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RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0262-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE FABRICA, COMERCIO y
SERVICIOS “META QUEST”

META PLATFORMS, INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-2896

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0354-2023

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

horas con treinta minutos del primero de setiembre de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelacion interpuesto por la abogada Marianella
Arias Chacon, cédula de identidad 1-0679-0960, vecina de Escazu, en su condicion
de apoderada especial de la compafiia META PLATFORMS, INC., organizada y
existente conforme las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América,
domiciliada en 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, EE. UU., en contra
de la resolucion emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 7:30:44
horas del 31 de marzo de 2023.

Redacta la juez Quesada Bermudez
CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada Marianella Arias
Chacon, de calidades conocidas y en la condicién indicada, solicitd ante el Registro

de la Propiedad Intelectual la inscripcion de la marca de fabrica, comercio y servicios
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META QUEST para proteger y distinguir productos de las clases 9 y 28, asi como

servicios de las clases 35, 38, 41, 42 y 45 del nomenclator internacional.

En el desarrollo del proceso la representacion de la compafia gestionante solicitd
fraccionar la solicitud, para que se prosiguiera con el tramite en la clase 35
internacional y mediante resolucion dictada por el Registro de la Propiedad
Intelectual a las 10:48:16 horas del 29 de marzo de 2023, se resolvio admitir la
division solicitada para que se tramitara en el expediente 2022-3338 las clase 9, 28,
38, 41, 42 y 45 internacional y en el presente expediente, 2023-2896, la clase 35; lo
anterior, conforme lo dispuesto en el articulo 11 de la Ley de marcas y otros signos

distintivos, en adelante Ley de marcas.

Una vez analizada la solicitud, mediante resolucion dictada a las 7:30:44 horas del
31 de marzo de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual deneg6 la marca META
QUEST, porque consideré que es inadmisible por derechos de terceros, al presentar
similitud fonética e ideoldgica y buscar distinguir los mismos servicios y relacionados

5 MIMETA
me‘d:a, DSt

con los protegidos por los signos inscritos QUEST, y 26.2

Mi Meta, ello conforme al articulo 8 incisos ay b de la Ley de marcas.

Inconforme con lo resuelto, la representacion de la compafia META PLATFORMS,
INC., interpuso recurso de revocatoria con apelacion en subsidio y posterior a la

audiencia de ley expuso como agravios, lo siguiente:

1. El analisis realizado a la solicitud por parte de la autoridad registral es incorrecto,
fue muy rapido y se obviaron los elementos caracteristicos del signo asi como las
diferencias que se presentan entre los servicios solicitados y los protegidos, ademas
su atencidén se centré en la conformacion de las letras M-E-T-A que presentan los
distintivos marcarios registrados y si se analizan la marcas en su conjunto META
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QUEST, - : , © y 26.2 Mi Meta, claramente se observa que
visualmente presentan disimilitud pues existen mas diferencias que similitudes, lo

cual hace que puedan coexistir registralmente.

2. Los distintivos marcarios deben ser examinados como un todo, se deben de
considerar los elementos coincidentes, asi como la representacion visual de las
marcas, la categoria de servicios, los establecimientos comerciales, consumidores
meta, etc., ademas los servicios que protege el signo solicitado META QUEST en
clase 35 son determinados y se encuentran asociados con servicios en linea y sus
esferas de tecnologia y tecnologia social de actividad comercial, incluyendo en la
realidad virtual, realidad aumentada y realidades mixtas, software, siendo estos
servicios especializados y desarrollados a un nivel tecnolégico tomando en cuenta
las necesidades de los consumidores de su representada; en cambio, los signos por

los cuales se rechaza la marca de su representada identifican servicios distintos,

, metta o . .
por ejemplo la marca - protege administracion comercial, trabajos de

oficina y servicios de consultorias empresariales, estos servicios no guardan

“ 7 . . ST ‘o . s
relacion con los pretendidos; el signo LS protege servicios de expedicion

de tarjetas de crédito y el distintivo marcario 26.2 Mi Meta protege servicios
bancarios, financieros, de seguros, crediticios y asuntos monetarios, los cuales no
presentan relacion con las clases 35 y 36, por tal motivo tampoco existe la
posibilidad de confusion.

3. El Registro de la Propiedad Intelectual cita la marca QUEST registro 225235
como base de la denegatoria del signo solicitado, la cual no fue renovada y el plazo
de gracia para su renovacion ya finalizd; ademas, su titular, la sociedad Grupo
Geminez, S.A., se encuentra disuelta por falta de pago del impuesto a las personas

juridicas, por ende, este signo no debe tenerse en cuenta al momento de cotejar los
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distintivos marcarios.

metta
4. Si la autoridad registral permitié la inscripcion de los signos - ' ,

A M:TA
LOLH y 26.2 Mi Meta, debido a que presentan suficientes diferencias graficas

como gramaticales y los servicios son distintos, lo que hace posible su coexistencia
registral, también debid realizar el mismo analisis respecto a la marca de su
representada al presentar suficientes diferencias graficas, fonéticas e ideoldgicas,

asi como la delimitacién en sus servicios.

5. Entre la marca solicitada y los signos registrados, claramente no se evidencia la
existencia de similitudes como lo sefalé el Registro, por el contrario las diferencias
en sus disefios (figuras o dibujos) y en su parte denominativa (metta empresas con
proposito, mi meta y 26.2 mi meta) que presentan los distintivos marcarios, permiten
su coexistencia registral y en el comercio sin que se presente riesgo de confusion

A e‘dETA
como se indico; ademas el signo POLF  del Banco Lafise, S.A., protege

exclusivamente en clase 36 servicios bancarios y tarjetas de crédito, algunas de las
cuales llevan el logo de su marca, y ello la hace que se distinga de la pretendida
META QUEST, que es representada por una comparfia del metaverso social y
reconocida en el mundo de la tecnologia y tecnologia social e interconexion en el

mundo, que busca proteger servicios completamente disimiles.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS 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, se encuentran inscritas las siguientes marcas

de servicios:
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1. QUEST, registro 225235, inscrita desde el 11 de febrero de 2013, vigente
hasta el 11 de febrero de 2023, propiedad de GRUPO GEMINEX, S.A., para
proteger en clase 35 internacional: publicidad, direccidn de negocios,
administracion de negocios y trabajos de oficina; ademas, segun consta en
la certificacion RNPDIGITAL-1250466-2023, emitida a las 10:11:31 horas del
21 de agosto de 2023, se encuentra con el plazo de vigencia finalizado desde

el 11 de febrero de 2023 (folio 35 del legajo digital de apelacion).

metta
2. ‘ registro 259200, inscrita desde el 20 de enero de 2017, vigente

hasta el 20 de enero de 2027, propiedad de EMPRESAS CON PROPOSITO
ACFPA, S.A., para proteger en clase 35 internacional: publicidad, gestion de
negocios comerciales, administracion comercial; trabajos de oficina y

consultorias empresariales (folio 51 del expediente principal).

wr ETA
3. VOSSR registro 304300, inscrita desde el 31 de marzo de 2022, vigente

hasta el 31 de marzo de 2032, propiedad de BANCO LAFISE S.A., para
proteger en clase 36 internacional: servicios de emision de tarjetas de crédito
(folios 52 y 53 del expediente principal).

4. 26.2 Mi Meta, registro 229327, inscrita desde el 5 de agosto de 2013, vigente
hasta el 5 de agosto de 2033, propiedad de BANCO LAFISE S.A., para
proteger en clase 36 internacional: servicios bancarios, financieros, de
seguros, crediticios y asuntos monetarios (folios 54 y 55 del expediente

principal).

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
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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 distintividad es un requisito
fundamental para constituir una marca, con el fin de poder ser percibida por el
consumidor e identificada con el producto o servicio de que se trata y que, por tanto,
ese producto o servicio pueda ser individualizado de otros similares o de su misma

naturaleza que se encuentren en el mercado.

En este sentido, el articulo 8 incisos ay b de la Ley de marcas, determinan en forma
clara que ningun signo podra ser registrado como marca, cuando ello afecte algun
derecho de terceros por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos:
a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicacién geografica 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 estos, que puedan causar confusion al
publico consumidor.
b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusién, por ser idéntico o
similar a una marca, una indicacion geografica 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 o productos o servicios
diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la

marca, la indicacion geografica o la denominacién de origen anterior.

[..]

Ahora bien, para el analisis del signo solicitado en relacion con los registrados, no
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solo es de aplicacién el articulo 8 incisos a y b de la ley de citas, sino también el
articulo 24 de su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, que 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 pretenden

distinguir.

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

los signos, sean estos, palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro
elemento, lo que se configura por su simple observacién; es decir, por la manera en
que el consumidor percibe el signo; la confusiéon auditiva se da, cuando la
pronunciacion de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciacion
correcta 0 no; y la confusién ideoldgica 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 representacion o evocacion a una misma o semejante cosa,
caracteristica o idea, en los signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir
a uno de otro. Tales semejanzas fundamentan el riesgo de confusion y asociacion
frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo con el fin
de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

Debido a lo anterior, con relacién a los signos objeto de la presente solicitud,

considera este Tribunal que el cotejo unicamente se debe realizar con el distintivo

metta
marcario - en clase 35, debido a que los servicios protegidos con las

MIMETA
- ST . .y
marcas de servicios & y 26.2 Mi Meta en clase 36, no guardan relacion

con los pretendidos; en cuanto a la marca META QUEST, se encuentra con el plazo
de vigencia finalizado. Por lo indicado, se procede a realizar el cotejo marcario entre

la marca propuesta y el signo inscrito:
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Marca propuesta

META QUEST

Clase 35: servicios de mercadeo, publicidad y promocién, a saber, suministro de
informacion sobre descuentos, cupones, rebajas, vales, enlaces a sitios web
minoristas de terceros y ofertas especiales de productos y servicios de terceros;
prestacion de servicios de investigacion e informacién de mercado; promocién de
productos y servicios de terceros a través de redes informaticas y de comunicacion;
servicios comerciales y publicitarios, a saber, servicios publicitarios para realizar un
seguimiento del desempenio publicitario, para gestionar, distribuir y servir publicidad,
para analizar datos publicitarios, para notificar datos publicitarios y para optimizar el
desempenio publicitario; facilitacién del intercambio y venta de servicios y productos
de terceros a través de redes informaticas y de comunicacion; facilitacion de
mercados en linea para vendedores de productos y/o servicios; facilitacion de
servicios en linea para poner en contacto a vendedores con compradores; redes de
negocios; servicios de empleo y contratacion; servicios de publicidad y distribucién
de informacién, a saber, suministro de espacios publicitarios clasificados a través
de Internet y redes de comunicacion; servicios de tarjetas de regalo de prepago, a
saber, emision de certificados de tarjetas de regalo que pueden canjearse por
productos o servicios; servicios benéficos, a saber, promocién de la concienciacion
publica sobre actividades benéficas, filantrépicas, voluntarias, publicas vy
comunitarias y humanitarias; organizacion de exposiciones y eventos en el ambito
del desarrollo de software y hardware con fines comerciales o publicitarios; servicios
de asociacion que promueven los intereses de profesionales y empresas en el
ambito del desarrollo de aplicaciones de software para méviles; publicidad en linea
y promocion de productos y servicios de terceros a través de Internet; servicios de
consultas sobre mercadeo y publicidad; organizacion y direccion de eventos

especiales con fines comerciales, promocionales o publicitarios; publicidad a través
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de medios electrénicos; organizacion, promocion y realizacion de exposiciones,
ferias comerciales y eventos con fines comerciales; servicios de tiendas minoristas
en linea con software y cascos de realidad virtual y realidad aumentada, juegos,
contenido y medios digitales, a saber, musica pregrabada, video, imagenes, texto y
obras audiovisuales; servicios de tiendas minoristas con software y cascos de
realidad virtual y realidad aumentada, juegos, contenido y medios digitales, a saber,
musica pregrabada, video, imagenes, texto y obras audiovisuales; difusién de
publicidad para terceros a través de Internet y redes de comunicacién; promocion
de productos y servicios de terceros mediante la distribucion de publicidad en video
en Internet y redes de comunicacion; servicios de publicidad, a saber, focalizaciéon
y optimizacion de publicidad en linea; gestidon comercial en el ambito del mercadeo,
la publicidad, las telecomunicaciones y el desarrollo tecnoldgico; administracion
comercial, trabajos de oficina; consulta de trabajo; consultoria de marca; disefio de
materiales publicitarios para terceros; facilitacion de directorios comerciales en linea
con negocios, productos y servicios de terceros; facilitacion de servicios en linea
para poner en contacto a vendedores con compradores; servicios de tiendas
minoristas en linea con cascos de realidad virtual y realidad aumentada, juegos,
contenido y medios digitales, a saber, musica pregrabada, video, imagenes, texto y

obras audiovisuales.

Marca reqistrada

metta

Clase 35: publicidad, gestion de negocios comerciales, administracion comercial;

trabajos de oficina y consultorias empresariales
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Del analisis comparativo y valorando los agravios de la apelante, se puede colegir
que, desde el punto de vista grafico, el signo propuesto es denominativo formado

por los vocablos META QUEST escritos con una grafia sencilla, en letras

, . __metta
mayusculas de color negro; la marca registrada, por su parte, es mixta -

conformada por el término metta escrito en una tipografia especial, en letras color
negro con una linea horizontal de color azul ubicada sobre la letra “a”, bajo de esta
palabra se presenta la frase EMPRESA CON PROPOSITO escrita en una grafia

sencilla en letras mayusculas de color negro.

A pesar de que la marca inscrita presenta una grafia especial en la palabra metta,
cabe reiterar que el elemento denominativo prevalece sobre el elemento grafico,
debido a que normalmente las marcas son recordadas por el consumidor por su
elemento denominativo y en el presente caso los signos confrontados presentan
identidad en el empleo de las palabras “META” y “metta”; nétese que su unica
diferencia radica en la doble letra “t", ademas los restantes elementos que
conforman los signos, sean la palabra QUEST y la frase EMPRESA CON
PROPOSITO son complementos secundarios, por lo cual la marca pretendida no
posee otro elemento que le aporte la distintividad requerida para que pueda

distinguirse en el mercado.

En cuanto al cotejo fonético y tomando en cuenta lo anteriormente mencionado, se
concluye, que las marcas tienen un impacto auditivo idéntico alrededor de los
vocablos META y meta, por lo que, de coexistir en el mercado el consumidor podria

incurrir en riesgo de confusion o asociacion.

En el campo ideoldgico, el signo propuesto y el registrado al presentar en su
conformacién gramatical las palabras META y metta, generan la misma idea o

concepto en el consumidor, razén por la cual se veria afectado su derecho de
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eleccién y el esfuerzo de los empresarios de distinguir sus servicios a través de los
signos marcarios, de ahi que no sea posible brindarle proteccion registral al signo

pedido.

Por las razones antes mencionadas, desde el punto de vista grafico, fonético e
ideoldgico, se determina que entre las marcas cotejadas existe semejanza, pues en
el conjunto marcario resalta su elemento esencial meta/metta, lo que permite
concluir que son mas las semejanzas que las diferencias que se presentan entre
estas y resulta necesario llevar a cabo el analisis del principio de especialidad. A
este respecto, el inciso e del articulo 24 del reglamento citado que dispone “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 asociacién o relacion entre
ellos”; por lo que procede analizar si los servicios a los que se refieren los signos

pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusion
del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro lado,
hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada
con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una
similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso
dé lugar a la posibilidad de confusion, principios que precisamente se encuentran
en el articulo 25 Ley de marcas.

La determinacion de la similitud o no de los productos o servicios es una cuestion
gue debe resolverse caso por caso, atendiendo a las particularidades concretas del

supuesto de hecho.
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En el contexto de lo anterior, de la lista de servicios transcrita en el cotejo realizado,
se observa que los servicios pretendidos por la marca solicitada META QUEST

estan inmersos en la lista general de los servicios que protege el signo registrado

metta - . ” . .
) que distingue publicidad; gestibn de negocios comerciales;

administracion comercial; trabajos de oficina y consultorias empresariales.

De ahi que los servicios solicitados con la marca META QUEST en clase 35
internacional resultan estrechamente relacionados con los servicios publicitarios
debido a que la promocién de productos por diferentes vias, sea a través de redes
informaticas y de comunicacion, mediante la distribucion de fotografias y videos en
eventos especiales, la organizacion de exposiciones y eventos, por citar algunos,
resultan ser servicios publicitarios; se pretende promover productos y servicios, lo
cual es publicidad; razén por la cual existe riesgo de confusion. Ademas, se puede
indicar que los servicios de contratacién y consultoria de empleo de la marca
solicitada se relacionan estrechamente con las consultorias empresariales de la
marca registrada y si se analiza cada uno de los servicios que pretende la marca

solicitada se relacionan con la lista genérica de los servicios de la marca registrada.

Respecto a lo indicado por la recurrente, de que el analisis realizado por la autoridad
registral fue rapido y se obviaron elementos caracteristicos de la marca de su

representada, es menester indicar que este Tribunal se avocé a realizar el cotejo

con la marca registrada - en razon de que los servicios protegidos con las

MIMETA
s < PN . . s
marcas de servicios ¥ y 26.2 Mi Meta en clase 36, no guardan relacion

con los pretendidos; asimismo, la marca META QUEST se encuentra caduca y del
cotejo antes realizado se desprende la similitud que existe entre la marca solicitada
y el signo inscrito, asi como la relacién en los servicios, pues a pesar de que los
pretendidos son especificos, estan contenidos en los que protege la marca inscrita.
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Por otra parte, aunque el signo que se indicara no se considera en el cotejo, el hecho
de que la sociedad GRUPO GEMINEX, S.A., titular de la marca META QUEST, se
encuentre disuelta ello no impide que el registro marcario sea protegido en caso de

que se encuentre vigente.

En cuanto a las marcas inscritas por las cuales el registro rechazo la solicitud que
se analiza, cabe indicar que a pesar de existir antecedentes registrales de distintivos
marcarios que en su conformacion contienen la palabra “meta”, la existencia de
estos registros no implica que el signo propuesto goza de distintividad y que por
esta razon se deba acceder al registro, pues las inscripciones a que hace referencia
la apelante no obligan a registrar el distintivo marcario solicitado, dado que debe
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, por lo cual las inscripciones que menciona la recurrente son

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

Finalmente, en relacion con las diferencias que presentan los signos a nivel grafico

y denominativo, como bien se indicd en el cotejo existe similitud entre el signo

metta
pretendido y la marca - ; se establecio con claridad que la frase EMPRESA

CON PROPOSITO que forma parte de esta, no es el contenido de mayor percepcion
o impacto para el consumidor, por el contrario, a golpe de vista las palabras metta
y meta, producen riesgo de confusion o asociacion en el consumidor y el hecho de
que un término contenga una doble “t” no hace la diferencia para se logren
individualizar los distintivos marcarios, por tales motivos el signo propuesto no
cuenta con la distintividad necesaria para concederle proteccion registral.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas y

citas legales, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelacion planteado por
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la abogada Marianella Arias Chacon, apoderada especial de la compania META
PLATFORMS, INC., en contra de la resolucion dictada por el Registro de la
Propiedad Intelectual a las 7:30:44 horas del 31 de marzo de 2023, la que en este

acto se confirma.
POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara sin lugar el recurso
de apelacion interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacén, en su condicién
de apoderada especial de la compania META PLATFORMS, INC., en contra de la
resolucién dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 7:30:44 horas del
31 de marzo de 2023, la que en este acto 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo
43747-MJP. 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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