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Proteger una marca fuera de
Espana: ;Queé debes saber?

iEstas interesado/a en proteger una marca fuera de Espaiia? En tal caso, lo primero que debes saber
es que existen tres vias para proteger una marca fuera de las fronteras espafolas.

;Como registrar y proteger una marca fuera de Espafa?

Via de la marca | Optar por la via nacional consiste en registrar la marca pais a pais, lo cual
nacional supone tener que cumplir con las formalidades que exige cada uno de ellos.

Mediante su depdsito ante la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), con sede en Ginebra, esta via permite solicitar la proteccion
internacional de la marca en un maximo de 131 paises presentando una
Via de lamarca | (nica solicitud, por lo que la via de la marca internacional es una buena

internacional opcion para solicitar de forma conjunta y econdmica una marca en un
(Sistema de importante numero de paises.
Madrid)

Este sistema requiere que la marca en cuestion haya sido al menos depositada
en el pais de origen. Ademas, debe permanecer vigente durante al menos cinco
afos a contar desde la fecha de solicitud dela marca internacional.

En ciertas areas, como la Unién Europea o Benelux, existen sistemas regionales
que permiten proteger una marca en varios paises con un unico registro.

Via de la marca | Por ejemplo, en el caso de la UE, esta via se ejecutaria mediante el depdsito de

regional una marca ante la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Union Europea
(EUIPO), es decir, mediante una Marca de la Union Europea (antes Marca
Comunitaria), la cual, una vez concedida, brindara al titular de la marca
proteccion unitaria en todo el territorio de la Union Europea.
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;Cual de las tres vias es mejor? No existe una respuesta a esta pregunta. En todo caso, dependera
de la estrategia comercial de la empresa. Es decir, dependiendo de cada situacion concreta y del
pais en el que se quiera proteger la marca, habra que optar por una via o por otra.

En la mayoria de los casos, la proteccion tiene una duraciéon de 10 afios, aunque esta puede variar en
funcion de la legislacion de cada pais.

Desde UNGRIA recomendamos realizar siempre un estudio previo para determinar qué opcion se
ajusta mejor a las necesidades de la persona interesada en registrar una marca fuera de Espafa.

A estos efectos, contamos con abogados que pueden encargarse tanto del estudio previo como de la
posterior tramitacion de la marca ante los distintos Organismos de aquellos paises a los que finalmente
se haya decidido extender la misma.

Busqueda exhaustiva de antecedentes de marca

Ademas de analizar la via adecuada para registrar y proteger una marca fuera de Espafa, se debe
realizar una busqueda previa que permita analizar un potencial conflicto con otras marcas
idénticas o similares previamente registradas en los paises u Organizaciones Intergubernamentales
para las que se desea obtener proteccion.

En definitiva, antes de presentar la solicitud, es fundamental comprobar que la marca no esté ya
registrada o en uso en los paises en cuestion.

Gestion y asesoramiento en caso de objeciones y denegaciones

Hay que tener en cuenta que cada Oficina puede emitir objeciones o denegaciones provisionales de la
marca, por lo que es esencial estar preparado para responder a los requerimientos
correspondientes en los plazos establecidos, aportando argumentos o documentacion adicional
segun lo exija la legislacién de cada pais.

La falta de respuesta puede suponer la pérdida de la proteccién en ese territorio, por lo que prestar
especial atencion a este punto es una de las claves fundamentales a la hora de registrar una marca
fuera de Espafa.
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Vigilancia y mantenimiento de una marca fuera de Espana

Una vez concedido el registro de la marca, otro de los aspectos fundamentales a tener en cuenta es la
vigilancia de la misma: esto es, monitorizar y llevar un control de todas las nuevas solicitudes que
se publican en los diferentes boletines oficiales de cualquier pais del mundo.

En UNGRIA podemos encargarnos de este control con el fin de evitar conflictos entre las nuevas
marcas solicitadas y las que ya estan registradas.

En cuanto al mantenimiento, también es crucial realizar un seguimiento constante de las marcas para
realizar las gestiones oportunas en el momento correspondiente: pago de tasas, renovaciones,
declaraciones de uso, etc.

En definitiva, proteger una marca fuera de Espafia requiere planificacion, conocimiento de los
procedimientos y asesoramiento profesional especializado para poder asegurarse de que la marca esté
protegida para competir en el mercado internacional.

¢Quieres proteger tu marca fuera de Espaina?

En UNGRIA contamos con un equipo de abogados que pueden encargarse tanto del estudio
previo como de la posterior tramitacién de la marca ante los distintos Organismos de aquellos
paises a los que finalmente se haya decidido extender la misma.

Contacta con nosotros para mas informacion.

CONTACTANOS
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