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EXPEDIENTE 2023-0305-TRA-PI

OPOSICION A LA SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE SERVICIOS
“ALVARO JIRON”

STRATOS FIDUCIARIA LIMITADA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTES DE ORIGEN
ACUMULADOS 2022-5114, 2022-8307 y 2022-8308)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0384-2023

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

horas cincuenta y cinco minutos del veintidés de setiembre de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelacion interpuesto por el licenciado
Alejandro Rodriguez Castro, abogado, cédula de identidad 1-0787-0896, en su
condicion de apoderado especial de la empresa STRATOS FIDUCIARIA
LIMITADA, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de Costa Rica, con
cédula juridica 3-102-059426, domiciliada en Santa Ana, edificio Murano, Piso Uno,
San José, en contra de la resolucion emitida por el Registro de la Propiedad
Intelectual a las 14:40:27 horas del 9 de mayo de 2023.

Redacta el Juez Oscar Rodriguez Sanchez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. EI 15 de junio de 2022, el sefior
Ricardo Alberto Rodriguez Valderrama, abogado, vecino de San José, portador de
la cédula de identidad 1-1378-0918 en su condicion de apoderado especial del

sefior Alvaro Fernando Jirén Garcia, cédula de identidad 1-0705-0840, solicito la
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marca de servicios “ALVARO JIRON”, expediente 2022-5114, para distinguir en
clase 35: servicios de asesorias en materia de produccién, mantenimiento,
optimizacién y disefio en la explotacion o direccion de empresas comerciales,
direccién de los negocios o actividades comerciales tanto de empresas industriales
como comerciales, optimizacion de los servicios prestados por empresas
publicitarias, asi como trabajos de oficina, comunicaciones, declaraciones o
anuncios relacionados con productos o servicios que el potencial cliente quiera
pautar, asi como asesorias en materia de producciéon, mantenimiento, optimizacion,
administracion, servicio al cliente y mercadeo con alianzas estratégicas con otras
empresas para brindar el mismo servicio en gestion de calidad y programacién de

calidad y programacion de maquinaria.

Una vez publicados los edictos que anuncian la solicitud de inscripcion de la marca
citada, el 15 de noviembre de 2022 el licenciado Alejandro Rodriguez Castro,
apoderado de STRATOS FIDUCIARIA LIMITADA, presentdé oposicidén con
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fundamento en la notoriedad de los signos registrados en clase 20:

colchones de espuma y resortes y

almohadas. Y los signos en tramite de inscripcion

S, TR
COLCHONES
JIRON _ . . .
y oo axpediente 2022-8307, ambos distinguen los mismos servicios en

clase 35 de la marca solicitada “ALVARO JIRON. Argumenta que existe una
provocacién para confundir al publico con la trayectoria de las marcas JIRON. La
marca que se pretende registrar es idéntica fonética y graficamente con las marcas

registradas y solicitadas en cuanto al término JIRON. La marca solicitada es un acto
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de competencia desleal y viola los articulos 4 y 8 inciso a) de la Ley de marcas.

Por resolucién emitida a las 09:26:33 horas del 4 de mayo de 2023, el Registro de
la Propiedad Intelectual acumula los expedientes 2022-5114, 2022-8307 y 2022-
8308 para resolverlos conjuntamente en cumplimiento de los principios de celeridad,

economia procesal y congruencia (folio 89 expediente principal).

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolucién de las 14:40:27 horas

del 9 de mayo de 2023, resolvié en lo conducente:

Declaré sin lugar la oposicion de STRATOS FIDUCIARIA LIMITADA, y concedio la
marca solicitada “ALVARO JIRON” en clase 35.

Rechazd los signos en tramite de inscripcién expediente 2022-8308 y
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e expediente 2022-8307, ambos distinguen los mismos servicios en
clase 35 de la marca solicitada.

El apoderado de la empresa STRATOS FIDUCIARIA LIMITADA, apel6 lo resuelto

y expuso como agravios, lo siguiente:

1. Argumenta que las marcas de su representada son notorias y el solicitante

ignora ese hecho. Para tal efecto, narra la historia de la empresa, aporta

imagen de la erupcién del Volcan Irazu en el afio 1963, en donde al fondo se
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muestra claramente el rétulo de la tienda “Colchoneria JIRON
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La palabra JIRON es notoriamente conocida en Costa Rica desde décadas
atras, por lo que en ninguna circunstancia el Registro deberia de alegar el
desconocimiento de tal notoriedad.

Las marcas JIRON ahora le pertenecen a su representada STRATOS
FIDUCIARIA LIMITADA, y asi todos los derechos de uso que dicha palabra
contiene como marca registrada.

. Solicita que la marca ALVARO JIRON no sea inscrita ante el Registro de la
Propiedad Intelectual, ya que debido a su relacién familiar y ligamen que en
algun momento tuvo como trabajador, con la empresa duefa de las marcas
inscritas, puede generar confusion entre los consumidores, sean o no de la
misma clasificacion de NIZA, y sea o no utilizada como palabra o apellido.
Le asiste el derecho de prelacién del articulo 4 de la Ley de marcas: tiene
derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de
buena fe en el comercio desde la fecha mas antigua, siempre que el uso haya
durado mas de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha mas
antigua.

Las marcas de su representada fueron registradas con anterioridad. El
Registro de la Propiedad Intelectual no puede ignorar que las marcas a
nombre de su representada han estado en uso mediante buena fe, con
anterioridad a la marca “ALVARO JIRON”, la cual fue solicitada hasta el 15
de junio del 2022, es decir dos afios después de que a su representada le
traspasaron dichas marcas, sin contar que las marcas estan registradas
desde los afos 2013 y 2015 pero en uso en el comercio desde los afos 50.
. Al darse cuenta de que la marca “ALVARO JIRON” en clase 35 estaba siendo
solicitada para inscribir, se vieron en la necesidad de solicitar la inscripcion
de las marcas Colchones Jiron Calidad... mas alla de sus suefos” (disefio)

en clase 35 y Dormicentro Jiron (disefio) en clase 35, ya que la marca
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“ALVARO JIRON” al contener la palabra principal JIRON, expone a confusion
a los clientes como consumidores.

8. La actividad del sefior Alvaro Jiron Garcia, solicitante de la marca ALVARO
JIRON, es la venta, produccién y distribucién de colchones, tal y como se
demuestra mediante la prueba adjunta en este expediente, la cual ha sido
material expuesto en sus propias redes sociales, de ahi radica la confusién
entre consumidores, sin dejar de lado que también dicha confusién se debe
al parentesco por consanguinidad con los primeros titulares de las marcas
descritas anteriormente, por lo que toda marca que el senor Jiron Garcia
registre con la palabra o bien apellido JIRON, estara siendo relacionada con
las marcas JIRON ya registradas, de las cuales su representada es la unica
que tiene el derecho de uso, goce y disfrute.

9. El Registro ordend la publicacion de los edictos para los signos de su
representada presentados en clase 35y posteriormente violentando el
procedimiento administrativo para anular los actos administrativos por ella
emanados, de forma contraria a derecho y mediante resolucién de las
14:40:27 del 9 de mayo de 2023 deniega la inscripcion de los signos, pese a
que los edictos emitidos por el mismo Registro ya habian sido publicados
desde el 9 de noviembre del 2022 y no se presentd oposicion alguna, cuatro
meses después de vencido el plazo de oposiciones; es decir, este Registro
pretende anular un acto administrativo vigente y eficaz denegando los signos
que ya habian cumplidos con todos los pasos para debida inscripcion.

10.Los derechos subjetivos constituyen un limite respecto de las potestades de
revocacion (o modificacién) de los actos administrativos, con el fin de poder
exigir mayores garantias procedimentales. La Administracion, al emitir un
acto (que fue los edictos para plazo de oposicion) y con posterioridad al
emanar otro contrario al primero (resolucién denegando el registro de ambas

marcas cuyo edicto si habia emitido previamente), en menoscabo de
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derechos subjetivos, esta desconociendo estos derechos, que a través del
primer acto habia concedido, sea por error o por cualquier otro motivo.

En el caso que nos ocupa, el Registro pretende revocar de oficio y
violentando lo estatuido en la Ley General de la Administracion Publicas los
dos actos administrativos emitidos a favor de mi representada. Solicita
nulidad absoluta de la denegacion de sus marcas en clase 35. Existe
responsabilidad del Estado y funcionario publico al causarle perjuicio por la

no inscripcién en tiempo de sus signos.

Solicita revocar en todos los extremos.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra

hechos con tal caracter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1

En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritas a nombre
de la empresa STRATOS FIDUCIARIA LIMITADA, las siguientes marcas:

registro 231066, inscrita el 25/10/2013, vigente hasta el
25/10/2023, para distinguir en clase 20: colchones de espuma y resortes

(folio 18 del expediente principal).

DORMICENTRO

SIS reqistro 247580, inscrita el 27/10/2015, vigente hasta el

27/10/2025, para distinguir en clase 20: colchones de espuma y almohadas

(folio 20 expediente principal).

El 26 de setiembre de 2022 la empresa STRATOS FIDUCIARIA LIMITADA,

solicitd las marcas de servicios "™ expediente 2022-8307 vy
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DORMICENTRO

expediente 2022-8308, para distinguir los mismos servicios de la
marca solicitada “ALVARO JIRON?” (folios 22 y 23 expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal
encuentra como hechos con tal naturaleza de importancia para el presente caso,

los siguientes:

1. No se logra demostrar la notoriedad de los signos w1
para las clases 20 y 35 por parte de la empresa STRATOS FIDUCIARIA
LIMITADA.

2. No se logré demostrar la existencia de mala fe o competencia desleal del
sefior Alvaro Fernando Jirén Garcia, en el acto de solicitud de inscripcion del
signo “ALVARO JIRON?”, para proteger y distinguir los servicios citados en

clase 35.

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. I-RESPECTO A LA NOTORIEDAD
DE LAS MARCAS REGISTRADAS. Cuando se pretende el reconocimiento de la
notoriedad de un signo marcario, es necesario que su titular aporte todos los
elementos probatorios que asi lo demuestren, a efecto de que asi sea declarada por
la autoridad correspondiente, en este caso la Autoridad Registral; de ahi que el
articulo 44 de la Ley de marcas, establece que para demostrar la notoriedad de una

marca, pueden ser utilizados todos los medios probatorios y corresponde a la
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Administracion Registral valorar si procede o no otorgarle el reconocimiento de
notoriedad al signo marcario, a tenor de lo establecido en el articulo 45 de la ley en

mencién, que indica lo siguiente:

Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es
notoriamente conocida se tendran en cuenta, entre otros, los siguientes
criterios:

a) La extension de su conocimiento por el sector pertinente del publico, como
signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.

b) La intensidad y el ambito de difusién y publicidad o promocion de la marca.
c) La antigledad de la marca y su uso constante.

d) El analisis de produccién y mercadeo de los productos que la marca

distingue.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo indicado en el parrafo anterior, debe realizarse el
correspondiente analisis del detalle de la prueba, para lo cual se deben aplicar las
normas basicas relativas a la valoracion de la prueba; siendo preciso analizar los
elementos probatorios aportados por la recurrente con el fin de demostrar la

notoriedad de su marca.

En el presente caso no consta prueba para analizar si estamos frente a signos que
cumplen con los criterios citados, es unicamente el decir del apelante, pero no se
encuentran documentos como estudios de mercadeo, publicidad, facturas de venta

u otros que sirvan de base para declarar la notoriedad de las marcas oponentes.

No existe dato objetivo sobre la inversion de los ultimos afios en publicidad o
promocién de la marca oponente, Unicamente es el decir del interesado. Ni se puede

saber cual es el area geografica de influencia efectiva de las marcas oponentes.
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La representacion de la parte apelante no aporté algun elemento probatorio que
permita delimitar el volumen de ventas de los productos y servicios de las marcas
oponentes de los ultimos 3 a 5 afios, o para determinar el valor econédmico que
representa la marca, ni mucho menos el porcentaje de la participacion de la marca

en el sector o segmento correspondiente del mercado.

En sintesis, no existe prueba que demuestre que la empresa STRATOS
FIDUCIARIA LIMITADA., cuente en el mercado con un volumen de ventas,

duracion, intensidad de uso, alcance geografico de uso, valoraciones de mercado

de los signos para las clases 20 y 35 citadas en hechos
probados, para poder determinar que es notoria, la prueba aportada se condensa
en el decir de la parte interesada (dato subjetivo sin apoyo documental) pero no

existen datos reales de uso de la marca para determinar su notoriedad.

II-COTEJO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. Un signo puede registrarse como
marca si reune los requisitos de distintividad y cuando no esté inmerso en ninguna
de las causales de irregistrabilidad, por cuanto la normativa marcaria exige 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 y otros signos
distintivos (en adelante Ley de marcas), determinan en forma clara que ningun signo
podra ser registrado como marca, cuando ello afecte algun derecho de terceros. Al

efecto el articulo citado indica:

Articulo 8: Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningun signo
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podra ser registrado como marca cuando ello afecte algun derecho de

terceros, en los siguientes casos, entre otros:

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 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 denominacién 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.

[..]

Conforme a la norma transcrita, no es registrable como marca un signo idéntico o
similar a uno previamente registrado o en tramite de registro por parte de un tercero,
por cuanto no tendria caracter distintivo, y generaria riesgo de confusién o de
asociacion empresarial. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,

en el Proceso 19-IP-2022, hace el siguiente analisis:

a) Elriesgo de confusion puede ser directo o indirecto:

El riesgo de confusion directo esta caracterizado por la posibilidad de que el

consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que esta

adquiriendo otro distinto
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El riesgo de confusion indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a

dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial

diferente al que realmente posee.

b) El riesgo de asociacion consiste en la posibilidad de que el consumidor,
a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del
producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto
o el prestador del servicio respectivo, tiene una relacion o vinculaciéon

econdmica con otro agente del mercado.

En este sentido, es necesario confrontar los signos marcarios para determinar si
existe identidad o semejanza entre ellos, en grado de que el consumidor pueda

incurrir en riesgo de confusion o bien en riesgo de asociacion.

Para realizar el respectivo analisis se debe recurrir al articulo 24 del Reglamento de
la Ley de marcas, el cual sefala que se deben examinar similitudes graficas,
fonéticas e ideoldgicas entre los signos inscritos y los solicitados, dando mas
importancia a las similitudes que las diferencias entre ellos. Estas semejanzas
fundamentan el riesgo de confusion y asociacion frente al consumidor y sirven de
base, para objetar el registro de un signo como proteccion a los derechos adquiridos

por terceros.

Articulo 24: Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realizacién del
examen de fondo como para la resolucién de oposiciones, se tomara en
cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresion grafica,
fonética y/o ideoldgica que producen en su conjunto, como si el examinador
o el juzgador estuviese en la situacion del consumidor normal del producto o

servicio de que se trate.
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[.]

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;

[..]

Con respecto al inciso a) citado la comparacién grafica, fonética e ideoldgica de los
signos presenta semejanza ya que el signo solicitado contiene la denominacién
“JIRON”, denominaciéon que es el elemento preponderante de los signos
registrados, es claro que el término “JIRON” de los signos registrados es el que el
consumidor utiliza en el mercado para referirse a los colchones, almohadas, y

productos afines.

Ya desde esta perspectiva se visualiza un posible riesgo de confusion para el

consumidor.

Continuando con el estudio para que ese posible riesgo de confusion exista no basta
gue las marcas sean semejantes, sino que los productos y servicios que distinguen
sean los mismos, similares, complementarios, afines o se asocien y relacionen entre

ellos. Lo que en derecho de marcas es conocido como el principio de especialidad.

El fin del principio de especialidad consiste en impedir el riesgo de confusion,
prohibiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares
a las anteriormente registradas, para distinguir productos o servicios idénticos o

similares.

Carlos Fernandez Novoa Sefala al respecto que:
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La consecuencia mas palpable de la regla de especialidad de la marca es
que sobre un mismo signo pueden recaer dos o mas derechos de marca
auténomos (pertenecientes a distintos titulares) siempre que cada una de
estas marcas autbnomas sea utilizada en relacion con una clase o variedad
diferente de productos o servicios. (Fernandez-Novoa, Carlos, Fundamentos
de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, p. 278).

Por lo tanto, pueden existir en el mercado marcas con denominaciones idénticas o
similares y que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando estas

denominaciones se encuentren amparando productos o servicios distintos.

Por lo anterior con relacion al cotejo marcario y el principio de especialidad,
considera esta instancia que entre el signo solicitado en clase 35 “ALVARO
JIRON”, que busca proteger: servicios de asesorias en materia de produccion,
mantenimiento, optimizacion y disefio en la explotacion o direccidén de empresas
comerciales, direccion de los negocios o actividades comerciales tanto de empresas
industriales como comerciales, optimizacion de los servicios prestados por
empresas publicitarias, asi como trabajos de oficina, comunicaciones,
declaraciones o anuncios relacionados con productos o servicios que el potencial
cliente quiera pautar, asi como asesorias en materia de produccion, mantenimiento,
optimizacién, administracion, servicio al cliente y mercadeo con alianzas
estratégicas con otras empresas para brindar el mismo servicio en gestion de

calidad y programacién de calidad y programacion de maquinaria y los signos

P " e
£ S

(ﬁf Hoﬁ'és -
JIRON
. TR : DOHMICEM‘RO
registrados en clase 20 — que protegen colchones de

espuma, resortes y almohadas, no existe posibilidad de riesgo de confusion ya que

los servicios solicitados no presentan conexidn competitiva con los productos
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amparados por los signos registrados.

lll- SOBRE LA PRIORIDAD. Como se expreso en lineas atras desde el punto de
vista grafico, fonético e ideoldgico los signos si presentan semejanza y en el caso
de las marcas solicitadas en clase 35 por la empresa oponente se presenta
también la identidad de servicios total, por lo que se presenta riesgo de confusion

para el consumidor.

Pero al no demostrar la notoriedad las marcas oponentes en clase 35 se debe
analizar a quien le asiste mejor derecho segun lo indica el articulo 4 de la Ley de

marcas.

Articulo 4°. -Prelacién para adquirir el derecho derivado del registro de
la marca. La prelacion en el derecho a obtener el registro de una marca se
regira por las siguientes normas:

Las cuestiones que se susciten sobre la prelacién en la presentacion de dos
0 mas solicitudes seran resueltas segun la fecha y hora de presentacion de

cada una.

El sefior Alvaro Fernando Jirén Garcia, realizé la solicitud el 15 de junio de 2022,
mientras que la empresa oponente presento los signos el 26 de setiembre de 2022,
por lo que le asiste mejor derecho al sefior Alvaro Fernando Jirén Garcia, por fecha
y hora de presentacion.

Indica el apelante que existe un vicio de nulidad en el procedimiento ya que las

solicitudes de sus marcas expediente 2022-8307 vy

expediente 2022-8308, para distinguir servicios de la clase 35, debieron continuar

con el tramite de inscripcidon, una vez superados los plazos de ley, luego de la
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publicacién de los edictos que anunciaban su inscripcidn, e inscribirse ya que no se

presentaron oposiciones.

Con respecto al anterior punto no lleva razén el apelante ya que las marcas citadas
fueron presentadas como un acto de defensa ante la solicitud de la marca “ALVARO
JIRON” (situacién que con claridad el mismo recurrente manifiesta), la publicacion
del edicto se ordena para tener los expedientes acumulados en una misma etapa
procesal y evitar resoluciones incongruentes o contradictorias, sobre todo en
marcas que como se indico y analizd presentan una semejanza parcial

denominativa e identidad total de servicios.

El Registro actu6 amparado en el principio de legalidad y la publicacién del edicto
no es un derecho consolidado es una expectativa de derecho con la que cuentan
las partes, y en el caso concreto, se ordena la acumulacion de los expedientes para

evitar contradicciones o incongruencias en la resolucién final.

Conforme con las consideraciones que anteceden, este Tribunal determina que
corresponde confirmar la resolucion venida en alzada, y declarar sin lugar el recurso
de apelacion interpuesto por el licenciado Alejandro Rodriguez Castro, en su
condicion de apoderado especial de la empresa STRATOS FIDUCIARIA
LIMITADA, contra la resolucion emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual,
de las 14:40:27 horas del 9 de mayo de 2023, la cual en este acto 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 el licenciado ALEJANDRO RODRIGUEZ
CASTRO, en su condicion de apoderado especial de la empresa STRATOS
FIDUCIARIA LIMITADA, contra la resolucion emitida por el Registro de la
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Propiedad Intelectual, a las 14:40:27 horas del 9 de mayo de 2023, la cual en este
acto se confirma en todos sus extremos. 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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