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RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0402-TRA-PI

OPOSICION EN SOLICITUD DE INSCRIPCION COMO MARCA DEL SIGNO
“MICHELOB ULTRA”

ANHEUSER-BUSCH, LLC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-1198

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0006-2022

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

horas veinte minutos del diez de enero de dos mil veintidoés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelacion interpuesto por la abogada Maria de
la Cruz Villanea Villegas, cédula de identidad 1-0984-0695, vecina de San José, en
su condicion de apoderada especial de la compafiia ANHEUSER-BUSCH, LLC,,
sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América,
domiciliada en One Busch Place, St. Louis Missouri 63118, Estados Unidos de
América, en contra de la resolucién dictada por el Registro de la Propiedad
Intelectual a las 09:36:28 horas del 18 de junio de 2021.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeiio.
CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. EI 12 de febrero de 2019, la
abogada Maria Vargas Uribe, titular de la cédula de identidad 1-0785-0618, vecina
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de San José, en su condicion de apoderada especial de la compafia ANHEUSER-
BUSCH, LLC., presento solicitud de inscripcion como marca de fabrica y comercio

MICHELOB ULTRA, para proteger en clase 32 internacional: cervezas.

Luego de publicados los edictos y dentro del plazo de ley, mediante escrito
presentado ante el Registro de Propiedad Intelectual el 11 de noviembre de 2019,
la abogada Marianella Arias Chacdén, cédula de identidad 1-0679-0960, vecina de
San José, en su condicion de apoderada especial de la empresa DISTRIBUIDORA
LA FLORIDA S.A., cédulajuridica 3-101-295868, sociedad organizada y constituida
bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en Alajuela, Rio Segundo, Echeverria, en
las instalaciones de La Cerveceria Costa Rica, se opuso a la inscripcidn solicitada
alegando que su representada es una empresa nacional que produce cervezas,
bebidas alcohdlicas y bebidas sin alcohol, de gran aceptacion y reconocimiento
entre el consumidor costarricense y extranjero; ademas cuenta con la marca
IMPERIAL notoriamente conocida, por lo cual posee el derecho de impedir que
terceros registren indebidamente marcas con términos prohibidos, que generan un

dafio en la sana competencia y provocan error en el consumidor.

Agrega la apelante, que su representada desde el afio 2006 introduce al mercado
las cervezas: Imperial Light, Imperial Silver e Imperial Cero; siendo su innovacion la
cerveza Imperial Ultra; ademas es titular de los signos marcarios en clase 32
internacional: ULTRA (2018-8600), IMPERIAL ULTRA (277740), IMPERIAL ULTRA
LIGHT (279832), BAVARIA ULTRA (271742), BAVARIA ULTRA (271064).

Por otra parte, respecto al signo solicitado MICHELOB ULTRA, este presenta
similitud grafica, fonética e ideologica, en relacion con las marcas inscritas al
compartir y reproducir parte de sus elementos denominativos (ULTRA); ademas

intenta distinguir cervezas, lo cual puede inducir a que se produzca confusién en el

Tribunal Registral Administrativo
Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.
Correo electronico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr


mailto:info@tra.go.cr

TRIBUNAL 10 de enero de 2022

REGISTRAL y‘ VOTO 0006-2022

ADMINISTRATIVO Pagina 3 de 14

consumidor respecto del origen empresarial.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolucién dictada a las 09:36:28
horas del 18 de junio de 2021, rechazé la notoriedad de los signos inscritos ULTRA
y de la marca pretendida MICHELOB ULTRA, declaré con lugar la oposicion
interpuesta y deneg0 la marca solicitada, de conformidad con lo establecido en el
articulo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, 7978 (en

adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado el 22 de julio de 2021 ante
el Registro de la Propiedad Intelectual, la abogada Maria de la Cruz Villanea
Villegas, en representacion de la compafia ANHEUSER-BUSCH, LLC., apel6 lo
resuelto; y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal se
apersoné el abogado Simén Alfredo Valverde Gutiérrez, titular de la cédula de
identidad 3-0376-0289, vecino de San José, en su condicion de apoderado especial
de la compafiia en mencién y expuso como agravios, que entre la marca solicitada
MICHELOB ULTRA, y los signos inscritos ULTRA, IMPERIAL ULTRA, IMPERIAL
ULTRA LIGHT, BAVARIA ULTRA LIGHT (diseiio), y BAVARIA ULTRA LIGHT
(disefo), existen suficientes diferencias por conformarse el signo solicitado por el
término MICHELOB, el cual refiere a un antiguo pueblo en Bohemia que en la
actualidad de ubica en Republica Checa; ademas en el primer signo inscrito el
término ULTRA es el elemento preponderante, en cuanto a las restantes marcas los
elementos dominantes que conforman los signos marcarios son IMPERIAL (adjetivo
gue refiere a algo perteneciente o relativo al emperador o del imperio), BAVARIA
(término en inglés que hace referencia a la region de Baviera en Alemania),
asimismo la marca BAVARIA ULTRA LIGHT (disefio), cuenta con la figura de un
ledn con una corona; por otra parte en la marca solicitada el término ULTRA se

ubica en su parte final y en cuanto a los signos marcarios inscritos dicho término se
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presenta como Unico elemento o0 en otras posiciones, sea en el medio o al final de
las marcas; por tales razones las marcas inscritas contienen términos y elementos
graficos que hacen que se distingan del signo pretendido, provocando en los
consumidores que las aprecien, pronuncien y conceptualicen de manera distinta,
sin dejar de lado que los signos registrados BAVARIA ULTRA LIGHT (disefo), y
BAVARIA PREMIUN BEER BAVARIA ULTRA LIGHT (disefo), al ser mixtos cuentan

con una diferencia a nivel visual y ademas de poseer una tipografia especial.

Continda manifestando el apelante, que en términos numéricos la marca solicitada
MICHELOB ULTRA, se conforma por 13 letras y solo 5 de estas son compartidas
por las marcas registradas, lo que representa menos de un 39% de identidad o

similitud entre los distintivos marcarios.

En cuanto a las diferencias fonéticas, indica el recurrente que la marca pretendida
al no contar con el término IMPERIAL dentro de su estructura y al conformarse los
signos inscritos por otras palabras, su pronunciaciéon es disimil a pesar de contener
los signos el término ULTRA, ya que al colocarse este en otras posiciones provoca
que el consumidor los perciba de forma distinta, ademas el sonido fuerte en la marca
solicitada es la palabra MICHELOB, en consecuencia el consumidor al momento de
pronunciar el signo MICHELOB ULTRA, dejara en segundo plano el término ULTRA,

no generando confusion alguna entre las marcas.

Agrega el recurrente, que ideoldgicamente el término MICHELOB no es de fantasia,
por el contrario este cuenta con un concepto que hace referencia a un pueblo del
Reino de Bohemia que se uni6 a Austria y en la actualidad se ubica en un territorio
de Republica Checa; por otra parte, el vocablo IMPERIAL del cual se conforman
algunos de los signos inscritos, alude a algo relativo a un emperador o imperio y en

conjunto con el elemento figurativo (aguila), genera en los consumidores una
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asociacion directa de la marca IMPERIAL con un &guila, que inclusive el producto
es llamado por los consumidores el aguila; por otra parte, respecto a los signos
marcarios conformados por el término BAVARIA ULTRA LIGHT, evocan la idea de
la regidn de Baviera (Bayern en aleman), que al contener la imagen de un leén con
una corona se asemeja a los que tiene el escudo de dicha region; en consecuencia
los vocablos MICHELOB, IMPERIAL y BAVARIA, formaran la impresion del

consumidor al momento de observar las marcas.

Finalmente, en cuanto a los términos ULTRA LIGHT, del que se componen los
signos inscritos BAVARIA ULTRA LIGHT, BAVARIA PREMIUN BEER BAVARIA
ULTRA LIGHT e IMPERIAL ULTRA LIGHT, manifiesta el recurrente, que dichos
términos dan la idea al consumidor que los productos refieren a un tipo de cerveza
mas liviana que la normal, debido a esto los elementos ULTRA LIGHT, no son
vocablos con derechos exclusivos debiendo consentir su coexistencia con marcas

que incluyan el término ULTRA como la de su representada.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal
caracter, relevantes para lo que debe ser resuelto que, en el Registro de la
Propiedad Intelectual, segun consta en el expediente principal se encuentran
inscritas a favor de la empresa DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A., los siguientes

signos distintivos:

1- Marca de fabrica y comercio Ultra, registro 290505, vigente desde el 24 de agosto
de 2020 hasta el 24 de agosto de 2030, en clase 32 internacional para proteger:

cervezas, bebidas no alcohdlicas, bebidas a base de malta (folios 29 al 30).

2- Marca de fabrica y comercio Imperial Ultra, registro 277740, vigente desde el 25
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de febrero de 2019 hasta el 25 de febrero de 2029, en clase 32 internacional para
proteger: cervezas, bebidas no alcohdlicas, bebidas a base de malta (folios 31 al
32).

3- Marca de fabrica y comercio Imperial Ultra Light, registro 279832, vigente desde
el 4 de junio de 2019 hasta el 4 de junio de 2029, en clase 32 internacional para
proteger: cervezas, bebidas no alcohdlicas, bebidas a base de malta livianas (folio
33 al 34).

4- Marca de fabrica y comercio ‘1 ]a ‘ , registro 271742, vigente desde el 7 de
junio de 2018 hasta el 7 de junio de 2028, en clase 32 internacional para proteger:

cerveza ultraliviana. (folio 35 al 36).

5- Marca de fabrica y comercio 3, registro 271064, vigente desde el 10 de mayo
de 2018 hasta el 10 de mayo de 2028, en clase 32 internacional para proteger:

cerveza premium ultraliviana. (folio 37 al 38).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con

este caracter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolucion.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de
primera instancia, no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen

nulidades, invalidez o indefension que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La marca es el signo capaz de

Tribunal Registral Administrativo
Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.
Correo electronico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr


mailto:info@tra.go.cr

TRIBUNAL 10 de enero de 2022

REGISTRAL y‘ VOTO 0006-2022

ADMINISTRATIVO Coneim o BcaNTENARO Pagina 7 de 14

identificar y distinguir un producto o servicio de otros en el mercado. La aptitud
distintiva y lo que provoque en el consumidor es la esencia de la marca, la
distintividad constituye el fundamento de su proteccién, porque no solo le otorga al
producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente a
otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de
otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando asi que pueda

presentarse alguna confusion al respecto.

Las objeciones a la inscripcion de una marca pueden derivarse de motivos
intrinsecos o extrinsecos. En relacion con el caso concreto se analizara lo
relacionado a las objeciones por motivos extrinsecos; la normativa marcaria
contempla la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o similar a otro
anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de

confusion en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido el articulo 8, incisos a) y b) de la Ley de marcas son muy claros en
negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo

de confusion o riesgo de asociacion:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en tramite de
registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los
mismos productos o0 servicios u otros relacionados con estos, que puedan
causar confusion al publico consumidor.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusion, por ser idéntico o
similar a una marca registrada o en trdmite de registro por parte de un tercero
desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios 0
productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los

distinguidos por la marca anterior.

Tribunal Registral Administrativo
Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.
Correo electronico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr


mailto:info@tra.go.cr

TRIBUNAL 10 de enero de 2022

REGISTRAL y‘ VOTO 0006-2022

ADMINISTRATIVO Comemo bEL sceNTENATO Pagina 8 de 14

Por su parte, el articulo 24 del Reglamento a la Ley de marcas (decreto ejecutivo
30233-J) establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios,
acudiendo al examen grafico, fonético o ideolégico, asi como al andlisis de los
productos o servicios que se buscan distinguir en el mercado. Con este examen se
evita la posibilidad de permitir una eventual infraccion o vulneracion de los derechos

derivados de un signo registrado con anterioridad.

Al respecto, la confusion visual es causada por la identidad o similitud de los signos,
sean estos: palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple
observacion; es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La
confusién auditiva se da cuando la pronunciacion de las palabras tiene una fonética
similar, sea esa pronunciacion correcta o no, y la confusion ideolégica es la que se
deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos; todo lo anterior

puede impedir al consumidor distinguir uno de otro.

Por consiguiente, para realizar el cotejo de los signos, el calificador se debe colocar
en el lugar del consumidor del bien o servicio; luego, debe atenerse a la impresion
de conjunto de los signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca
en forma simultanea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendra
de ellos en el futuro); y tener en mayor consideracién las semejanzas que las

diferencias entre los signos en conflicto.

Asi, el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la
individualizacion de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable

derecho del consumidor a no ser confundido.

Para determinar las semejanzas entre los signos es necesario realizar la siguiente

comparacion:
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Marca solicitada

MICHELOB ULTRA

Clase 32: cervezas

Signos inscritos

Ultra

Clase 32: cervezas, bebidas no alcohodlicas, bebidas a base de malta

Imperial Ultra

Clase 32: cervezas, bebidas no alcohdlicas, bebidas a base de malta

Imperial Ultra Light
Clase 32: cervezas, bebidas no alcoholicas, bebidas a base de malta livianas

A

Clase 32: cerveza ultraliviana

!
| ]

Clase 32: cerveza premium ultraliviana

De conformidad con el cotejo realizado y en un analisis de conjunto de los signos,
se denota que a nivel grafico el signo solicitado es denominativo, formado por los

vocablos MICHELOB ULTRA, escritas en letras color negro con una grafia sencilla;
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los signos inscritos ULTRA, IMPERIAL ULTRA e IMPERIAL ULTRA LIGHT, son
denominativos, formados por el término ULTRA y dos de ellos se conforman por las

palabras: IMPERIAL y LIGHT, escritos con una grafia sencilla en letras color negro;

I

ademas se hallan los signos mixtos L ﬁ E y LJ, conformados por la figura de
un leén colocado en forma vertical, que posee en su cabeza una corona y a su lado
izquierdo se muestra un banderin en color rojo y dentro este se sitta el término
BAVARIA escrito con una tipografia especial en letras blancas y a su lado izquierdo
se acompaiia por las palabra Ultra Light en letra cursiva; como puede observarse,
tanto la marca solicitada como los signos inscritos contienen en comun el elemento
preponderante ULTRA en su composicion, lo cual crea gran semejanza entre los
distintivos marcarios, pudiendo generar un riesgo de confusion o asociacion en el

consumidor lo que impide su coexistencia en el mercado.

En cuanto al cotejo fonético al conformarse los signos por el término preponderante
ULTRA la pronunciacion en los signos marcarios es similar, no existiendo una
diferenciacion clara y suficiente al oido del consumido para que pueda diferenciar la

marca pretendida de las registradas.

Desde el punto de vista ideologico la palabra MICHELOB que utiliza el signo
propuesto, es un término de fantasia y el vocablo ULTRA que se conforman los
signos registrados como la marca solicitada, el Diccionario de la Real Academia

Espafiola la define como: en grado extremo (https://dle.rae.es/ultra-#b2QZCEQO); no

obstante dicho término se encuentra inmerso en las marcas registradas, por lo que
en relacion a su concepto o idea presentan igualdad, lo cual hace que el consumidor
no pueda distinguir el signo solicitado de los registrados, siendo de esa manera

imposible su coexistencia registral.
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Partiendo de lo antes expuesto, el signo solicitado no cuenta con una carga
diferencial que otorgue aptitud distintiva frente a las marcas inscritas, dado que
denominativamente coinciden en el elemento distintivo ULTRA de mayor
percepcion, lo cual puede inducir al consumidor a encontrarse frente a una situacion

de riesgo de confusion u asociacion empresarial.

Ahora bien, en lo concerniente a los productos (cervezas) que pretende el signo
propuesto para su registro en clase 32 internacional y las marcas inscritas en la
misma clase distinguen: cervezas, bebidas no alcohdlicas, bebidas a base de malta,
bebidas a base de malta livianas, cerveza ultraliviana y cerveza premium ultra
liviana; estos se encuentran completamente relacionados; y en aplicacion del

principio de especialidad es menester indicar lo siguiente:

La marca se concede como derecho de exclusiva sobre un signo en relacion
con un determinado producto o servicio, que es el que la marca distingue. De
este modo, puede coexistir legalmente en el trafico econémico o en el
Registro signos idénticos pertenecientes a titulares distintivos siempre que
los productos o servicios que distingan no sean susceptibles de confusion...
LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Civitas
Editores, Madrid, p. 153.

En consecuencia, visto el producto pretendido como los que protegen los signos
inscritos, son los mismos lo cual evidencia el posible riesgo de confusion y
asociacion empresarial para el consumidor, prevaleciendo en ese sentido el
derecho de los distintivos marcarios inscritos; de ahi que en el presente asunto no

sea de aplicacion el principio de especialidad.

En cuanto a la prueba aportada por la representacion de la compafia ANHEUSER-
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BUSCH, LLC., para demostrar la notoriedad de la marca pretendida, avala este
Tribunal lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual en ese sentido, por
cuanto con la prueba aportada no es lo suficiente para declarar su notoriedad,
ademas la prueba presentada ante este Tribunal no se entra a analizar ya que la
notoriedad es una categoria que puede alegarse para plantear una oposicion, pero
no para solicitar una marca, la marca puede ser notoria, pero si al momento de
solicitarse su inscripcidbn hay una ya inscrita que le es oponible, no se puede

inscribir.

En cuanto al agravio del apelante, referido a que no existe similitud grafica, fonética
e ideologica entre los signos, debe ser rechazado, toda vez que tal y como se
analizé de forma detallada lineas arriba, el signo propuesto no tiene importantes
diferencias en los ambitos indicados y no es lo suficientemente diferenciable de los
signos inscritos, por lo cual el consumidor podra verse confundido, dado que los
elementos denominativos que conforman la marca solicitada, no producen la
distintividad necesaria para que pueda coexistir con los signos registrados, sin que

existe riesgo de ser confundidos o relacionados.

Finalmente, con respecto al voto 0310-2019 dictado por este Tribunal y mencionado
por el recurrente, en apoyo a su tesis, se debe indicar que si bien refuerza aspectos
de orden doctrinario, las mismas no pueden ser utilizadas como parametros para
determinar la inscripcion o en su defecto el rechazo de un signo marcario ante el
Registro de la Propiedad Intelectual, dado que cada caso se analiza de acuerdo a
sSus propias caracteristicas y que los votos previamente emitidos pueden servir de
guia méas no constrifien a este Organo de alzada a tomar decisiones en uno u otro

sentido.

Por las razones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el
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recurso de apelacion interpuesto por la abogada Maria de la Cruz Villanea Villegas,
de la compafiia ANHEUSER-BUSCH, LLC., en contra de la resolucion dictada por
el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:36:28 horas del 18 de junio de 2021,

la que se confirma en todos sus extremos.
POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el
recurso de apelacion interpuesto por la abogada Maria de la Cruz Villanea Villegas,
apoderada especial de la compafila ANHEUSER-BUSCH, LLC., en contra de la
resolucién dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:36:28 horas
del 18 de junio de 2021, la que en este acto se confirma, acogiéndose la oposicion
planteada por la representacion de la empresa DISTRIBUIDORA LA FLORIDA
S.A., y se rechaza la solicitud de inscripcion de la marca de fabrica y comercio
MICHELOB ULTRA, para proteger en clase 32 internacional: cervezas. 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 que se dejara en
los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina

de origen para lo de su cargo. NOTIFIQUESE.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 04/05/2022 01:35 PM

Karen Quesada Bermudez
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Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA) Firmado digitalmente por

Fecha y hora: 04/05/2022 11:17 AM LEONARDO VILLAVICENCIO CEDERO (FIRMA)
Fecha y hora: 04/05/2022 10:33 AM

Oscar Rodriguez Sanchez Leonardo Villavicencio Cedefio
Firmado digitalmente por Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA) GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 04/05/2022 10:34 AM Fecha y hora: 04/05/2022 10:35 AM
Priscilla Loretto Soto Arias Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

INSCRIPCION DE LA MARCA
TE: OPOSICION A LA INSCRIPCION DE LA MARCA
SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA
TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS
TNR. 00.42.55

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS
TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO
TG: MARCAS INADMISIBLES
TNR: 00.41.33
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