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RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2017-0473-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de servicios “MULTIMONEY LA REVOLUCION
FINANCIERA (diseiio)”

GENTE MAS GENTE S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-3531)

Marcas y otros signos

VOTO 0018-2018

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

con cincuenta y cinco minutos del dieciocho de enero de dos mil dieciocho.

Recurso de apelacion planteado por la licenciada Giselle Reuben Hatounian, abogada,
vecina de San Jose, cédula de identidad 1-1055-0703, en su condicion de apoderada de la
empresa GENTE MAS GENTE S.A. con cédula juridica 3-101-569828, en contra la
resolucion final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:57:51 horas del 5
de julio de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20
de abril de 2017, la licenciada Giselle Reuben Hatounian en la condicion indicada solicit6

multimeney

L o ) LA REVOLUCION FINANCIERA.
la inscripcion como marca de servicios del signo para

distinguir “servicios monetarios y financieros”” en clase 36 de la Clasificacion Internacional.
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SEGUNDO. Por resolucion de las 15:57:51 horas del 5 de julio de 2017, el Registro de la

Propiedad Industrial rechazé lo solicitado.

TERCERO. Inconforme con la resolucion indicada, la representacion de la empresa
solicitante planted recurso de apelacion en su contra, el cual fue admitido para ante este

Tribunal.

CUARTO. A la substanciacion del recurso se le ha dado el trdmite que corresponde, y no
se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la
indefension de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictandose esta resolucion luego

de las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;
CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por laformaen
que resuelve el presente asunto, este Tribunal no encuentra hechos de esta naturaleza que

sean de interés para el dictado de esta resolucion.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad

multimeney

. . . L. . LA REVOLUCION FINANCIERA
Industrial deniega la inscripcion del signo propuesto al

considerar que transgrede el inciso g) del articulo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos
Distintivos, porque al analizarlo respecto de los servicios que busca proteger: “servicios
monetarios y financieros” en clase 36, es claro que “...se compone de dos conceptos que son
transparentes para el consumidor medio, pues este estd acostumbrado a encontrar la
palabra multi como prefijo que antecede otro concepto, y que significa mucho, que en este

caso es money, por lo cual el consumidor medio lo percibe como muchodinero La Revolucion
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Financiera...” y por ello la marca en su conjunto no resulta distintiva por tratarse de términos
denominativos genéricos y de uso comun, siendo que los demas elementos figurativos que lo

acomparian son ineficientes para otorgarle esa distintividad.

Inconforme con lo resuelto, la representacion de la empresa solicitante alega que el signo que
pretende debe analizarse en forma conjunta porque; a pesar de que esta conformada por
algunos elementos que son genéricos y de uso comdn para los servicios a proteger, esto no
provoca una pérdida de distintividad, ya que contiene ademas otros elementos figurativos
que permiten adquirir la distintividad requerida para ser objeto de inscripcion, sin adquirir
exclusividad sobre esos términos denominativos que resultan genéricos. Con fundamento en
dichos agravios afirma que la marca propuesta puede ser evocativa y no descriptiva y por

ello solicita revoque la resolucion que recurre y se continle con el trdmite de su signo.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La aptitud distintiva es una
particularidad que se espera del signo marcario y representa su funcion esencial, toda vez que
su funcion es permitir la distincion de los productos o servicios de igual o similar naturaleza,
que hayan sido puestos en el mercado por diferentes competidores. Con ello se hace posible
que el consumidor pueda identificar su origen empresarial y los atributos esperados, lo que

finalmente lo lleva a tomar su decision de consumo de manera informada.

Las objeciones a la inscripcién por motivos intrinsecos derivan de la relacion existente entre
el signo propuesto y el producto o servicio a que se refiere. En este sentido, el inciso g) del
articulo 7 de la Ley de Marcas, impide que sea registrado como marca algln signo que: “g)

No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.”

En otro orden de ideas; pero siempre en relacion con los rasgos que permiten el registro de
los signos marcarios, sus caracteristicas intrinsecas conllevan diferentes grados de
proteccion. De este modo; entre otras clasificaciones, existen signos: genéricos, descriptivos,

evocativos, arbitrarios y de fantasia.
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Para el caso bajo estudio, resulta conveniente establecer, al menos en forma muy somera,
cudl es la diferencia entre los signos genéricos, descriptivos y evocativos. De este modo, en
los signos genéricos, encontramos una relacion directa entre el producto o servicio a que se
aplica y el signo en si mismo. En razon de lo cual no puede otorgarse exclusividad alguna

sobre ellos, es decir: no se protegen a nivel registral.

Por otra parte, los descriptivos son aquellos que expresan la funcion, las caracteristicas o
cualidades o el uso final de lo protegido. Al carecer de distintividad, en principio, tampoco
pueden ser protegidos como marcas; excepto cuando, mediante el trabajo de su titular a través
de las ventas, la publicidad y otros medios, llegue a adquirir ese caracter y por esto el publico

consumidor llegue a identificarlos claramente con los productos o servicios que representan.

En el caso de las marcas evocativas, el consumidor debe hacer algun esfuerzo para establecer
ese vinculo. A pesar de ello, nuestra legislacion ha considerado que una marca evocativa que

puede obtener su inscripcién en el Registro.

Al respecto, la Organizacion Mundial de la Propiedad Industrial, en su curso de ensefianza a
distancia DL 302 S: “Como utilizar las marcas, los disefios industriales y las indicaciones
geograficas para cultivar la imagen de marca”, expresa:
“...Eleccion y/o creacion de una marca
4. Como se indico en el Modulo I, la principal funcién de la marca es hacer que los
consumidores puedan identificar el producto de una empresa, ya se trate de un bien o
de un servicio, para distinguirlo de otros idénticos o similares de sus competidores.
(...)
7. A la hora de seleccionar una o varias palabras para formar con ellas una marca,

tenga también en cuenta las consecuencias de elegir palabras de los siguientes tipos:

Palabras genéricas
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8. ElI nombre comun de un producto o servicio no puede funcionar como marca de
ese producto o servicio porque no puede diferenciarlo de los que ofrece otro
proveedor. Estos nombres suelen Ilamarse nombres genéricos, y cualquier fabricante

0 proveedor esta autorizado a usarlos.

Ejemplo: La expresion “limpieza en seco” para designar un servicio de este tipo. Los

registros de marcas no permiten registrar nombres de estas caracteristicas.

La palabra “apple” es, en inglés, el nombre genérico de un determinado tipo de fruta.
No obstante, un nombre genérico puede tener un significado particular en relacion
con un determinado producto o servicio, y puede ser valido como marca cuando se
usa arbitrariamente respecto de un producto o servicio para el que no tiene ninguna
connotacion descriptiva. Un buen ejemplo de este caso excepcional es el uso de la

palabra “Apple” como marca de computadoras o productos informaticos.

Marcas descriptivas

9. Las palabras que designan una cualidad, rasgo o caracteristica de un producto o
servicio no suelen funcionar como marcas y no pueden ser registradas, salvo que se
hayan venido utilizando durante tan largo tiempo y de forma tan exclusiva que hayan

terminado por vincularse a un determinado productor o proveedor.

Ejemplo: El color marron empleado para productos de chocolate denotaria una
caracteristica del producto, por lo que normalmente no seria registrable. El color
podria protegerse si se usa en combinacion con una forma distintiva, como una

estrella.

Marcas sugestivas
10. Son marcas que aluden a uno o varios atributos del producto. El atractivo de las

marcas sugestivas es que actian como una forma de publicidad. Sin embargo,
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entrafian un ligero riesgo de que algunos paises consideren que la marca es demasiado
descriptiva y denieguen su registro. Ademas, es probable que la mayor parte de las

marcas sugestivas ya estén siendo utilizadas por otros fabricantes o proveedores.

Ejemplo: La marca SUNNY para comercializar radiadores eléctricos daria a entender
que el producto estd pensado para irradiar calor y mantener el hogar a buena
temperatura. Sin embargo, las oficinas de marcas de algunos paises podrian
considerar que la marca es muy descriptiva y negarse a registrarla...” (Curso de
ensefianza a distancia DL 302 impartido por la OMPI)

Aplicados estos criterios al caso bajo estudio, considera este Organo de Alzada que el signo

multimeney

LA REVOLUCION FINANCIERA

que se solicita inscribir es el conjunto marcario “ ” para distinguir
“servicios monetarios y financieros”, no es evocativo, sino que efectivamente resulta
descriptivo en relacion a dichos servicios porque su elemento denominativo tiene un
significado definido en nuestro idioma y de facil percepcion por el consumidor promedio,

por lo que carece de distintividad.

De este modo, comparte este Tribunal el criterio del Registro para denegar lo solicitado toda
vez que; aunque el signo no se desmiembre, siempre el consumidor lo va a relacionar con
mucho dinero y en relacion con los servicios monetarios y financieros, no permite que el
consumidor lo identifique ni lo individualice en el mercado, ya que son palabras de uso

comun necesarias en el comercio para ese tipo de servicio.
De conformidad con las anteriores consideraciones, se declara sin lugar el recurso de
apelacion; presentado por la licenciada Giselle Reuben Hatounian, en contra la resolucion

final venida en alzada, la cual se confirma.
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CUARTO. AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. 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 del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, se

da por agotada la via administrativa
POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de
apelacion presentado por la licenciada Giselle Reuben Hatounian en representacion de la
empresa GENTE MAS GENTE S.A. en contra la resolucion final dictada por el Registro
de la Propiedad Industrial a las 15:57:51 horas del 5 de julio de 2017, la cual se CONFIRMA

multimeney

) _ ) LA REVOLUCION FINANCIERA. o
para que deniegue el registro del signo que ha solicitado.

Se da por agotada la via administrativa. 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. NOTIFIQUESE.

Norma Urefa Boza

Kattia Mora Cordero llse Mary Diaz Diaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde Guadalupe Ortiz Mora
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