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EXPEDIENTE 2020-0388-TRA-PI
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MAST-JAGERMEISTER SE, apelante
REGISTRO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-8126
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0689-2020

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

con veinte minutos del veintinueve de octubre de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelacion interpuesto por la abogada Marianella Arias
Chacon, vecina de Escazu, cédula de identidad 1-0679-0960, en su condicion de apoderada
especial de la empresa MAST-JAGERMEISTER SE, sociedad organizada y constituida
bajo las leyes de Alemania, domiciliada en Jagermeisterstrasse 7-15, 38296 Wolfenbuttel,
Alemania, en contra de la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las
10:36:26 horas del 15 de junio de 2020.

Redacta la jueza Quesada Bermudez
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CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 2 de setiembre de 2019 la sefiora
Glenda Sonia Quesada Monge, vecina de Alajuela, titular de la cédula de identidad 1-1087-
0778, en su condicion de apoderada generalisima de la empresa INVERSIONES
CHAYQUE S.A., cédula juridica 3-101-781883, con domicilio social en Alajuela, barrio El
Brasil, residencial Casa de Campo, casa nimero ocho, solicitd ante el Registro de la
Propiedad Industrial la inscripcion de la marca de fabrica y comercio
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en clase 32 de la nomenclatura internacional, para proteger y
distinguir: cerveza artesanal de tipo New England IPA; lista de productos que quedo tal y
como se cita, de conformidad con la limitacion realizada mediante escrito presentado ante el
Registro de la Propiedad Industrial el 20 de setiembre de 2019 (ver folio 11 del expediente

de origen).

Una vez publicados los edictos correspondientes y dentro del plazo conferido, la
representacion de la empresa MAST-JAGERMEISTER SE, presentd su oposicion y
argumento que su representada es una compafiia de origen aleman, de gran popularidad
mundial, que se caracteriza por incluir en su botella de licor la etiqueta de un venado; ademas,
tanto el nombre de su representada como la marca JAGERMEISTER se relacionan porque
la marca se traduce al idioma espafiol como “cazador maestro™; signo que se ha posicionado
en Latinoamérica y Costa Rica desde hace muchos afios; sefial6 que se puede acceder a mas

informacidn en la paginas de internet: www.jager.con y www.jagermeister.com.

Agrego la oponente que la empresa Mast-Jagermeister SE, posee inscritas en el Registro de
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la Propiedad Industrial las marcas JAGERMEISTER, registros: 132354, 144435, 145950,
253528, 253529 y JAGER registro: 223307, y que entre el signo pretendido y las marcas
inscritas existe similitud gréafica e ideoldgica al reproducir el disefio del venado que es
caracteristico de su representada, a pesar de que ambos signos se encuentran escritos en
idiomas distintos, guardan gran similitud al tratarse de la misma palabra y evocan la misma
idea en la mente de los consumidores. Al ser los signos mixtos se determina que el elemento
dominante en la marca inscrita y el signo pretendido es la figura del venado, la cual es casi
idéntica a los registros marcarios inscritos, lo que puede confundir al consumidor sobre el
verdadero origen empresarial o hacerle creer que se trata de productos originados o avalados
por la empresa Mast-Jagermeister SE. Agregd la representante de la empresa Mast-
Jagermeister SE, que esta lanz6 al mercado una cerveza con el licor Jagermeister y de
inscribirse la marca solicitada absorberia la marca de su representada, produciéndole una

grave afectacion a los intereses, derechos adquiridos y el prestigio de la marca Jagermeister.

Por otro lado, indico la oponente que el principio de especialidad no se aplica en este caso,
por cuanto se rompe en virtud del reconocimiento y difusién que tiene la marca Jagermeister

y la gran relacion existente entre las clases 32 (cervezas) y 33 (licores).

Mediante resolucion final dictada a las 10:36:26 horas del 15 de junio de 2020, el Registro

de la Propiedad Industrial dispuso declarar sin lugar la oposicion planteada y acogi6 la
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inscripcion de la marca de fabrica y comercio = por considerar que
el signo no incurre en las prohibiciones establecidas en los articulos 7 y 8 de la Ley de marcas

y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad

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 29 de octubre de 2020

REGISTRAL y‘ VOTO 0689-2020

ADMINISTRATIVO Coneim o BcaNTENARO Pagina 4 de 16

Industrial el 22 de julio de 2020, la representante de MAST-JAGERMEISTER SE apel6 la
resolucion referida y manifestd que el criterio del Registro para el rechazo de la oposicion es
incorrecto, por cuanto entre la marca pretendida y los signos inscritos existe similitud grafica,
fonética e ideoldgica al compartir muchos de sus elementos; ademas, la marca solicitada
pretende identificar productos relacionados con los signos inscritos lo que puede generar

error en el consumidor.

Agrego la apelante que el Registro de la Propiedad Industrial realiz6 un estudio muy simple,
e incorrecto de los signos, equivocandose en cual es el elemento dominante en la marca a
registrar; considero que es una imitacion de la marca registrada, lo cual provoca en el publico
consumidor engafio y confusion sobre quién es el verdadero titular de la marca, o puede
hacerle creer que la empresa Mast-Jagermeister SE patrocina y avala la actividad de
INVERSIONES CHAYQUE S.A. Ademas se realiz6 una errada aplicacién del principio de
especialidad al aceptar un registro espurio que afecta los derechos de su representada, al abrir
un portillo para que terceros se valgan del renombre, trabajo y esfuerzo de otros, lo que
posibilita que se inscriban y utilicen como suyos signos que no son de su creacion y que
constituyen marcas parasitarias, por tal motivo avalar la resolucion emitida por el Registro
de la Propiedad Industrial constituiria un quebrantamiento del principio de legalidad, como

sucede en el presente caso donde la sociedad solicitante actia de mala fe.

Sefiald que el Registro se equivoca al indicar que el origen empresarial le confiere al signo
la distintividad necesaria, por cuanto se trata de dos signos relacionados con bebidas
alcohdlicas y en la marca pretendida la solicitante incluye importantes elementos
caracteristicos del distintivo inscrito sin autorizacion alguna, aunado a esto, el Registro obvia

la relacion de clases y los tipos de productos que identifican.

Indicé la recurrente que entre el signo pretendido y la marca inscrita existe similitud a nivel

grafico e ideoldgico, por cuanto la marca a registrar reproduce en su totalidad el disefio del
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venado que es caracteristico de su representada, lo cual crea que el signo no posea
distintividad respecto de la parte denominativa dominante en la marca inscrita Jagermeister
(maestro cazador) y la del signo solicitado Hunter (cazador), que a pesar de encontrarse
ambos signos en distintos idiomas tienen gran similitud al tratarse de la misma palabra

cazador, por lo que evocan la misma idea en la mente de los consumidores.

Sefialé que no lleva razon el Registro de la Propiedad Industrial en su apreciacion al indicar
que los venados cotejados cuentan con diferencias, porque a nivel grafico también existe
similitud entre los signos. Considerd que los términos “DIRIGO FERMENTORY”
(DISENO), no es un elemento diferenciador que le otorgue la suficiente distintividad y que
los términos “New England IPA” y “Cerveza Artesanal”, que conforman la marca solicitada,

son de uso comun.

Manifesto que la empresa Mast-Jagermeister SE, lanz6 al mercado una cerveza con el licor
Jagermeister, y de inscribirse la marca solicitada absorberia la marca inscrita provocando una

grave afectacion a los intereses, derechos adquiridos y el prestigio de la marca Jagermeister.

Finalmente, la apelante sefiald que otras compafiias han tratado de inscribir marcas similares
al signo Jagermeister (disefio), para proteger licores en clase 33, y mediante el voto nimero
789-2009 de las 11:00 horas del 13 de julio de 2009, el Tribunal Registral Administrativo,
denegd la marca solicitada con base en la oposicion presentada por su representada.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como

hechos con tal caracter, relevantes para la resolucion de este proceso:

1. En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas en clase 33 internacional
a nombre de la empresa MAST-JAGERMEISTER SE, las siguientes marcas:
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Marca de fabricay comercio JAGER, registro 223307, inscrita el 14 de diciembre de
2012 y vence el 14 de diciembre de 2022, para proteger y distinguir: bebidas
alcoholicas (excepto cervezas); licores, en particular licores herbales; bebidas
espirituosas (folios 45 y 46 del expediente principal).

Marca de fabrica y comercio ;=-IJ registro 253528, inscrita el 15 de julio de
2016 y vence el 15 de julio de 2026, para proteger y distinguir: bebidas alcohélicas
(excepto cervezas), especialmente, espirituosos herbales; bebidas alcohdlicas
premezcladas; con excepcidn de ron, espirituosos de ron y espirituosos destilados de

cafia de azucar (folios 47 y 48 del expediente principal).

Marca de fabrica y comercio Jagermeister, registro 132354, inscrita el 1 de abril de
2002 y vence el 1 de abril de 2022, para proteger y distinguir: alcoholes, a saber,

licores herbarios (folios 49 y 50 del expediente principal).

2

Marca de fabrica y comercio , registro 253529, inscrita el 15 de julio
de 2016 y vence el 15 de julio de 2026, para proteger y distinguir: bebidas alcohdlicas
(excepto cervezas), especialmente, espirituosos herbales; bebidas alcohodlicas
premezcladas; con excepcidn de ron, espirituosos de ron y espirituosos destilados de

cafa de azucar (folios 51 y 52 del expediente principal).
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e) Marca de fabrica , registro 144435, inscrita el 17 de febrero de
2004 y vence el 17 de febrero de 2024, para proteger y distinguir: licores,

especialmente licores herbales, espirituosos (folios 53 y 54 del expediente principal).

2. En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fabrica y

DIRIGO

comercio FERMENTORY registro 286354, inscrita el 13 de febrero de 2020 y vence el 13 de febrero
de 2030, para proteger y distinguir en clase 30: té de kombucha; y en clase 32: cerveza

artesanal (folios 55 a 56 del expediente principal).

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

resolucion.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez 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. Conviene referirse a la naturaleza y elementos del anélisis

de registrabilidad de las marcas, que resultan de una interpretacién e integracién global de la
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Ley de marcas y otros signos distintivos, n.° 7978 (en adelante Ley de marcas), cuyo objeto
de proteccion esta definido en su articulo 1 de la siguiente manera:
La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses
legitimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, asi como los efectos
reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e

intereses legitimos de los consumidores. [...]

La finalidad que tiene la Ley de marcas es la de proteger expresiones o formas que ayuden a
distinguir productos, servicios u otros signos dentro de los usos normales del comercio,
dentro de los cuales se encuentran las marcas que conforme al articulo 2 son definidas como:
Cualquier signo o combinacion de signos que permita distinguir los bienes o
servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente
distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen

frente a los de su misma especie o clase.

De ahi que todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, por lo
que no debe generar confusion en relacion con otros inscritos o en tramite de inscripcion, y
esta es una de las manifestaciones del derecho de exclusiva que se confiere a su titular. Entre
menos aptitud distintiva se posea, mayor sera 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 que el

signo no desempefiaria su papel diferenciador, y no sera posible darle proteccion registral.

El articulo 8 de la Ley de marcas determina en forma clara que ningun signo podra ser
registrado cuando ello afecte algin derecho de tercero, configurandose tal prohibicion,

conforme a los incisos a) y b), si es idéntico o similar a una marca registrada o es susceptible
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de causar confusion con esta, porque se trata de los mismos productos o servicios, estan

relacionados o pueden ser asociados por el consumidor.

Por su parte, el articulo 24 del reglamento establece las reglas para realizar el cotejo entre
signos marcarios, aduciendo al examen grafico, fonético e ideoldgico, asi como al analisis de
los productos o servicios que se buscan distinguir. De ahi que la confusién 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 confusion auditiva se da cuando la pronunciacion de las palabras tiene
una fonética similar, sea esa pronunciacion correcta o no; y la confusion ideoldgica es la que
se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos; y lo anterior puede

impedir al consumidor distinguir a uno de otro.

Para realizar el cotejo de los signos el calificador debe colocarse en el lugar del consumidor
del bien o servicio, luego debe atenerse a la impresion de conjunto de estos, sin
desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultanea (pues lo que importa
es el recuerdo que el consumidor tendré de ellos en el futuro); y tener en mayor consideracion

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.

De esta manera, resulta necesario cotejar la marca propuesta y 1os signos inscritos:
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MARCA SOLICITADA
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Clase 32: Cerveza artesanal de tipo New England IPA

MARCA INSCRITA POR LA EMPRESA SOLICITANTE

DIRIGO

FERMENTORY
Clase 30: Té de kombucha

Clase 32: Cerveza artesanal

MARCAS INSCRITAS POR LA EMPRESA OPONENTE
CLASE 33

“JAGER”: Bebidas alcohdlicas (excepto cervezas); licores, en particular licores herbales;

bebidas espirituosas.

L'——J"I Bebidas alcohdlicas (excepto cervezas), especialmente, espirituosos herbales;

bebidas alcohdlicas premezcladas; con excepcion de ron, espirituosos de ron y espirituosos

destilados de cafia de azUcar.
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“Jagermeister”: Alcoholes, a saber, licores herbarios.

Bebidas alcohdlicas (excepto cervezas), especialmente, espirituosos herbales;

bebidas alcohdlicas premezcladas; con excepcion de ron, espirituosos de ron y espirituosos

destilados de cafia de azUcar.

Licores, especialmente licores herbales, espirituosos.

Una vez realizado el andlisis en su conjunto de los signos en pugna y tomando en cuenta los
agravios expuestos por la representacion de la empresa oponente, estima este Tribunal que
es dable mantener el criterio que expuso el Registro de la Propiedad Industrial en la

resolucion venida en alzada.

1
A
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Al cotejar la marca solicitada y los signos inscritos, desde el punto
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de vista gréfico, la marca propuesta es mixta compuesta por la figura de un ciervo de color
amarillo, dentro del cual posee en su parte inferior la frase “CERVEZA ARTESANAL”,

DIRIGO

en letras color blanco y entre sus astas se aprecia la marca registrada FERMENTORY, cuyo titular es
la solicitante del signo pretendido; ademas cuenta con el término “HUNTER” y la expresion
“NEW ENGLAND IPA”, en letras negras; a sus lados presenta el disefio de un bosque con
arboles sin hojas de color café, con el suelo rocoso y un fondo blanco. Por su parte los signos
inscritos dos de ellos son denominativos formados por los términos “Jiger” y
“Jagermeister”, otros dos se acompafian por la imagen de un ciervo color café, encerrado
en un circulo con sus bordes dorados y fondo verde, en la parte inferior se forman una especie
de ramas a ambos lados de color dorado y entre las astas tiene una cruz blanca y en el quinto
signo la imagen del ciervo se compone de los colores blanco y negro, su fondo presenta una
tonalidad rojiza; de ahi que, los signos en cotejo presentan un serie de colores, elementos
figurativos y denominativos distintos, los cuales otorgan la suficiente distintividad en la

marca solicitada para poder coexistir con los signos inscritos.

A hora bien, respecto del punto de vista fonético, al ejercer la pronunciacion de la marca

‘ |
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solicitada y los sinos inscritos “Jager”, “Jagermeister”,
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resultan disimiles por cuanto los términos
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gue conforman los signos marcarios son percibidos por el oido del consumidor de forma
diferente, no se genera una coincidencia en su pronunciacion y sonoridad, por lo que no

podria existir en el consumidor riesgo de confusion y asociacion empresarial.

Desde el punto de vista ideoldgico, los signos inscritos se conforman por las palabras,
“Jager” y “meister”, que se encuentran en idioma aleman y traducidos al espafiol significan
respectivamente: cazador y maestro
(https://translate.google.com/?hl=es&sl=de&tl=es&text=]%20%C3%A4ger&op=translate /

https://translate.google.com/?hl=es&sl=de&tl=es&text=meister&op=translate). La marca
solicitada se compone por los términos “DIRIGO FERMENTORY HUNTER NEW
ENGLAND IPA CERVEZA ARTERSANAL”, se ecnuentran en idioma inglés las
palabras “FERMENTORY”, “HUNTER” y “NEW ENGLAND”, que traducidas al

espafnol correspondientemente significan: fermentador, cazador y Nueva Inglaterra

(https://translate.google.com/?hl=es&sl=en&tl=es&text=fermentory%20hunter%20new%?2

Oengland%20&op=translate). Por lo anterior considera este Tribunal que los signos no

remiten al consumidor a un mismo razonamiento, a pesar de conformarse los signos por la
palabra “cazador”, se encuentran en distintos idiomas y el consumidor sabra que se tratan de
marcas distintas, sumado a ello, la frase “NEW ENGLAND IPA”, refiere a una variedad de
cerveza artesanal que se produce en varios paises por lo que no se genera riesgo de confusion

y asociacién en el consumidor.

Ahora bien, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los
productos o servicios, porque basta que no se confundan entre si y que el consumidor al
verlos no los relacione. El problema surge si existe algun tipo de identidad o similitud entre
ellos, en el sentido de que los productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que
ni siquiera se puedan relacionar. Como se desprende del cotejo marcario realizado
anteriormente, los signos son lo suficientemente distintivos (grafica, fonética e

ideologicamente), para que puedan coexistir registralmente, porque no hay probabilidad de
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establecer un vinculo entre ellos que genere confusion en cuanto al origen empresarial, de

manera que no procede la aplicacion del principio de especialidad.

En cuanto a los agravios que plantea la recurrente, con respecto al anélisis realizado por parte
del Registro de la Propiedad Industrial, cabe indicar que el signo propuesto fue analizado y
valorado por el operador juridico conforme a los parametros establecidos dentro del marco
de calificacion registral, ademas se logra demostrar en el cotejo antes realizado, que los
signos no poseen similitud gréfica, fonética e ideoldgica, dejando claramente evidenciado
como bien lo hizo el Registro, que los signos pueden coexistir registralmente dadas las
diferencias e independientemente de los productos que distinguen no existird riesgo de
confusion alguno en el mercado, no existe el riesgo de que un consumidor adquiera un

producto pensando en un mismo origen empresarial, por tal razon tal agravio no es de recibo.

Con respecto a la jurisprudencia adicionada, es preciso indicar que, si bien refuerza aspectos
de orden doctrinario, asi como las politicas de inscripcion y calificacion realizadas en sede
administrativa, estas no pueden ser utilizadas como parametros para determinar la inscripcion
0 en su defecto el rechazo de un signo marcario ante el Registro de la Propiedad Industrial,
porque cada denominacion presentada conlleva un analisis individual y pormenorizado,

conforme a su propia naturaleza.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Consecuencia de la consideraciones,
citas normativas expuestas, discurre este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el
recurso de apelacion planteado por la abogada Marianella Arias Chacdn, en su condicion de
apoderada especial de la empresa MAST-JAGERMEISTER SE, en contra la resolucion
dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:36:26 horas del 15 de junio de

2020, la cual en este acto se confirma para que se rechace la oposicion presentada y se admita
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LI & W

DIRIBO
v

HUNTER

el registro de la marca de fabrica y comercio i en clase 32

internacional, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolucién no lo impidiera.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de
apelacion interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacén, en su condicion de apoderada
especial de la empresa MAST-JAGERMEISTER SE, en contra de la resolucion dictada
por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:36:26 horas del 15 de junio de 2020, la

que en este acto se confirma para que se rechace la oposicion presentada y se admita el

\ l

HUNTER

registro de la marca de fabrica y comercio en clase 32 de la
nomenclatura internacional, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolucion no lo
impidiera.. Por no existir ulterior recurso contra esta resolucion, 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 del
31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del
2009, se da por agotada la via administrativa. Previa constancia y copia de esta resolucién
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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