, cédula de identidad nimero 1-0756-0893, en su
condicion de apoderado especial de la sociedad TRISQUEL S.A., sociedad organizada,
constituida y existente bajo las leyes de Costa Rica, con nimero de cédula juridica 3-101-
269160 con domicilio en Heredia, San Isidro, Santa Elena, 200 metros de la entrada de la
calle el Bombacho, primera entrada a mano derecha, contra la resolucion emitida por el
Registro de la Propiedad Industrial, de las 11:06:19 horas del 24 de junio del 2020.

Redacta el Juez VVargas Jiménez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La sefiora MERLYN DE LOS
ANGELES SOLANO HERRERA, a titulo personal, present6 accion de nulidad parcial

(Gnicamente para eliminar el giro comercial de servicios de artesanias) contra el nombre
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dedicado a impartir cursos de preparacion de alimentos preparados con cacao y chocolate,

comercial , registro 276059, que protege y distingue un establecimiento comercial
preparacion de alimentos en general, preparacion de bebidas a base de cacao y chocolate,
preparacion de bebidas en general, asi como a la formacion de personas para la preparacion
de alimentos y bebidas en general, y la formacion de personas dedicadas a la preparacion de
alimentos y bebidas a base de cacao y chocolate y en especial servicios de chocolateria y
artesanias, ubicado en Heredia, San Isidro, Santa Elena, 200 metros de la entrada de la calle

el Bombacho, primera entrada a mano derecha. La nulidad la fundamento en el hecho que la

solicitante goza de un mejor derecho por el uso anterior del nombre comercial
que distingue un establecimiento comercial dedicado a la confeccion y venta de artesanias a
base de vidrio: cajas para té, lamparas, esculturas, ubicado en San Jos€, Barrio Aranjuez, 50
metros al oeste de la iglesia de Sta. Teresita.

Alo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolucion de las 11:06:19 horas
del 24 de junio del 2020, resolvio en lo conducente:

POR TANTO ... se procede a: I) Se tiene por acreditado el uso anterior del signo ARTE
SIBO (disefio) desde el afio 2006, para la comercializacion de “artesanias a base de vidrio:
cajas para té, lamparas, esculturas” II) Se declara con lugar la solicitud de nulidad parcial
del nombre comercial “SIBU (disefio)”, registro 276059 propiedad de TRISQUEL S.A.,

unicamente respecto al giro comercial de “venta de artesanias” ...

Inconforme con lo resuelto, el licenciado EDUARDO DIAZ CORDERO apel6 lo resuelto

y eXpuso como agravios lo siguiente:

Que el principio de congruencia citado por el Registro no es aplicable al presente caso.
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Que el Registro esta obligado a aplicar el ordenamiento juridico en su totalidad, no puede

justificar el error de sus resoluciones en el principio de congruencia.

Que las resoluciones del Registro tienen rango inferior al que poseen los Decretos ejecutivos
y al existir el decreto N° 25514-H, aquel registro estd en la obligacién de aplicarlo, con
prevalencia del indicado decreto sobre sus resoluciones, de conformidad con el articulo 6 de
la Ley general de la administracion publica.

Que el Registro esta obligado, al analizar un procedimiento de nulidad de marcas, todas las
normas conexas que existan relacionadas a su actuacion como érgano encargado de la

proteccién de la PI, segun el articulo 10 de la Ley general de la administracion publica.

Que el Registro en la resolucion recurrida, de manera inaceptable, no aplicé los Decretos N°
25514-H y 41819-H denominados Regimen de tributacion simplificado para comerciantes

minoristas y bares, olvidando su obligacion de aplicar el ordenamiento juridico.

Que la resolucion es ilegal, y el Registro se aleja de su funcion como oficina encargada del
cumplimiento de las normas existentes y que regulan el tramite de registro de marcas y

nombres comerciales.

Que el incumplimiento de una norma juridica por parte del accionante demuestra su mala fe,
y la buena fe es requisito exigido por la Ley de marcas para solicitar la inscripcion de una
marca basada en el uso. Por ello, el Registro no puede afirmar que los incumplimientos
normativos no son parte de su interés como o6rgano de control de legalidad en el area de la
propiedad intelectual.

Que teniendo el Registro conocimiento de la condicion del solicitante, sea, suscrita al
régimen simplificado de Tributacion Directa, no le asiste el derecho de plantear una accion
de nulidad que tiene como objetivo registrar el nombre comercial ARTE SIBO, en razon del
articulo 3 del decreto N° 25514-H, que indica:
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Articulo 3°-Podran ingresar al régimen simplificado los contribuyentes que
realicen actividades econdmicas descritas en los articulos precedentes, siempre
que cumplan, en conjunto, con los siguientes requisitos:

¢) Que la actividad no tenga su origen en la explotacién de una franquicia, marca,
nombre comercial, 0 en mantener la condicién de comercializador exclusivo o
Unico de otro ente econémico, 0 que la misma persona mantenga méas de un
establecimiento abierto al publico, dedicados a cualquiera de las actividades

cubiertas por este réegimen.

Que en situaciones analogas, el Registro niega marcas a sociedades que no han pagado el
impuesto de personas juridicas, que es norma tributaria, y al igual que el decreto no es parte

de la ley.

Que el Registro realiza una valoracion equivocada de la prueba, la prueba del uso debe

realizarse por medio de facturas y la explotacion y uso de los medios de publicidad.

Que como la sociedad que presenta la nulidad no factura, por el Régimen Tributario al que
pertenece, no puede presentar como prueba una certificacién de CPA para tratar de obviar su
obligacion de no registrar nombres comerciales 0 marcas segun lo sefiala el decreto 25514-
H.

Que las copias de la certificacion de la patente comercial y la copia de la sefiora Merlyn
Solano como beneficiaria del Régimen de Tributacion Simplificada, debieron ser certificadas

por notario publico.

Que la pretension de la sefiora Solano debid ser rechazada, segun los decretos citados, no
posee interés legitimo para plantear la accién de nulidad, la cual tiene como objetivo registrar
el nombre comercial ARTE SIBO.
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Que las copias simples de fotografias, tarjetas de presentacion y una etiqueta, no son pruebas
para demostrar el uso de un signo, no existen autenticaciones, certificaciones para demostrar

los alegatos de la sefiora Solano.

Que la certificacion de contador publico que se presentd es de otro proceso ya no cuenta con
validez juridica debido al tiempo transcurrido desde que se efectud la misma, y el momento

en que se presento la accion de nulidad.

La marca fue utilizada de mala fe ya que contraviene los decretos citados lo que también
contraviene el articulo 4 de la ley de marcas que reza: la persona que la este usando de buena

fe en el comercio...

Que el contador estaba en la obligacion de comunicar al solicitante conforme a los decretos

que no podia pretender el registro de un nombre comercial.

Que el contador solo puede acreditar hechos contables, no que se vendian productos en un
local comercial denominado ARTE SIBO, no puede acreditar que desde el 2006 se venden

esos productos en un local comercial.

Que el Registro rechaza la declaracion jurada presentada como prueba por parte del
recurrente al indicar que es unilateral y no cuenta con el contradictorio, de igual manera la
declaracion del contador es unilateral y carece de contradictorio por lo que no debio

admitirse.

Que la solicitante de la accion de nulidad no demuestra que su uso ha sido relevante en la

dimensidn del mercado, segun las normas de uso de la marca o nombre comercial.

Solicita que el Tribunal se refiera a las argumentaciones en respuesta a la accion de nulidad

y a la dimension del mercado en el cual se usa la marca.
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SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como

hecho probado el siguiente:

1. Que en el registro de Propiedad Industrial se encuentra inscrito a nombre de la empresa

Sibe,
TRISQUEL S.A., el nombre comercial, =

un establecimiento comercial dedicado a impartir cursos de preparacion de alimentos

, registro 276059, que protege y distingue

preparados con cacao y chocolate, preparacion de alimentos en general, preparacion de
bebidas a base de cacao y chocolate, preparacion de bebidas en general, asi como a la
formacion de personas para la preparacion de alimentos y bebidas en general, y la formacion
de personas dedicadas a la preparacion de alimentos y bebidas a base de cacao y chocolate y
en especial servicios de chocolateria y artesanias, ubicado en Heredia, San Isidro, Santa
Elena, 200 metros de la entrada de la calle el Bombacho, primera entrada a mano derecha.
Certificacion visible a folios 99 y 100 del expediente principal. Solicitado el 14 de agosto de
2015 y registrado el 12 de enero de 2017.

2. El primer uso, en el afio 2006, en el comercio del nombre comercial que

distingue un establecimiento comercial dedicado a la confeccion y venta de artesanias a base

de vidrio: cajas para té, lamparas, esculturas, ubicado en San José, Barrio Aranjuez, 50 metros

%
SThés

276059, que protege y distingue un establecimiento comercial dedicado a impartir cursos de

al oeste de la iglesia de Sta. Teresita, respecto del nombre comercial , registro
preparacion de alimentos preparados con cacao y chocolate, preparacion de alimentos en
general, preparacion de bebidas a base de cacao y chocolate, preparacion de bebidas en
general, asi como a la formacién de personas para la preparacion de alimentos y bebidas en

general, y la formacion de personas dedicadas a la preparacion de alimentos y bebidas a base
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de cacao y chocolate y en especial servicios de chocolateria y artesanias, ubicado en Heredia,
San Isidro, Santa Elena, 200 metros de la entrada de la calle el Bombacho, primera entrada a

mano derecha.

TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no
encuentra hechos con este caracter que sean de relevancia para el dictado de la presente

resolucion.

CUARTO: SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA: Para demostrar el uso

anterior del nombre comercial , que distingue un establecimiento comercial
dedicado a la confeccion y venta de artesanias a base de vidrio: cajas para té, lamparas,
esculturas, se admite la siguiente prueba presentada mediante el expediente 2-126167,

adjunto como prueba para mejor resolver:

v De folio 4 a 6 del expediente 2-126167, adjunto como prueba para mejor resolver,

certificacion de ventas anuales del establecimiento comercial identificado como

que distingue un establecimiento comercial dedicado a la confeccion y

venta de artesanias a base de vidrio: cajas para té, lamparas, esculturas, ubicado en

San José, Barrio Aranjuez, 50 metros al oeste de la iglesia de Sta. Teresita; de los

afios 2006 a 2018, emitida por el contador publico Freddy Céspedes Soto, carnet

5284, la certificacion cumple con los requisitos de ley, por lo que se admite para su
anélisis.

v Copia de certificado de patente comercial del negocio denominado ARTE SIBO a

nombre de Merlyn de los Angeles Solano Herrera, dado el 3 de noviembre de 2006. (folio

7 expediente 2-126167 adjunto como prueba para mejor resolver)
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v Constancia de inscripcion en el régimen de tributacién simplificada de la sefiora Merlyn
de los Angeles Solano Herrera, bajo el nombre comercial ARTE SIBO y como actividad
principal venta de productos de artesania, emitida el 8 de marzo de 2006 e inicio de
actividades el 1 de abril de 2006. (folio 8 expediente 2-126167 adjunto como prueba para

mejor resolver)

QUINTO: Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios
en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensidn que sea necesario

sanear.

SEXTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO AL USO ANTERIOR O

PRIMER USO EN EL COMERCIO DEL NOMBRE COMERCIAL
LA VENTA DE ARTESANIAS. En lo que respecta a la adquisicion del derecho del nombre

comercial, este se materializa con su primer uso en el comercio, segun lo estipula la ley:

Articulo 64.- Adquisicion del derecho sobre el nombre comercial. El derecho

exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio...

En el presente caso la solicitante de la nulidad esgrime como agravio el uso anterior o primer

uso en el comercio del nombre comercial que distingue un establecimiento

comercial dedicado a la confeccion y venta de artesanias a base de vidrio: cajas para té,
lamparas, esculturas, ubicado en San José, Barrio Aranjuez, 50 metros al oeste de la iglesia
Sibe

de Sta. Teresita, respecto del nombre comercial , registro 276059, que protege y
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distingue un establecimiento comercial dedicado a impartir cursos de preparacion de
alimentos preparados con cacao Yy chocolate, preparacion de alimentos en general,
preparacion de bebidas a base de cacao y chocolate, preparacion de bebidas en general, asi
como a la formacidn de personas para la preparacion de alimentos y bebidas en general, y la
formacion de personas dedicadas a la preparacion de alimentos y bebidas a base de cacao y
chocolate y en especial servicios de chocolateria y artesanias, ubicado en Heredia, San Isidro,
Santa Elena, 200 metros de la entrada de la calle el Bombacho, primera entrada a mano
derecha.

Supuestos que se extraen de los articulos 4 y 64 de la Ley de marcas.

Ademas, es importante mencionar que, a pesar de tratarse del trdmite de nulidad de un
nombre comercial, le son aplicables los procedimientos establecidos para la nulidad del
registro de marcas, segun el articulo 68 de la Ley de marcas, como lo indicé en su momento

el Registro.

La Ley de marcas y otros signos distintivos nimero 7978, en el articulo 40 enmarca la

definicion de uso de la marca:

Articulo 40.- Definicion de uso de la marca. Se entiende que una marca registrada se
encuentra en uso cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos en el
comercio con esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde,
tomando en cuenta la dimensién del mercado, la naturaleza de los productos o servicios
de que se trate y las modalidades bajo las cuales se comercializan. También constituye
uso de la marca su empleo en relacion con productos destinados a la exportacion a
partir del territorio nacional o con servicios brindados en el extranjero desde el
territorio nacional... El uso de una marca por parte de un licenciatario u otra persona
autorizada para ello sera considerado como efectuado por el titular del registro, para

todos los efectos relativos al uso de la marca.
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El articulo 25 de la Ley de marcas, en su parrafo final, cita lo que se puede tener como actos

de uso de la marca:

Para los efectos de esta ley, se tiene como acto de uso de un signo en el comercio, ya sea
que se realice dentro o fuera del territorio nacional, entre otros usos, los siguientes:

a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer para la venta o distribuir productos o
servicios con el signo, en las condiciones que tal signo determina.

b) Importar, exportar, almacenar o transportar productos con el signo.

c) Utilizar el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o

comunicaciones escritas u orales, sin perjuicio de las normas sobre publicidad aplicables.

Valoracion de las pruebas presentadas por MERLYN DE LOS ANGELES SOLANO
HERRERA:

Certificacion de ventas anuales del establecimiento comercial identificado como
que distingue un establecimiento comercial dedicado a la confeccion y venta de artesanias a
base de vidrio: cajas para té, lamparas, esculturas, ubicado en San Jos€, Barrio Aranjuez, 50
metros al oeste de la iglesia de Sta. Teresita; de los afios 2006 a 2018, emitida por el contador

publico Freddy Céspedes Soto.

Contrario a lo que indica el apelante, considera el Tribunal que este tipo de prueba tiene un
valor relevante para determinar la verdad real de los hechos, segin lo indica la Ley de

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, en su articulo 22:

...Hacen plena prueba los informes y las certificaciones emitidos por los contadores

publicos autorizados u otros profesionales con fe pablica...
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La certificacion del contador publico indica que el monto total de ventas brutas en el

establecimiento comercial « ”, para el periodo comprendido entre los afios 2006 a

2018, se adjunta una de las tablas presentadas:

Del trabaijo realizado, se detalla a continuacién, las ventas brutas:

ANO VENTAS

2006 12 343 000
2007 17 820 522
2008 37 467 045
2009 20719 130
2010 20 303 930
2011 21766 950
2012 26 012446
2013 30 900 628
2014 38 046 720

2015 41628 525
2016 53 876 858
2017 48 260 876
2018 39 545 231

Ventas les en col

Con los montos que arroja dicha certificacion, y con fundamento en la sana critica, este

Tribunal considera que el consumidor ha tenido acceso a dichos productos en el

establecimiento comercial identificado como

Y como se indico, la certificacion de contador viene a ser un tipo de prueba tasada que es
plena, salvo que sea desvirtuada, hecho que no se dio en el presente caso. La certificacion
estd plenamente detallada por afio e identifica e indica que el establecimiento comercial inicio
sus operaciones en el afio 2006, con el nombre comercial ARTE SIBO. Dicha certificacion
muestra ventas en una cantidad considerable, sobre todo si se toma en cuenta que se trata de

venta de artesanias.

Situacion factica que se refuerza con la copia de certificado de patente comercial del negocio
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denominado ARTE SIBO a nombre de Merlyn de los Angeles Solano Herrera, dado el 3 de
noviembre de 2006, y sobre todo con la constancia de inscripcion en el régimen de tributacion
simplificada de la sefiora Merlyn de los Angeles Solano Herrera, bajo el nombre comercial
ARTE SIBO que indica que inicio actividades el 1 de abril de 2006.

Considera esta instancia que con la prueba aportada se logra demostrar el primer uso en el

comercio del nombre comercial

%
Sibé

, respecto del nombre comercial de la impugnante

en relacion a la venta de artesanias.

Un uso efectivo significa un uso en el trafico comercial. Por regla general, esto implica ventas
reales y que deben haberse realizado algunas ventas de productos o prestaciones de servicios
durante el periodo de referencia, hecho que se manifiesta con las certificaciones de contador

publico aportadas y la prueba que complementa aquella certificacion.

Al demostrar el uso anterior o primer uso corresponde el derecho preferente a la solicitud del

signo para proteger y distinguir: confeccién y venta de artesanias a base de vidrio:

cajas para té, lamparas, esculturas.

La situacion analizada ademas, haya sostén en el hecho que la empresa TRISQUEL S.A.,

.
Oibo

mercado en la venta de artesanias. Es decir, el impugnante en el recurso de apelacion no

titular del nombre comercia , N0 demuestra un uso anterior o primer uso en el
aporto prueba nueva alguna, demostrando que uso su signo para la venta de artesanias antes
del afio 2006; vy, las pruebas que constan en el expediente no demostraron un uso anterior a

ese afo.
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Visto lo anterior seré el cotejo de los signos el que dara las pautas para determinar la posible
coexistencia registral de los signos. Tomando en consideracion las semejanzas graficas,

fonéticas e ideoldgicas y el giro comercial a distinguir.

No se requiere mayor esfuerzo para determinar a simple vista que entre los signos en conflicto

B
Oibé

es similar “SIBO vs SIBU”.

, graficamente el elemento denominativo preponderante de cada singo

Igual sucede al nivel fonético, su pronunciacion es similar ya que los elementos secundarios

no introducen alguna diferencia en la percepcion auditiva del consumidor.

Ideoldgicamente los signos no evocan concepto alguno que se relacione.

Determinadas las similitudes tan marcadas a nivel gréfico y fonético, corresponde analizar el
giro comercial que distinguen los signos para determinar si por el principio de especialidad

es posible su coexistencia registral.

El nombre comercial a la que le asiste el derecho preferente para su inscripcion,

distingue: confeccién y venta de artesanias a base de vidrio: cajas para té, lamparas,

e
Sibé

alimentos preparados con cacao Yy chocolate, preparacion de alimentos en general,

esculturas; mientras que, el signo distingue: impartir cursos de preparacion de
preparacion de bebidas a base de cacao y chocolate, preparacion de bebidas en general, asi
como a la formacion de personas para la preparacion de alimentos y bebidas en general, y la

formacion de personas dedicadas a la preparacién de alimentos y bebidas a base de cacao y
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chocolate y en especial servicios de chocolateria y artesanias.

Es claro que el nombre comercial

e
Sibé

de confusion para el consumidor medio y por esto los signos no pueden coexistir

coincide en parte con el giro comercial del signo

, que es la artesania; por lo que, a juicio de este Tribunal, existe un inminente riesgo

registralmente, asistiéndole el mejor derecho a la empresa solicitante de la nulidad como se

desarrolld.

"
Olbo

confusion con el nombre comercial usado con anterioridad para artesanias; y, por lo tanto, es

En este caso el nombre comercia resulta inadmisible en vista que es capaz de crear
correcta la apreciacion del Registro en cuanto a la nulidad para ese giro especifico, segin los

articulos 64 y 65 de la Ley de marcas.

En cuanto a los agravios del apelante, este Tribunal manifiesta que ni el Registro ni este
organo colegiado poseen competencia para conocer y resolver cualquier posible o
eventual contradiccion normativa en relacion con la situacion tributaria de la Sra. Solano
Herrera. Como bien lo manifest6 la resolucion aqui impugnada, tal situacién factica solo
podra conocerla y resolverla la autoridad tributaria competente. Sin embargo, frente a la
prueba aportada, este Tribunal valora que la misma Tributacion Directa cuando genera la
constancia aportada, hace referencia al hecho de que la Sra. Solano Herrera utiliza el nombre
comercial Arte Sibo; ante dicha manifestacion de la Administracion Tributaria, este 6rgano
colegiado carece de competencia para desvirtuar el pleno valor probatorio de la misma.

Con respecto a la prueba aportada por el apelante como bien lo indico el Registro no logré
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B
Oibo

determinar un uso anterior o primer uso en el comercio del nombre comercia para

el giro de venta de artesanias respecto del nombre comercial

Por todo lo anteriormente expuesto, comparte este Tribunal los fundamentos dados por el
Registro de la Propiedad Industrial, para declarar con lugar la accién de nulidad parcial
presentada, por lo que se declara sin lugar el recurso de apelacion presentado por EDUARDO
DIAZ CORDERO, en su condicion de apoderado especial de la sociedad TRISQUEL S.A.,
contra la resolucién emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 11:06:19 horas
del 24 de junio del 2020, la cual se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelacion
interpuesto por EDUARDO DIAZ CORDERO, en su condicion de apoderado especial de
la sociedad TRISQUEL S.A., contra la resolucion emitida por el Registro de la Propiedad
Industrial, de las 11:06:19 horas del 24 de junio del 2020, la cual se confirma. Sobre lo
resuelto en este caso, se da por agotada la via administrativa de conformidad con los articulos
25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad
Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J.
Previa constancia y copia de esta resolucion gque se dejaran en los registros que al efecto lleva
este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.
NOTIFIQUESE.
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CARLOS JOSE VARGAS JIMENEZ (FIRVA)

Carlos José Vargas Jiménez
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