DIRECTRICES PARA ADAPTAR LA GUIA DE MARCAS
“EL SECRETO ESTA EN LA MARCA. UNA INTRODUCCION A LASMARCAS
DIRIGIDA A LASPEQUENASY MEDIANAS EMPRESAS’

Objetivo genera

- El principal objetivo que persigue la adaptacion de la Guia es proporcionar alas Pymes
pautas especificas basadas en lalegislacion nacional sobre marcas, reglamentos,
précticas, formularios, tasas, instituciones, agentes de marcas, otros servicios de marcas,
jurisprudencia, decisiones judicialesy los procedimientos administrativos especificos de
cada pais.

- Cuando realice la adaptacion de la guiaincluyailustraciones, gemplos y estudios de
caso de su pais. Laautorizacion para utilizar las imégenes que aparecen en la version
internacional de la guia fue obtenida Unicamente para esaversion. En consecuencia, las
guias nacionales deberan incluir imégenes distintas o, Si se desea mantener las mismas
imagenes, se deberd solicitar autorizacion directamente alas empresas.

Observaciones generades

- Las palabras “su oficina nacional de marcas” deberén reemplazarse siempre que
aparezcan por el nombre de la oficina de marcas de su pais.

- Las palabras “su pais’ deberan reemplazarse siempre que aparezcan por € nombre de su
pais.

TITULO 1. LASMARCAS

¢Oué es unamarca?

- Proporcione la definicidn exacta conforme aparece en su legislacion.

—  ¢Sepueden proteger los lemas publicitarios en su pais? Si larespuestaes afirmativa,
expliquelo.

- ¢Se pueden proteger formas menos tradicional es de marcas (por €emplo, sonidos,
olores, etc.) en su pais? Si larespuesta es afirmativa, expliguelo.

- En lamedida de |o posible deberan darse ejemplos de marcas de actividades
comerciaes“nacionales’ 0 “locales’. Si esto no fuera posible, también podran
utilizarse marcas inventadas parailustrar este punto.

TITULO2: LA PROTECCION DE LASMARCAS

¢/Como proteger lamarca o marcas de su empresa?

- Indigue si en su pais las marcas no registradas estén protegidas através de su
utilizacion. De no ser asi, aun cuando se mencione € hecho de que en algunos paises la
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proteccion de las marcas se obtiene mediante su uso, puede precisar que éste no es €l
caso en su pais.

—  Sefided pararegistrar las marcas en su pais es obligatorio contratar |os servicios de un
agente de marcas.

- Indique si en su pais es posible presentar la solicitud de marca en linea, en cuyo caso
podraindicar ladireccion de Internet donde hallar el formulario de solicitud en linea.

—  ¢Existen disposiciones pararegistrar marcas preventivas?

—  ¢EXiste un Unico registro de marcas o esta dividido en parte A y parte B con diferentes
categorias de derechos?

¢Basta con registrar e nombre comercia de la empresa?

- Indique si las solicitudes de nombres comercial se pueden presentar en laoficina
nacional de propiedad intelectual o en algun otro lugar, en cuyo caso, deberaindicar la
direccién, €l nUmero de teléfono, y la direccion de correo electrénico y del sitio Web (s
estuvieran disponibles) de lainstitucion que se ocupade recibir las solicitudes de
nombres comerciales.

¢Cudles son |os principal es motivos por 10s gue se deniega una solicitud?

- Sefiale los motivos por los que se puede denegar una solicitud en su pais. Suprimao
anada | os puntos que juzgue necesarios.
CUADRO: EL REGISTRO DE UNA MARCA PASO A PASO
- Describa el tramite completo de registro de unamarca en su pais.

- Indique si los solicitantes deben citar la lista especifica de bienes paralos que su
empresa solicita proteccion, o Unicamente la clase de marca ala que pertenece.

- Indique si lailustracion grafica de la marca que debe adjuntarse ala solicitud ha de
presentarse en un formato especifico.

- ¢Es necesario demostrar el uso de lamarcaen e momento del registro? En caso
negativo se puede omitir lareferencia a este requisito.

—  ¢Redlizalaoficinade propiedad intelectual de su pais un examen de fondo de las
marcas? ¢Concede un plazo paraimpugnar € registro? ¢Cuando se publican las
marcas? ¢Cud es el plazo original de proteccion? Todas estas cuestiones deberan
comprobarse y modificarse afin de que @ texto refleje los tramites aplicables en su pais.

—  Seriaconveniente incluir un grafico queilustre el tramite de registro con indicacion del
tiempo que lleva cada etapa como promedio.

¢Cuanto tiempo llevaregistrar una marca?
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Shale el tiempo que se tarda como término medio en registrar unamarca a partir dela
fecha en que se presenta una solicitud compl eta.

Asimismo, puede sefialar i existe un plazo de gracia pararenovar la marca.

¢Oué costos entrana la proteccion de una marca?

Adjunte un pequefio cuadro donde figuren las principal es tasas asociadas al proceso de
registro de marcas (por gjemplo, latasade solicitud, latasa de publicacion, latasa de
registro y latasa de renovacion) y realice las modificaciones correspondientes.

/Como se averigua s la marca el egida puede entrar en conflicto con otras marcas ya

registradas? ¢/Qué es una busgueda de marcas?

¢Ofrece la oficinanacional de propiedad intelectual un servicio de busqueda de marcas?
¢Cuanto cuesta? ¢Se puede realizar una busqueda de marcas en lineaen la oficina
nacional de propiedad intelectual? Modifique el texto conforme alas respuestas a estas
cuestiones. En caso de que exista una base de datos en linea, indique la direccién del
sitio Web. Incluya asimismo los datos de contacto del servicio que se ocupade la
busqueda de marcas en la oficina de propiedad intelectual .

CUADRO: UN SISTEMA DE CLASIFICACION ADECUADO
Indique e sistema de clasificacion vadido en su pais. Si no forma parte del Sistemade
Niza, redacte un parrafo donde se haga referencia a sistemavalido en su paisy afiddalo

como Anexo Il reemplazando € Sistema de Clasificacion de Niza

Sefae si su oficinaserige por la Clasificacion de Viena.

¢ES necesario contratar a un agente de marcas para presentar la solicitud de marcas?

Indique especificamente en este parrafo si en su pais existe el requisito que exige estar
representado por un agente de marcas.

¢Durante cuanto tiempo queda protegida la marca?

Modifique lo que corresponda con objeto de especificar el nimero de afios durante |os
cual es su pais concede proteccion de marca.

¢COmo seregistralamarcaen € extranjero?

Esta parte debera adaptarse en funcién de si su pais forma parte de algunos de los
sistemas de proteccion naciona (por ggemplo, la Oficina de Armonizacion del Mercado
Interior (OAMI), la Organizacion Regional Africana de la Propiedad Intelectual
(ARIPO), la Organizacién Africanade la Propiedad Intelectual (OAPI), etc.) o desi
forma parte del Sistemade Madrid. Aun cuando su pais no sea miembro de los sistemas
regional es es importante que se haga referencia alos mismos, ya que |os extranjeros
podrian utilizarlos para obtener proteccion en varios paises.

¢Existe agun tipo de ayuda gubernamental pararegistrar |las marcas en e extranjero?
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TITULO 3: TIPOS DE MARCAS

—  ¢Contemplalalegislacion nacional de su pais la posibilidad de registrar marcas
colectivas y/o de certificacion? Solo deberan mencionarse aquellos instrumentos de
proteccion que existan en lalegislacion nacional. Si fuera necesario, deberan
modificarse las definiciones y explicaciones afin de reflgar las disposiciones
estipuladas en la legislacion y |os reglamentos nacionales de marcas.

TITULO 4: USO DE LA MARCA

¢Es posible registrar una marca sin haberla usado?

- Responda a esta pregunta haciendo referencia especifica ala normativa vigente en su
pais.

TMo®

- Es posible que en su pais se utilicen otros simbolos (como MD o MR, etc.) paraindicar
gue un determinado signo es unamarca. Hagareferenciaalos mismosen la
explicacion, especificando cuando se utilizan.

TITULO5: COMO HACER VALER LOS DERECHOS SOBRE SU MARCA

¢Oué medidas debe tomar |a empresafrente al uso no autorizado de su marca por terceros?

- Indique lafuncion que desempefian los tribunales, la policiay las autoridades judiciales
en materia de propiedad intelectual en su pais. Hagareferenciaalas leyes, reglamentos,
notificaciones, etc. pertinentes.

- En este apartado puede referirse especificamente a las instituciones con competencia
paraintervenir en caso deinfraccion y proporcionar las correspondientes direcciones,
numeros de teléfonos, y direcciones de correo electronico y de sitios Web.

- Compruebe €l resto del texto paraver si se adecua alalegislacion nacional y si reflgja
las medidas de observancia aplicables en su pais; realice las modificaciones
correspondientes.

- Proporcione informacion sobre asociaciones industriales o comerciales que presten
asistencia alos miembros en casos de falsificacion e infraccion de marcas.

—  ¢Esnecesario registrar las cesiones o concesiones de licencia de marcaen la oficinade
propiedad intelectual con objeto de hacer valer |os derechos inherentes alas mismas?
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Anexos
- En e Anexo | figuraunalista de sitios Web de oficinas de propiedad intel ectual .

- En e Anexo Il deberian figura € sistema o sistemas de clasificacion de marcas
aplicables a su oficinanacional de marcas.

—  Sisupaisformaparte del Arreglo de Madrid y/o del Protocolo de Madrid, en €l
Anexo Il deberiafigurar lalistade miembros del Sistema de Madrid.

- En el Anexo IV podria adjuntar el formulario nacional de solicitud de marca.

[Fin del documento]



