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

horas con ocho minutos del cinco de setiembre de dos mil veintidos.

Conoce este Tribunal el recurso de apelacion planteado por la abogada Maria del
Rocio Quirds Arroyo, cédula de identidad 1-0871-0341, vecina de San José, Barrio
Escalante, en su condicion de apoderada especial de la empresa, d6TERRA
HOLDINGS, LLC., sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados
Unidos de América, con domicilio en: 389 South 1300 West, Pleasant Grove, Utah
84062, Estados Unidos de América, en contra de la resolucién final dictada por el

Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:59:01 horas del 2 de junio de 2022.
Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora.
CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 1 de abril de 2022, la abogada

Maria del Rocio Quir6és Arroyo, de calidades y condicion dicha, presentd la

solicitud de inscripcion del signo SOL NoO 3, para proteger y distinguir en clase 3
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de la nomenclatura internacional, aceites esenciales, aceites esenciales para uso
en aromaterapia, aceites esenciales para uso doméstico, aceites esenciales para
uso personal, aceites esenciales aromaticos, aceites esenciales naturales, aceites
cosmeéticos, aceite para el cuerpo (cosméticos), aceites de masaje, aceites para el
cuidado de la piel [cosméticos], productos cosméticos, perfumeria, aceites de
perfumeria, aromatizantes para fragancias, aromaticos para uso doméstico,
fragancias de habitacion, fragancias, cosméticos para el tratamiento de belleza,
jabones para uso personal, jabones cosmeéticos, preparaciones para el bafio que
no sean para uso meédico, lociones para cosméticos, lociones no medicinales,

cremas corporales cosméticas.

Mediante resolucion final dictada a las 09:59:01 horas del 2 de junio de 2022, el
Registro de la Propiedad Intelectual, resolvido denegar la inscripcion de la marca
SOL No 3, para proteger productos en la clase 3 de la nomenclatura
internacional, dado que corresponde a una marca inadmisible por derechos de
terceros, asi se desprende de su analisis y cotejo con el signo registrado SOL IN,
por cuanto son fonética y graficamente similares, y busca proteger productos de la
misma naturaleza, los cuales se comercializan en los mismos canales de venta.
El Registro determind el inminente riesgo de confusion en el consumidor al
coexistir las marcas en el comercio, lo que afectaria su derecho de eleccion, asi
como, socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a través
de signos marcarios distintivos. Por lo anterior, el Registro consideré que la marca
recae en las causales de inadmisibilidad por derecho de terceros de conformidad

con el articulo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la abogada Maria del Rocio Quirés Arroyo, en su
condicion de apoderada especial de la empresa dOGTERRA HOLDINGS, LLC.,
planted recurso de apelacion y argumentd que ambas marcas estan compuestas

por cinco letras de las cuales cuatro coinciden entre ellas. Lo que no indica la
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registradora es que la marca solicitada incluye un 3, mientras que la marca inscrita
incluye el dibujo de lo que aparenta ser un medio sol, por lo que estos dos
elementos, se diferencian enormemente. La cantidad de letras que coincidan es

un alegato irrazonable, pues ni siquiera estan ubicadas en el mismo orden.

Aduce que se encuentran actualmente inscritas: 1. DEL SOL, registro 161768,
cuyo propietario son DEL SOL, LC, para proteger y distinguir en clase 3:
cosméticos, 2. PURO SOL, registro No. 244523, cuyo propietario son FABRICA
DE JABON LA CORONA, S.A. DE C.V., para proteger y distinguir en clase 3: toda
clase de jabones y detergentes no medicinales, 3. PINE SOL, registro No. 20821,
cuyo propietario es THE CLOROX COMPANY, para proteger y distinguir en clase
3: Jabodn para la limpieza, desodorantes para uso personal. Todas estas marcas,
al igual que SOL IN, coinciden todas en tres letras (s 0 |) e incluso 5 con la Ultima
PINE SOL, bajo la l6gica de la registradora, ambas marcas comparten el 100% de
las letras pues ambas marcas dicen SOL e incluyen las letras i y n, las que no se

hubieran inscrito bajo esa tesis.

Sefiala que la marca inscrita protege productos cosméticos capilares y de
proteccién solar. No hay forma de demostrar cuales vende la marca registrada o
su representada para la venta al publico, pues no existe ninguna pagina por
internet, o red social en la cual pueda conocer si realmente existe la marca y si

vende sus productos, pero claramente por la imagen que incluye su nombre

w7z

ASolin

/wa

, donde se ve un sol y por los productos que protege, vende
productos de proteccion solar que son diferentes a los productos que se pretenden
proteger con la solicitud de inscripcion SOL No 3., donde se observa que no se
pretende proteger productos cosméticos capilares y de proteccion solar. Por lo que

la marca SOL No 3, lo que busca inscribir son productos no destinados a la
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proteccion solar, son productos totalmente diferentes a los productos de la marca

inscrita.

Destaca que ambas marcas graficamente son diferentes, lo Unico que comparten
es el elemento “SOL” pero estan acompafadas de otros elementos que las
componen y diferencian una de otra, no se prestan a confusion al consumidor. A
nivel fonético se pronuncian diferente, debido a que se componen de otros
elementos, por lo que es irracional decir que fonéticamente son similares.

Ideol6gicamente, son diferentes ya que SOL No 3 esta completamente en

wiis

ASolin

77T

espafiol, y , tiene una parte en inglés.

Resalta que la marca que se pretende inscribir SOL No 3, es una marca mas

asociada a la empresa internacional d6TERRA Holdings, LLC. Esto le brinda la
suficiente diferenciacion en el mercado, ya que todos los productos de su
representada estan ligados por medio de etiquetas con este signo distintivo y es
reconocido alrededor del mundo.

La marca se encuentra en el pais desde 2012 y su medio de distribucidon es por
medio de un catédlogo ya sea fisico o digital, o en brochure, haciendo el canal de
distribucién mas personal e intimo Quienes han usado los productos dOTERRA,
pueden hablar de sus maravillosos efectos y recomendarlo a sus seres mas

cercanos.

Wiz

ASolin

77T

Indica que la marca inscrita no se sabe de forma alguna como se

vende sus productos, ni siquiera si se venden en Costa Rica. Mientras que la

marca que se pretende inscribir se puede encontrar en muchos lugares del pais e
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incluso existe una pagina web como la https://www.doterra.com/US/en/p/sol-n3-

personal:aroma.

Solicita se revoque la resolucién denegatoria de las 09:59:01 del 2 de junio de

2022 y que se continle con el proceso de inscripcion de la marca SOL No 3.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal

caracter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrito a nombre
de la empresa JXC MULTISERVICIOS, S.A. el siguiente signo:

Wiz

ASolin

77

i. Marca de fabrica y servicios , Solicitud presentada el 13 de
febrero de 2020, inscrita el 15 de mayo de 2020, y vigente hasta el 15 de
mayo de 2030, registro 288563, en clase 3 de la nomenclatura
internacional, protege y distingue, productos cosméticos capilares y de

proteccion solar. (folio 47 del expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, utiles
para la resolucién de este asunto, que tengan el caracter de no probados.

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. De conformidad con la Ley de
marcas y otros signos distintivos 7978 de 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de
marcas) y su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002,

publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo
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que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por
lo que no debe generar confusion en relacién con otros debidamente inscritos o en
trAmite de inscripcion, y esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo
gue una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva posea,
mayor serd la probabilidad de confusion, toda vez que la semejanza entre los
signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el
origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que
pueda existir la posibilidad de asociacion o relacién entre estos, para establecer
gue la marca no desempefaria su papel diferenciador y en consecuencia no seria

posible dar proteccién registral al signo solicitado.

El articulo 8 de la Ley de Marcas determina en forma clara que ningun signo podra
ser registrado cuando afecte algun derecho de tercero, configurandose tal
prohibicién, conforme a sus incisos a) y b), de la siguiente forma:
a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicacion geogréfica o
una denominacion de origen, registrada o en tramite de registro por parte de
un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o
servicios u otros relacionados con éstos, que puedan causar confusion al
publico consumidor.
b) Si el signo es susceptible de causar confusion, por ser idéntico o similar a
una marca, una indicacion geografica o una denominacién de origen,
registrada o en trdmite de registro por parte de un tercero desde una fecha
anterior, y distingue los mismos productos o0 servicios 0 productos o
servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos

por la marca, la indicacién geogréfica o la denominacion de origen anterior.

Bajo esa perspectiva, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este
debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es

cuando entre dos 0 mas signos, se presentan similitudes graficas, fonéticas o
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conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusion entre ellos, para lo cual el
operador del derecho debe proceder a realizar el cotejo marcario, colocarse en el
lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serian los consumidores del bien
0 servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenerse a la impresion
que despierten dichas denominaciones, sin desmembrarlas, analizarlos
sucesivamente y nunca en forma simultanea (pues lo que importa es el recuerdo
que el consumidor tendra de ellos en el futuro). De esto se deduce, que el cotejo
marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son

confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

El articulo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de marcas, establece las reglas
para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen grafico,
fonético e ideoldgico, asi como al andlisis de los productos y/o servicios que se

pretenden distinguir.

Al respecto, la confusién visual, es causada por la identidad o similitud de los

signos, sean estos, palabras, frases, dibujos, etiquetas cualquier otro elemento, lo
que configura por su simple observaciéon; es decir, por la manera en que el

consumidor percibe el signo. La confusién auditiva se da, cuando la pronunciacién

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, o mejor aun, cuando las palabras comprendidas en los
signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusion surge
cuando la representacibn o0 evocacibn a una misma 0 semejante cosa,
caracteristica o idea, en los signos puede impedir, o impide al consumidor

distinguir a uno de otro.

Asi las cosas, y en atencion al caso bajo examen, se busca determinar si el

distintivo marcario propuesto en aplicacion del articulo 24 del Reglamento a la Ley
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de marcas, es diferente o presenta algun tipo de riesgo de confusion con respecto

al signo inscrito.
Los signos bajo cotejo marcario son los siguientes:

MARCA SOLICITADA
SOL No 3

SOLICITANTE: d6TERRA HOLDINGS, LLC

En clase 3: aceites esenciales, aceites esenciales para uso en aromaterapia,
aceites esenciales para uso domeéstico, aceites esenciales para uso personal,
aceites esenciales aromaticos, aceites esenciales naturales, aceites cosméticos,
aceite para el cuerpo (cosméticos), aceites de masaje, aceites para el cuidado de
la piel [cosméticos], productos cosméticos, perfumeria, aceites de perfumeria,
aromatizantes para fragancias, aromaticos para uso doméstico, fragancias de
habitacién, fragancias, cosméticos para el tratamiento de belleza, jabones para
uso personal, jabones cosméticos, preparaciones para el bafio que no sean para
uso meédico, lociones para cosméticos, lociones no medicinales, cremas

corporales cosméticas.

MARCAS REGISTRADA
w47

ASol in

gaa

registro 288563

TITULAR: JXC MULTISERVICIOS, S.A.

En clase 3: productos cosméticos capilares y de proteccion solar.
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Ahora bien, del cotejo marcario realizado, desde el punto de vista grafico se
determina que la marca solicitada es denominativa se compone de la palabra SOL
y el No 3, escrito con una tipografia especial, en color negro, el signo inscrito se
conforma de un disefio que asemeja ser un medio sol, de color amarillo y naranja,
y la palabra SOL IN, escrita en una grafia especial, en letras color negro. Como
puede apreciarse el elemento que se percibe a primera vista en el conjunto
marcario solicitado es el término SOL, a nivel visual es idéntico al vocablo SOL del
signo inscrito, el componente No 3, no le agrega ninguna diferenciacién al signo
propuesto con relacion al distintivo marcario inscrito, la parte preponderante es en
este caso el vocablo SOL. De manera que el uso comun de un signo puede
mermar su facultad, para indicar la procedencia de los productos a distinguir,
situacion que podria llevar al consumidor a un riesgo de confusién por asociacion,
en el sentido que este puede pensar que los signos tienen el mismo origen

empresarial.

Desde el punto de vista fonético, al ser los signos idénticos en su elemento
preponderante SOL, a nivel auditivo son confundibles entre si, se pronuncian igual

y tienen una misma sonoridad vocalica potente al oido del consumidor.

En el campo ideolégico, ambos signos comparten la palabra SOL. Para el

Diccionario de la Lengua Espafiola (https://rae.es/drae2011/sol), la palabra Sol

significa, “sol'. (Del lat sol, solis). 1m. Estrella luminosa, centro de nuestro sistema

planetario.”

Con relacién a lo anterior, el articulo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de
marcas establece que debe darse mas importancia a las semejanzas que a las
diferencias entre los signos, y en el caso de los signos confrontados, estos son
semejantes grafica, fonética e ideoldégicamente en su elemento predominante y

distintivo SOL, lo que puede llevar al destinatario de los productos a riesgo de
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confusién por asociacion empresarial. Por lo anterior, considera este Tribunal que
no lleva razén la representacién de la empresa apelante cuando en sus agravios
alega que los signos son gréfica, fonética e ideolégicamente, diferentes, debido a
gue de la comparacion de los signos se determiné que el elemento distintivo SOL
de la marca solicitada SOL NO 3, estd contenida en su totalidad en el signo
inscrito, el cual no pasa desapercibido, por el contrario este causa un alto impacto
en el publico consumidor, lo cual da lugar a una similitud entre los signos en

conflicto.

Efectuado el cotejo de los signos en pugna y determinada la similitud en su
distintivo preponderante SOL es necesario llevar a cabo el analisis del principio de

especialidad. Con respecto a ello el articulo 24 del Reglamento citado dispone:

Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realizacion del examen de
fondo como para la resolucién de oposiciones, se tomara en cuenta, entre

otras, las siguientes reglas:

[..]

e) Para que exista posibilidad de confusién, no es suficiente que los signos
sean semejantes, sino ademas que los productos o servicios que identifican
sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de

asociacion o relacion entre ellos.

Las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusion del
consumidor al momento de elegir productos o servicios; y, por otro lado, hacer
prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca u otro signo
distintivo registrado con anterioridad, que consisten en impedir que terceros
utilicen el signo o uno similar para productos o servicios idénticos, similares o

relacionados a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusion
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0 asociacion, principios que precisamente se encuentran en el articulo 25 de la

Ley de marcas de repetida cita.

En el contexto de lo anterior, se observa que en el presente asunto el signo
solicitado pretende proteger en clase 3 de la homenclatura internacional, aceites
esenciales, aceites esenciales para uso en aromaterapia, aceites esenciales para
uso domeéstico, aceites esenciales para uso personal, aceites esenciales
aromaticos, aceites esenciales naturales, aceites cosmeéticos, aceite para el
cuerpo (cosméticos), aceites de masaje, aceites para el cuidado de la piel
[cosméticos], productos cosméticos, perfumeria, aceites de perfumeria,
aromatizantes para fragancias, aromaticos para uso doméstico, fragancias de
habitacién, fragancias, cosméticos para el tratamiento de belleza, jabones para
uso personal, jabones cosméticos, preparaciones para el bafio que no sean para
uso médico, lociones para cosméticos, lociones no medicinales, cremas
corporales cosméticas, y el signo inscrito protege en la clase 3 de la nomenclatura

internacional, productos cosméticos capilares y de proteccién solar.

De lo anterior puede observarse que el signo solicitado y el signo inscrito protegen
productos de una misma naturaleza “productos cosméticos”, de manera que, estos
pueden estar expuestos en los mismos canales de distribucion, puestos de venta y
dirigidos al mismo tipo de consumidor meta, al punto que este pueda establecer un
vinculo entre los signos en conflicto, puesto que podria pensar que el titular del
signo registrado present6 al mercado una nueva linea de productos en clase 3 de
la nomenclatura internacional con el nombre SOL NoO 3, lo que podria causar
riesgo de confusion y asociacion empresarial entre los consumidores y
competidores, situacion que impide la existencia pacifica de los signos a nivel

registral y en el comercio.
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Por los argumentos expuestos y llevado a cabo el proceso de confrontacion del
signo cuyo registro se solicita frente al signo inscrito, este Tribunal considera que
la marca propuesta no cuenta con la carga diferencial que le otorgue aptitud
distintiva; existe la posibilidad de que surja un riesgo de confusion y de asociacion
empresarial entre las marcas cotejadas y de permitirse la inscripcion del signo
pretendido, se quebrantaria los estipulado en el articulo 8 incisos a) y b), articulo
25 parrafo primero e inciso e), ambos de la Ley de marcas y articulo 24 incisos c)
y e) de su Reglamento, por lo que debe confirmarse la resolucion venida en

alzada.

Respecto al agravio que presenta la representacion de la empresa apelante, sobre
gue la marca solicitada incluye un 3, mientras que la marca inscrita incluye el
dibujo de lo que aparenta ser un medio sol, por lo que estos dos elementos, se
diferencian enormemente; asi como, que la cantidad de letras que coinciden es un
alegato irrazonable, pues ni siquiera estan ubicadas en el mismo orden; esta
Instancia indica, que el numero 3 no le otorga al conjunto marcario un poder
distintivo suficiente como para diferenciarlo del signo inscrito, puesto que, Ssi
observamos los signos, la palabra SOL en ambos distintivos, impone similitud
gréafica, fonética e ideoldgica entre estos por ser la palabra que sobresale, lo que
impide la pacifica coexistencia tanto registral como en el mercado. La disposicién
de las letras en ese caso es un punto importante ya que a golpe de vista tienen

coincidencia.

Asimismo, en cuanto al agravio relacionado con la publicidad de una serie de
marcas, tales como , DEL SOL, registro 161768, PURO SOL, registro No. 244523,
PINE SOL, registro No. 20821, cabe indicar a la recurrente, que la existencia de
estos registros, no implica que el signo propuesto goza de distintividad y que por
esta razén se deba acceder al registro, pues las inscripciones a que hace

referencia no obliga a registrar el distintivo marcario solicitado, dado que debe
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tenerse presente el principio de independencia de las marcas, en cuanto a que
cada solicitud debe ser analizada respecto de su especifico marco de calificacion
registral. De ahi, que las inscripciones que menciona la recurrente, es

independiente de la solicitud que se analiza en el presente caso.

Sobre lo argumentado por la apelante respecto que, la marca SOL No 3, lo que
busca inscribir son productos no destinados a la proteccion solar, son productos
totalmente diferentes a los productos de la marca inscrita; no lleva razén la
recurrente en su alegato, puesto que del andlisis de los productos se puede
observar que el signo solicitado busca proteger y distinguir en la clase 3 de la
nomenclatura internacional productos cosméticos, sea, de la misma naturaleza de
los protegidos por la marca inscrita, por lo que comparten los mismos canales de
distribucion, puestos de venta y un mismo tipo de consumidor, al punto que este
podria asociar el origen empresarial de los productos a comercializar, ello, porque
podria pensar que la empresa JXC MULTISERVICIOS, S.A,, titular de la marca
inscrita, mostrd al mercado una nueva linea de productos en clase 3, situacién que

impide la coexistencia pacifica de los signos.

Sefiala la representacion de la empresa apelante que la marca que se pretende
inscribir SOL No 3, es una marca mas asociada a la empresa internacional
dOoTERRA Holdings, LLC., y que todos los productos de su representada estan
ligados por medio de etiquetas con este signo distintivo y es reconocido alrededor

del mundo. Respecto a este agravio, es importante hacer hincapié a la apelante,

que la marca que solicita para registro es SOL N0 3, y no la marca d6TERRA.

Finalmente, en relacion con lo manifestado en cuanto “...que la marca inscrita

wiid7

ASolin

77T

no se sabe de forma alguna como se vende sus productos, ni

siquiera si se venden en Costa Rica.”; este Tribunal le indica, que no estamos ante
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un procedimiento para cuestionar el uso de la marca inscrita, sino de solicitud de

inscripcion de un signo distintivo.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Debido al riesgo de confusion
y asociacion empresarial en que pueden incurrir los consumidores o competidores,
este Tribunal debe dar proteccion a la marca registrada y rechazar el signo
solicitado, por lo que se declara sin lugar el recurso de apelacién planteado por la
abogada Maria del Rocio Quirés Arroyo, en representacion de la empresa
apelante d6TERRA HOLDINGS, LLC., en contra de la resolucion final venida en
alzada, la que en este acto se confirma, rechazandose en su totalidad los agravios

expuestos.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas legales expuestas, se declara sin
lugar el recurso de apelaciéon planteado por la abogada Maria del Rocio Quirds
Arroyo, en su condicibn de apoderada especial de la empresa, dOTERRA
HOLDINGS, LLC., en contra de la resolucion final dictada por el Registro de la
Propiedad Intelectual a las 09:59:01 horas del 2 de junio de 2022, la que en este
acto se confirma. Se deniega la solicitud de inscripciéon de la marca de comercio
SOL No 3, en clase 3 de la nomenclatura internacional. 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 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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