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MARCA REGISTRADA, DERECHOS DE AUTOR O PATENTE

+Qué es una marca registrada o una marca de servicio?

 Una marca registrada es generalmente una palabra, una frase, un simbolo, un disefio, o una
combinacidn de ellos, que identifica y distingue el origen de los productos de una parte de la de
los demas.

« Una marca de servicio es lo mismo que una marca registrada, excepto que identifica y distingue
el origen de un servicio en lugar de los productos. A lo largo de este cuadernillo, los términos
“marca registrada” y “marca” se refieren tanto a las marcas registradas como las marcas de
servicio.

Las marcas registradas, los derechos de autor y las patentes, ;protegen las
mismas cosas?

Las marcas registradas, los derechos de autor y las patentes protegen diferentes tipos de propiedad
intelectual. Una marca registrada normalmente protege nombres de marcas y logotipos utilizados
en productos y servicios. El derecho de autor protege una obra artistica o literaria original. Una
patente protege una invencion. Por ejemplo, si usted inventa un nuevo tipo de aspiradora, debe
solicitar una patente para proteger la invencion en si misma. Usted podria solicitar el registro de
una marca registrada para proteger el nombre de la marca de la aspiradora. Y podria registrar un
derecho de autor para el comercial de TV que usted utiliza para comercializar el producto.

Para obtener informacién de derechos de autor, visite http://www.copyright.gov. Para obtener
informacion de patentes, visite http://www.uspto.gov/patents.

Para ayudarle a evaluar su percepcion general sobre el conocimiento de la propiedad intelectual
y para proporcionarle acceso a materiales educativos adicionales basados en los resultados de
la evaluacion, use la herramienta de Evaluacion de la Identificacion de la Propiedad Intelectual,
disponible en http://www.uspto.gov/inventors/assessment.

+Como difieren los nombres de dominio, los registros de nombres comerciales y
las marcas registradas?

Un nombre de dominio es parte de una direcciéon web que enlaza la direccién del protocolo de
Internet (direcciéon IP) de un sitio web en particular. Por ejemplo, en la direcciéon web “http://
www.uspto.gov’, el nombre del dominio es “uspto.gov”. Usted registra su nombre de dominio con
un registrador de nombres de dominio acreditado, no a través de USPTO. Un nombre de dominio
no es lo mismo que una marca registrada. Una marca registrada identifica productos o servicios
como procedentes de una fuente en particular. El uso de un nombre de dominio solamente como
parte de una direccion web no retine los requisitos como un indicador de fuente de uso de la marca
registrada, aunque otro uso importante ademas de la direccion web puede reunir los requisitos
como uso de la marca registrada. El registro de un nombre de dominio con un registrador de
nombres de dominio no le otorga ningtin derecho de marca registrada. Por ejemplo, aun si usted
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registra cierto nombre de dominio con un registrador de nombres de dominio, se le podria obligar
a entregarlo si viola los derechos de marca registrada de otra persona.

De manera similar, el uso de un nombre comercial no necesariamente retine los requisitos como
utilizaciéon de marca registrada, aunque otro uso de un nombre comercial como procedencia de
productos o servicios puede reunir los requisitos como nombre comercial y como marca registrada.
Muchas jurisdicciones estatales y locales registran nombres comerciales, ya sea como parte de la
obtencidn de un certificado para realizar actividades comerciales o0 como una presentacion de un
nombre ficticio. Por ejemplo, en un estado en el que realizara actividades comerciales, tendra la
posibilidad de presentar documentos (normalmente ante una comision estatal de corporaciones
o una division estatal de corporaciones) para conformar una entidad comercial, tal como una
compaiiia de responsabilidad limitada o una corporacion. Debera seleccionar un nombre para la
entidad, por ejemplo, XYZ, Inc. Si ninguna otra compaiiia ha solicitado ese nombre exacto en ese
mismo estado y usted cumple con todos los requisitos, probablemente el estado deberia otorgarle
un certificado y autorizarlo para realizar actividades comerciales con ese nombre. Sin embargo,
la autorizacién por parte de un estado para conformar una empresa con un nombre en particular
tampoco le otorga derechos de marca registrada y otras personas pueden intentar con posterioridad
evitar que use el nombre comercial si consideran que existe la posibilidad de confusién con sus
propias marcas registradas.

CONSIDERACIONES PARA EL REGISTRO FEDERAL AL
SELECCIONAR UNA MARCA

Una vez que determine que el tipo de proteccién que usted necesita es, de hecho, la proteccién
de la marca registrada, entonces seleccionar una marca es el primer paso en el proceso general de
solicitud/registro. Esto se debe realizar con consideracion y cuidado, porque no todas las marcas
son registrables en la USPTO. Ni tampoco gozan todas las marcas de proteccion legal. Es decir,
cabe la posibilidad de que algunas marcas no sean capaces de servir como base para una demanda
legal por parte del propietario para evitar que terceros usen una marca similar para productos o
servicios relacionados. Los negocios e individuos nuevos en las marcas registradas y en el proceso
de solicitud/registro frecuentemente escogen una marca para su producto o servicio que puede ser
dificil o incluso imposible para registrar y/o proteger por diferentes razones. Antes de presentar
una solicitud de marca registrada/marca de servicio, usted deberia considerar (1) si la marca que
desea registrar es registrable, y (2) qué tan dificil sera proteger su marca segun la fortaleza de la
marca seleccionada. Tenga en cuenta que, en este aspecto, la USPTO solamente registra las marcas.
Usted, como el propietario de la marca, es el tinico responsable de su cumplimiento.

A continuacion se presentan algunos factores a considerar cuando se elige una marca. Mientras que
la USPTO puede proporcionar la siguiente orientacion general, la agencia no le aconseja antes de la
presentacion de la solicitud si su marca especifica es registrable.
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Probabilidad de Confusion con Otras Marcas

La USPTO examina cada solicitud para el cumplimiento de las leyes y normativas federales. La
razén mas comun para denegar el registro es la “probabilidad de confusion” entre la marca del
solicitante y una marca ya registrada o con una solicitud en tramite presentada anteriormente, que
es propiedad de otra parte. La USPTO determina que la probabilidad de confusion existe cuando
(1) las marcas son similares, y (2) los productos y/o servicios de las partes estan relacionados de
tal forma que los consumidores podrian erréoneamente creer que provienen de la misma fuente.
Las marcas similares o los productos/servicios relacionados por si mismos no son suficientes para
respaldar un hallazgo de probabilidad de confusién, a menos que un tribunal haya afirmado que
la marca es, de hecho, una marca famosa. Es decir, por lo general, dos marcas idénticas pueden
coexistir, siempre que los productos y servicios no estén relacionados.

Cada solicitud se decide en funcion de sus propios hechos y no hay una prueba mecanica sencilla que
se utilice para determinar si existe una probabilidad de confusion. Por lo tanto, antes de presentar
su solicitud no reembolsable, es muy importante que usted determine si su marca propuesta tiene
la probabilidad de causar confusioén con otra marca. Esta determinacion solamente se puede hacer
después de realizar una busqueda exhaustiva de marcas registradas, como se indica a continuacion.

Similitud de Marcas

Para determinar si existe probabilidad de confusion, las marcas primero se examinan por sus
similitudes y diferencias. Tenga en cuenta que, para encontrar una probabilidad de confusién no
es necesario que las marcas sean idénticas. Cuando las marcas suenan parecido en el lenguaje oral,
son similares visualmente, tienen el mismo significado (incluso si es la traduccién) y/o genera la
misma impresiéon comercial general en la mente del publico consumidor, las marcas se podran
considerar similares de un modo que causa confusion. La similitud en el sonido, la apariencia y/o
el significado puede ser suficiente para respaldar un hallazgo de probabilidad de confusién, segun
la relevancia de los productos y/o servicios.

Los siguientes son ejemplos de marcas que se podrian considerar similares:

Sonido

T. MARKEY TEE MARQEE

Aunque se escriben diferente, las marcas se pronuncian de un modo parecido; es decir, son
“equivalentes fonéticos”
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Apariencia

T. MARKEY ﬁiﬁﬂ@

Las marcas tienen un aspecto muy similar, a pesar de que la marca a la derecha use una tipografia
estilizada.

Significado

LUPO LOBO

Las marcas son similares porque, cuando la palabra italiana “LUPO” se traduce al espaiiol, esta
significa “LOBO”.

Impresién Comercial

SU MARCA MARCA EN CONFLICTO

Debido a que las marcas incluyen el elemento del mismo disefio, estas crean una impresion comercial
general similar, a pesar de que la marca a la derecha también incluye palabras ademas del disefio.

SU MARCA MARCA EN CONFLICTO

MUJER CHICA
DE CIUDAD DE CIUDAD

Las marcas transmiten un significado general similar y producen la misma reaccién mental.
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Relacion de los Productos y/o Servicios

Incluso si se halla que dos marcas son similares de un modo que genere confusion, la probabilidad
de confusion existira inicamente silos productos y/o servicios sobre los cuales se usan las marcas o
que estén relacionados con las marcas estén, de hecho, relacionados. Si los productos y/o servicios
estan relacionados se determina mediante la consideracién de la relaciéon comercial entre los
productos y/o servicios identificados en la solicitud con aquellos identificados en el registro o en
la solicitud presentada anteriormente. Para encontrar la relacion entre los productos y/o servicios,
los productos y/o servicios no tienen que ser idénticos. Es suficiente que estén relacionados de tal
modo que sea probable que los consumidores asuman (erréoneamente) que provienen de una fuente
en comun. El problema no es si los productos y/o servicios reales se predisponen a confusion sino,
mas bien, si existiria una probabilidad de confusién en cuanto a la fuente de los productos y/o

servicios.

Los siguientes son ejemplos de productos y/o servicios relacionados:

Productos

SUS PRODUCTOS
Camisetas

y
pantalones

Servicios

SUS SERVICIOS

Servicips
bancarios

Productos y Servicios

SUS PRODUCTOS
Camisetas

Yy
pantalones

PRODUCTOS RELACIONADOS

Sombreros

SERVICIOS RELACIONADOS

Servicios de
prestamos
hipotecarios

SERVICIOS RELACIONADOS
Servicios de tienda
minorista en linea para
venta de indumentaria
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Marcas Fuertes en Eomparacion con Marcas Débiles

Ademas de seleccionar una marca que no tenga probabilidad de confundirse con cualquier marca
preexistente, lo mas aconsejable para usted es que seleccione una marca que sea considerada “fuerte”
en el sentido legal o de marca registrada, es decir, una marca que le permita evitar mas facilmente el
uso de su marca por parte de terceros. Algunas marcas son mas faciles de proteger que otras y estas
son las que se consideran marcas “fuertes”

Por otro lado, si una marca es “débil’, lo mas probable es que sea descriptiva y otros ya la estén usando para
describir sus productos o servicios, haciendo que sea dificil y costoso el tratar de vigilarla y protegerla. Se
deben evitar las marcas débiles; estas simplemente no tienen las mismas protecciones legales de una marca
mas fuerte y distintiva.

En general, las marcas se incluiran en una de cuatro categorias: fantasia o arbitrarias, sugestivas,
descriptivas o genéricas. La categoria en la que se incluya su marca afectara significativamente tanto
su registrabilidad como su capacidad para hacer valer sus derechos sobre la marca.

Los tipos de marcas mas fuertes y mas faciles de proteger son las marcas de fantasia y las marcas
arbitrarias porque son intrinsecamente distintivas. Las marcas de fantasia son palabras inventadas
que no existen en el diccionario o con otro significado conocido. Las marcas arbitrarias son palabras
verdaderas con significado conocido que no tienen una asociaciéon/relacion con los productos
protegidos. Las marcas de fantasia y arbitrarias son registrables, y de hecho, tienen mas probabilidad
de ser registradas que las marcas descriptivas. Ademas, porque este tipo de marcas son creativas e
inusuales, hay menos probabilidad de que otros las estén usando.

Ejemplos de Marcas de Fantasia y Arbitrarias:
Fantasia: BELMICO para “servicios de seguros”
Arbitraria: BANANA para “llantas”

Las marcas sugestivas sugieren, pero no describen, cualidades o una conexién con los productos o
servicios. Las marcas sugestivas son registrables y también son consideradas como marcas “fuertes”.
Si usted no elige una marca de fantasia o arbitraria, una marca sugestiva es su siguiente mejor
opcion.

Ejemplos de marcas sugestivas:
IGLOO para “hieleras”
MIRADA COTIDIANA para “calendarios”

Las marcas descriptivas son palabras o disefios (por ejemplo, la representacion de un televisor
para “servicios de reparacion de televisores”) que describen los productos y/o servicios. Tales
marcas son generalmente consideradas como “mas débiles” y por lo tanto mas dificiles de proteger
que las marcas de fantasia y arbitrarias. Si la USPTO determina que una marca es “simplemente
descriptiva’, entonces no es registrable o protegible en el Registro Principal a menos que adquiera
un caracter distintivo —generalmente a través de un uso extensivo en el comercio por un periodo
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de cinco afios o mds. Las marcas descriptivas son consideradas “débiles” hasta que hayan
adquirido un caracter distintivo.

Los solicitantes a menudo eligen (frecuentemente por la sugerencia de un profesional de la
mercadotecnia) las marcas descriptivas para sus productos y/o servicios, con la creencia de que tales
marcas reducen la necesidad de una educacién y publicidad costosa para el consumidor porque los
consumidores pueden identificar inmediatamente el producto o servicio ofrecido directamente
de la marca. Este acercamiento, aunque tal vez sea un consejo de mercadotecnia légico, a menudo
conduce a marcas que no pueden ser facilmente protegidas, por ejemplo, a derechos de marca
registrada extremadamente débiles. Es decir, una marca descriptiva no puede ser registrable o
protegible posteriormente contra usuarios de marcas idénticas o similares; por lo tanto, la adopcién
de una marca descriptiva puede terminar costando mas dinero en el largo plazo, ya sea por los altos
costos de vigilar y hacer cumplir la marca, o porque puede ser legalmente necesario que deba dejar
de usar la marca descriptiva y seleccionar una nueva marca.

Ejemplos de marcas descriptivas:
CREMOSO para “yogur”
LAS MEJORES ROSQUILLAS DE PAN DEL MUNDO para “rosquillas de pan”

Las palabras genéricas son los tipos de “marcas” mas débiles (y no pueden reunir los requisitos
siquiera como “marca” en el sentido legal) y nunca son registrables ni se pueden hacer cumplir
contra terceras partes. Debido a que las palabras genéricas son los nombres comunes y cotidianos
de productos y servicios, y todo el mundo tiene el derecho de usar esos términos para referirse a
esos productos y servicios, estos no son protegibles. Tenga en cuenta que si usted adopta un término
genérico para identificar sus productos o servicios, no podra evitar que otras personas lo usen para
identificar productos o servicios potencialmente competidores. Ademas, incluso una marca de
fantasia que sea muy fuerte puede, con el tiempo, volverse genérica si el propietario comienza a usar
la marca de un modo que no sea de marca registrada (vea los ejemplos de ZAPATO y ASPIRINA
a continuacién) o bien no logra vigilar correctamente el uso que se haga de su marca y tomar
medidas correspondientes. Sin una vigilancia adecuada, con el tiempo, el propietario original de la
marca podria perder cualquier derecho de marca registrada que tenga en ella.

Ejemplos de marcas genéricas:

Marcas registradas solicitadas que se considerarian genéricas al momento de hacer la
presentacion porque son parte del nombre del bien o producto ofrecido por el servicio:

BICICLETA para “bicicletas” o “tiendas minoristas de bicicletas”

LECHE para “una bebida lactea”
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Las marcas registradas que eventualmente se vuelven genéricas por el uso generalizado a
largo plazo en un uso que no sea de marca registrada:

LINOLEO para “recubrimientos de suelos fabricado a partir de aceite de lino’, ASPIRINA
para “medicamento analgésico”

Otros Posibles Fundamentos para que la USPTO Rechace el Registro

La USPTO también denegara el registro de una marca propuesta por muchas otras razones, lo
cual incluye, entre otros, que la marca sea: un apellido; una descripcidon geografica del origen de
los productos/servicios; despectiva u ofensiva; un término extranjero que se traduce a un nombre
genérico o descriptivo; el nombre o la imagen de una persona; el titulo de un libro y/o una pelicula; y
el material que se utiliza de manera puramente ornamental. Mientras que algunos de estos rechazos
constituyen un rechazo absoluto ante el colegio o la asociacion de abogados para el registro, otros
pueden ser resueltos mediante la presentacion de evidencia, bajo ciertas circunstancias. Para obtener
mas informacién acerca de este y de otros posibles rechazos, vea el Capitulo 1200 del Manual de
Marcas Registradas del Proceso de Examinacion (TMEP) en http://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep.

Otros Factores en la Seleccion de una Marca

Usted también debera considerar otros factores importantes cuando esté seleccionando una marca,
tales como si el publico sera capaz de recordar, pronunciar y deletrear la marca seleccionada. Si
usted planea comercializar sus productos o servicios fuera de Estados Unidos bajo la misma marca,
considere si la marca en EE. UU. puede tener otro significado cuando se traduce a un idioma
extranjero, particularmente si, por ejemplo, la palabra traducida pudiera considerarse ofensiva.

BUSQUEDA DE MARCAS REGISTRADAS

sDonde debo buscar?

Llevar a cabo una busqueda integral de su marca antes de presentar una solicitud resulta muy
importante porque los resultados pueden identificar posibles problemas, tales como la probabilidad
de confusidn con una marca registrada anteriormente o una marca con una solicitud en tramite.
Una busqueda le puede ahorrar el gasto de solicitar una marca de la cual usted probablemente
no recibira el registro porque otra persona ya tiene mayores derechos sobre esa marca. Ademas,
los resultados de la busqueda le pueden mostrar si su marca o parte de su marca aparece como
descripcidn genérica o descriptiva en otros registros, por lo que es débil y/o dificil de proteger.

Where do I search?

La USPTO ofrece un sistema de busqueda gratuito conocido como Sistema Electronico de Busqueda
de Marcas Registradas (Trademark Electronic Search System, TESS) disponible las 24 horas del dia,
los 7 dias de la semana a través de http://www.uspto.gov/trademarks en “TESS search trademarks”
(Buscar marcas registradas en TESS). La pagina de ayuda de TESS en http://tess2.uspto.gov/webaka/
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html/help.htm incluye informacién con algunos ejemplos de estrategias de busqueda, como buscar
en la base de datos de la USPTO de solicitudes previas pendientes y registradas para ayudar a
determinar si alguna marca alli podria impedir el registro de su marca debido a la probabilidad
de confusion. La USPTO no buscara su marca para usted antes de su presentacion de solicitud.
Después de la presentacion y como parte de la examinacion de su solicitud, la USPTO realizard una
busqueda de su marca y le hara saber los resultados de la busqueda. Si la USPTO encuentra otra
marca registrada o una marca pendiente de registro que haya sido presentada anteriormente y que
sea confusamente similar a la suya para productos/servicios relacionados, esta le negara el registro
de su marca.

Como alternativa, usted puede buscar la base de datos de TESS en un Centro de Recursos de
Patentes y Marcas Registradas (Patent and Trademark Resource Center, PTRC). La informacién
acerca de las ubicaciones de los PTRC esta disponible a través de www.uspto.gov.

Tenga en cuenta que cualquier busqueda que usted realice en TESS esta limitada a la base de datos de
la USPTO de solicitudes y registros federales de marcas registradas y no incluye las marcas de otras
partes que puedan tener derechos de marca registrada pero sin un registro federal. Estos derechos,
conocidos como derechos “consuetudinarios” se basan exclusivamente en el uso de la marca en el
comercio dentro de una region geografica en particular. Los derechos consuetudinarios pueden ser
mas sélidos que los basados en el registro, si el uso del derecho consuetudinario es anterior al uso
que respalda el registro. Por lo tanto, es fundamental que sepa si existen derechos consuetudinarios
superiores mediante labusqueda en Internet para encontrar sitios web y articulos que hagan referencia
a marcas similares, que estén relacionadas con sus productos y servicios. Ademas, debe buscar en
las bases de datos de marcas registradas y de nombres de comercios a nivel estatal. Debido a que la
busqueda es muy compleja, usted deberia considerar seriamente contratar a un abogado de marcas
registradas para que lo ayude con una bisqueda de marcas registradas “completa” y “exhaustiva’,
como se explica a continuacion.

ABOGADOS DE MARCAS REGISTRADAS PRIVADOS Y COMO
ENCONTRAR UNO

¢Necesito un Abogado?

La presentacion de una solicitud de una marca registrada en la USPTO inicia un proceso legal que
puede ser complejo y sera necesario que cumpla con todos los requisitos de los estatutos y las leyes
de marcas registradas. La mayoria de los solicitantes contrata a un abogado que se especializa en
asuntos de marcas registradas para representarlos en el proceso de solicitud y proporcionar un
asesoramiento legal. Mientras que un abogado examinador de marcas registradas de la USPTO le
tratara de ayudar a través del proceso, incluso si usted no contrata a un abogado, ningtin abogado de
la USPTO le puede dar consejos legales. Una vez que contrate a un abogado, la USPTO solamente
se comunicara con su abogado acerca de su solicitud.
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Un abogado de marcas registradas puede ayudarlo antes, durante y después del proceso de solicitud
de marca registrada, lo cual incluye asistencia con la vigilancia y el cumplimiento del registro de
marca registrada que se puede originar a partir de su solicitud. Si bien no tiene la obligacion de
estar asesorado por un abogado, este puede ahorrarle costosos problemas legales futuros al realizar
una busqueda exhaustiva de registros federales y estatales, asi como de marcas no registradas de uso
“consuetudinario” (todo esto antes de la presentacion de la solicitud). Las busquedas exhaustivas
son importantes porque otros propietarios de marcas registradas pueden tener derechos legales
protegidos mas sélidos sobre marcas registradas similares a la suya, a pesar de que no estén
registradas en el nivel federal. Por lo tanto las marcas no registradas no apareceran en la base
de datos del Sistema Electrénico de Busqueda de Marcas Registradas (TESS) de la USPTO, pero
en ultima instancia y del mismo modo, podrian evitar que use su marca, incluso si la USPTO
registrara su marca.

Ademas, los abogados de marcas registradas pueden ayudarle a navegar el proceso de solicitud para
proporcionar una 6ptima proteccion de sus derechos de marca, mediante, por ejemplo, identificar
con precisidn y clasificar sus productos y servicios, y la preparacion de las respuestas a las negativas a
registrar que un examinador puede emitir. Ademas, un abogado privado puede ayudarle a entender
el alcance de los derechos de sus marcas registradas y le aconsejara sobre la mejor manera de vigilar
y hacer cumplir esos derechos, lo cual incluye qué hacer si otros propietarios de marcas registradas
alegan que usted esta infringiendo su marca. Recuerde, la solicitud de los derechos de la marca
registrada es su responsabilidad, no la de la USPTO.

+Como Encuentro a un Abogado de Marcas Registradas?

Para localizar a un abogado, vea el listado del directorio telefénico local, Internet, o comuniquese con
el servicio de referencia de abogados de la asociacién de barra/colegio estatal o local de abogados (para
obtener asistencia en ese sentido, vea la Guia del Consumidor para Ayuda Legal [Consumers’ Guide to
Legal Help] de la Asociacion de Barra/Colegio Estadounidense [American Bar Association] en http://
apps.americanbar.org/legalservices/findlegalhelp/home.cfm). La USPTO no le puede proporcionar
asesoramiento legal ni ayudarlo a seleccionar a un abogado.

¢DEBO REGISTRAR MI MARCA?

+Es obligatorio el registro federal de mi marca?

No. En Estados Unidos, las partes no estan obligadas a registrar sus marcas para obtener
derechos protegibles. Usted puede establecer derechos “consuetudinarios” en una marca basados
exclusivamente en el uso de la marca en el comercio, sin registro. Sin embargo, poseer un registro
de una marca registrada federal en el Registro Principal ofrece una serie de ventajas, que incluyen
las siguientes:

« Una presuncion legal de la titularidad de la marca y su derecho exclusivo a usar la marca en
todo el pais en o en conexién con los productos/servicios enumerados en el registro (mientras
que un registro estatal solamente proporciona derechos dentro de las fronteras de ese estado,
los derechos consuetudinarios existen solamente para el area especifica donde se usa la marca).
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« Aviso publico sobre el reclamo de la titularidad de la marca.
« Estar incluido en el listado de la base de datos en linea de la USPTO.

o La capacidad para inscribir el registro de EE. UU. en el servicio de Aduanas y Proteccion de
Fronteras de EE. UU. para evitar la importacion de productos extranjeros infractores.

«@»

o El derecho a usar el simbolo de registro federal “”.
o La habilidad de interponer una medida relativa a la marca ante una corte federal.

o El uso del registro de EE. UU. como base para obtener los registros en paises extranjeros.

¢Cuando puedo usar los simbolos de marcas registradas TM, SM, y “?

Siempre que usa su marca, es mejor usarla con una designacién junto a esta. Si la marca estd
registrada, usted puede usar la “*” después de la marca. Si la marca no esta registrada atn, puede
usar la designacion TM (trademark) para los productos o SM (service mark) para los servicios,
para alertar al publico que ha adoptado la propiedad de la marca de productos o servicios,
respectivamente, sin importar si se ha presentado una solicitud ante la Oficina de Patentes y Marcas
Registradas de Estados Unidos (USPTO). Usted solamente podra utilizar el simbolo de registro
con la marca en o en conexion con los productos/servicios listados en el registro federal de marcas
registradas. Sin embargo, no existen requisitos especificos para el preciso uso del simbolo “*” en
cuanto a colocacion, por ejemplo, tanto si se utiliza de manera subindice o superindice. Nota: Varios
paises extranjeros usan “°” para indicar que una marca es registrada en ese pais. El uso del simbolo

por el titular de un registro extranjero debe ser apropiado.

QUE HACE Y QUE NO HACE LA USPTO
+Qué hace la USPTO?

La USPTO revisa solicitudes de marcas registradas y determina si la marca aplicada cumple con
los requisitos para el registro federal. Los empleados de la USPTO pueden contestar preguntas
generales acerca del proceso de solicitud sin costo alguno. Comuniquese con el Centro de Asistencia
para Marcas Registradas (Trademark Assistance Center, TAC) en TrademarkAssistanceCenter@
uspto.gov o llamando al 1-800-786-9199. Nota: La USPTO no puede proporcionar ningun tipo de
informacion de la naturaleza de “asesoramiento legal”. Para obtener asesoramiento legal, considere
comunicarse con un abogado especializado en propiedad intelectual.
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¢Qué no hace la USPTO?
La USPTO no hace lo siguiente:

« Decide si usted tiene el derecho a usar una marca (que difiere del derecho a registrar). Ninguna
ley exige que usted registre federalmente su marca a fin de adquirir los derechos de la marca.

« Hace cumplir sus derechos sobre la marca o emprende una medida legal contra infractores
potenciales.

« Realiza busquedas de marcas para el publico.

« Comenta en la validez de las marcas registradas.

» Ayuda a vigilar su marca contra infractores.

« Ayuda con la inscripcion de su marca con Aduanas y Proteccion Fronteriza de EE. UU.

 Responde preguntas antes de la presentacion de sobre si una marca en particular o tipo de
marca es elegible para el registro de la marca.

« Ofrece asesoramiento legal u opiniones acerca de los derechos de marca de derecho
consuetudinario, registros estatales o reclamaciones de infracciones de marca.

COMO PRESENTAR UNA SOLICITUD DE MARCA

<Hay un formulario para presentar mi solicitud?

Si. Usted puede presentar su solicitud directamente a través de Internet usando el Sistema
Electrénico de Solicitudes de Marcas Registradas (Trademark Electronic Application System,
TEAS) en http://www.uspto.gov/teas. Para llevar a cabo la solicitud inicial de registro principal, se
encuentran disponibles tres opciones de presentacion electrénica: TEAS Plus, TEAS Reduced Fee
(TEAS RF) y TEAS Regular.

Todas estas opciones de presentacion electrénica le permiten pagar con tarjeta de crédito,
transferencia electrénica de fondos o a través de una cuenta de deposito existente de la USPTO. La
presentacion electrénica tiene muchas ventajas sobre la presentacion en papel, que incluye:

 Ayuda en linea. Los hipervinculos proporcionan secciones de ayuda para cada uno de los
campos de la solicitud. La ayuda también esta disponible en TEAS@uspto.govy en el Centro de
Asistencia para Marcas Registradas (TAC) (TrademarkAssistanceCenter@uspto.gov o al 1-800-
786-9199).

« Funcion de validacion. TEAS comprueba la informacion para ayudar evitar la omision de
informacion importante.
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 Respuesta inmediata. La USPTO inmediatamente emite un recibo de presentacion inicial
por mensaje de correo electrénico que incluye el nimero de serie asignado a la solicitud y un
resumen de la presentacion.

« Disponibilidad las 24 horas. TEAS se encuentra disponible las 24 horas, los 7 dias de la semana
(salvo entre las 2 a. m. y las 6 a. m., los domingos cuando no puede pagar mediante tarjeta de
crédito, aunque puede crear formularios y guardarlos para presentarlos con posterioridad).
Usted puede recibir una fecha de presentacion hasta la medianoche, hora del este, en cualquier

fecha.

« Cuotas de presentacion mas bajas. Las cuotas de presentacion por usar TEAS son mas bajas que
la cuota de presentacion en papel. Y las cuotas para solicitudes de TEAS Plus y TEAS RF son
aun mas bajas que la cuota de la solicitud de TEAS Regular.

 Recibos de presentacion mads exactos. La mayor parte de su informacién es transferida
directamente de lo que usted ingresa en la base de datos y generalmente esta informacién no se
vuelve a ingresar manualmente en la USPTO.

Si usted no tiene acceso a Internet, puede acceder a TEAS en cualquier Centro de Recursos de
Patentes y Marcas Registradas (PTRC) en todo Estados Unidos (vea http://www.uspto.gov/
products/library/ptdl/locations/index.jsp). Muchas bibliotecas publicas también proporcionan
acceso a Internet.

+De qué modo difiere la solicitud de TEAS Plus, TEAS RF y TEAS Regular?

La opcion de presentacion de TEAS Plus ofrece la cuota mas reducida, de $225 por clase de
productos o servicios, y posee los requisitos mas estrictos. Los solicitantes de TEAS Plus deben
cumplir con los requisitos de TEAS RF que se especifican a continuacion, asi como también
con algunos requisitos adicionales respecto de la seleccién de la identificacion de los productos/
servicios, y el tipo de informacién relacionada con la marca que se debe proporcionar al momento
de la presentacion. Por ejemplo, debe poder seleccionar una entrada o entradas del Manual de
Identificacion Aceptable de Productos y Servicios (Acceptable Identification of Goods and Services
Manual, ID Manual) de la USPTO (disponible en http://tess2.uspto.gov/ netahtml/tidm.html) para
describir de manera precisa sus productos/servicios.

La opcion de presentacion de TEAS RF ofrece una cuota reducida de $275 por clase de productos o
servicios, y exige que el solicitante (1) proporcione una direccién de correo electréonico y autorice a
la USPTO a enviar correspondencia por este medio respecto de la solicitud durante todo el proceso
de esta y (2) acepte presentar por via electronica a través de TEAS determinadas interposiciones
relacionadas con la solicitud que se pueden llevar a cabo durante el proceso de solicitud, tales como
enmiendas voluntarias y respuestas ante medidas de la oficina.

La cuota de presentacion para la solicitud TEAS Regular es de $325 por clase de productos o
servicios.
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Un solicitante que presente una solicitud de TEAS Plus o TEAS RE pero no cumpla con los
requisitos relevantes correspondientes a esa opcidon de presentacion, debe presentar una cuota de
procesamiento adicional de $50 por clase de productos y/o servicios.

:Puedo Realizar una Presentacion por Otro Medio que No Sea Internet?

Si. Nosotros recomendamos usar TEAS, pero usted puede presentar una solicitud en papel a
un costo mayor de $375 por clase de productos/servicios. Para obtener un formulario impreso,
llame a la linea telefonica automatizada de la USPTO al 1-800-786-9199. Nuestra direccion postal
es Commissioner for Trademarks, PO. Box 1451, Alexandria, VA 22313-1451. Usted no puede
presentar una solicitud por fax.

Nota: Confirme que todas las cuotas mencionadas anteriormente estén al dia, ya sea a través de la
pagina de Informacién de Cuotas de Marcas Registradas en http://www.uspto.gov/trademarks/tm
fee info.jsp o llamando al Centro de Asistencia para Marcas Registradas (TAC) al 1-800-786-9199.

QUE ES UNA FECHA DE PRESENTACION Y COMO SE DETERMINA

A todas las solicitudes se les asigna una fecha de presentacion. Si usted envia su solicitud por
Internet, la fecha de presentacion es la fecha en que la transmision alcanza al servidor de USPTO,
en hora del este. Si usted hace la presentacion en papel, la fecha de presentacion de la solicitud es
la fecha en la que la USPTO recibe la solicitud. La USPTO se basa en la fecha de presentacion para
determinar prioridades entre las solicitudes, por ejemplo, la USPTO revisa las solicitudes en el
orden recibido. La fecha de presentacion es importante porque generalmente le da a su solicitud
prioridad sobre solicitudes con fecha de presentacion posterior. De modo que, si una solicitud
presentada después de la suya puede generar confusion con la suya, esa solicitud sera bloqueada o,
técnicamente, suspendida, hasta que su solicitud quede registrada o se abandone.

La prioridad creada por la fecha de presentaciéon no es absoluta. Usted puede tener derechos muy
fuertes basados en el uso prolongado de su marca, por ejemplo, ain y si esta es la primera vez
que hace una presentacion para un registro federal. Asi, si usted es el segundo en linea pero tiene
derechos mas sdlidos que el solicitante que esta delante de usted, puede ser capaz de intervenir
con un procedimiento de oposicion y evitar que la solicitud sea registrada. Asi mientras que la
examinacion no se llevara a cabo fuera de orden, el segundo en la linea tiene una oportunidad para
hacer valer sus derechos superiores en el momento adecuado en el proceso general de registro.

Recibir una fecha de presentacion no significa que su marca serd registrada. Para obtener un
registro, usted debe cumplir con todos los requisitos de las solicitudes y superar cualquier negativa
emitida por la USPTO durante la examinacion.

INFORMACION A INCLUIR EN LA SOLICITUD
« PROPIETARIO DE LA MARCA (“SOLICITANTE”)
« NOMBRE Y DIRECCION PARA CORRESPONDENCIA
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« REPRESENTACION DE LA MARCA (“EL DIBUJO”)

« BIENES/SERVICIOS

« CUOTA DE PRESENTACION DE UNA SOLICITUD

« BASES PARA LA PRESENTACION

o« MUESTRAS PARA SOLICITUDES BASADAS EN EL USO
 FIRMA

PROPIETARIO DE LA MARCA (SOLICITANTE)

La solicitud se debe presentar a nombre del propietario de la marca. El propietario de la marca es la
persona o entidad que controla la naturaleza y calidad de los productos/servicios identificados por
la marca. El propietario no es necesariamente el nombre de la persona que completa el formulario.
El propietario puede ser un individuo, una corporacion, una sociedad, un LLC o cualquier otro
tipo de entidad legal.

¢Debo de ser ciudadano de EE. UU. para realizar la solicitud?

No. Usted no tiene que ser ciudadano de EE. UU. para realizar la solicitud y obtener un registro
federal.

NOMBRE Y DIRECCION PARA CORRESPONDENCIA

La USPTO exige el nombre y la direccion del solicitante para enviarle comunicaciones relacionadas
con la solicitud. Se le recomienda encarecidamente al solicitante proporcionar una direccion de
correo electronico y autorizar a la USPTO para que le envie mensajes de correo electronicamente,
para permitirle a la USPTO que le envie notificaciones referentes a la solicitud. Los solicitantes que
presenten la solicitud usando opcién de presentacion de TEAS Plus o TEAS RF deben autorizar las
comunicaciones por correo electrénico. Nota: La USPTO no se responsabiliza de ningtin correo
electronico que no sea recibido debido al software de seguridad o anti-correo no deseado del
solicitante, ni ningun problema con el sistema de correo electrénico del solicitante. Usted puede
ver todas las acciones y notificaciones enviadas en linea, desde el Estatus de la Marca Registrada y
la Recuperacion de Documentos (Trademark Status and Document Retrieval en http://tsdr.uspto.

gov).

Los solicitantes que residen fuera de Estados Unidos pueden incluir el nombre y la direccién de un
representante local en su solicitud. Un representante local es una persona que reside en EE. UU,,
a quien se le pueden entregar notificaciones o procesos de procedimientos que afectan a la marca.

Cambios de direccion: Usted debe mantener su direccion de correo postal y/o direcciéon de correo
electrénico actualizadas en la USPTO. Los cambios de direccion deben ser presentados usando el
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formulario de Cambio de Direccién de Correspondencia (Change of Correspondence Address)
de TEAS en http://www.uspto.gov/teas. Si usted envia un cambio de direcciéon en papel, incluya el
nombre del solicitante, la marca y el nimero de serie de la solicitud y envielo a: Commissioner for
Trademarks, P.O. Box 1451, Alexandria, VA 22313-1451.

Advertencia Sobre Preocupaciones de la Privacidad

Excepto por la informacion de pago, todos los datos que usted presente a la USPTO, que incluye
su direccion postal, direccién de correo electrénico y nimero de teléfono, se convertiran en parte
del registro publico y se podran ver a través de Internet en el sitio web de la USPTO, asi como en
otros sitios web que indexen los datos de la USPTO, tales como Google®.com. Algunos solicitantes
utilizan un apartado postal para evitar la divulgacion de una direccion postal. Si bien proporcionar
su numero de teléfono ayudara a la USPTO a comunicarse con usted, no es obligatorio; por lo
tanto, si usted no desea que su numero se vuelva publico, no lo proporcione.

Comunicaciones Externas a la USPTO Sobre su Marca Registrada

Solicitudes: Sitios web de terceros y motores de busqueda de Internet pueden utilizar y publicar la
informacion que usted proporcione a la USPTO y compaiiias no asociadas con la USPTO pueden
utilizar la informacion para enviarle por correo postal o correo electronico solicitudes relacionadas
con su marca registrada. Estas compaiiias pueden utilizar nombres que se parecen al nombre de la
USPTO, que incluye, por ejemplo, los términos “Estados Unidos (United States)” o “EE. UU. (U.S.)”
y sus solicitudes con frecuencia imitan el aspecto de documentos oficiales del gobierno en lugar
de aparecer como una tipica solicitud comercial o una solicitud legal, haciendo hincapié en datos
oficiales del gobierno, como el numero de serie de la solicitud, el nimero de registro, la(s) clase(s)
internacional(es), las fechas de presentacién y otra informacién que esté publicamente disponible
en los registros de la USPTO. Muchos se refieren a otras agencias del gobierno y secciones del
Cédigo de EE. UU. La mayoria requiere del pago de “cuotas”. La mayoria requiere que se paguen
“cuotas”

Por lo tanto, asegurese de leer cuidadosamente sus comunicaciones relacionadas con marcas
registradas antes de tomar una decision sobre si se debe responder. Toda la correspondencia oficial
sera de la “Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos (United States Patent and
Trademark Office)” en Alexandria, VA, y si es por correo electrénico, especificamente del dominio
“@uspto.gov.”

Cartas alegando infracciones de marca: Si otro propietario de una marca registrada cree que
usted no tiene el derecho de usar su marca registrada, usted puede recibir una carta (una carta
“cese y desista”) que (1) le solicite que usted deje de usar su marca porque en lo que la carta se
alega es el uso ilegal o infractor, y (2) Establece que usted podria enfrentar accion legal si no deja
de usar su marca. Debido a las consecuencias legales con respecto a los derechos de su marca y
la amenaza de una posible accién legal en su contra, si un abogado atn no lo representa, se le
recomienda enfaticamente que contrate uno. Vea la secciéon “Cémo encuentro a un abogado de
marcas registradas” en la pagina 9.
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REPRESENTACION DE LA MARCA (“EL DIBUJO")

Cada solicitud debe incluir una imagen clara de una marca (“el dibujo”). La USPTO usa el dibujo
para cargar la marca a la base de datos de busqueda de la USPTO y para imprimir la marca en el
Boletin Oficial (Official Gazette, OG) y en el certificado de registro. Si usted tiene variaciones de la
marca que le gustaria registrar, cada una requiere su propia solicitud y pago por separado.

Hay dos tipos de dibujos: “caracteres estandar” y “forma especial”.

:Qué Es un Dibujo de “Caracteres Estandar”?

Un dibujo de caracteres estandar se presenta cominmente cuando la marca que se desea registrar
consiste solamente en palabras, letras o nimeros. Una marca de caracteres estdndar protege la
redaccion en si misma, sin limitar la marca a un determinado tipo de letra, estilo, tamafo o color,
por lo que le da una proteccién mas amplia que un dibujo en forma especial.

Un dibujo de caracteres estandar debe tener las siguientes caracteristicas:
« Ningutn elemento de disefio.
« Ninguna estilizacién de letras y/o nimeros.
« Numeros y palabras en caracteres del alfabeto latino.
o Cualquier cifra en numeros romanos o arabigos.
« Solamente puntuacién comun o marcas diacriticas.

NNOTA: La USPTO ha creado una lista de caracteres estindar que muestra letras, nimeros,
signos de puntuaciéon y marcas diacriticas que pueden ser utilizadas en un dibujo de caracteres
estandar. La lista estd disponible en el sitio web de la USPTO en http://www.uspto.gov/teas/
standardCharacterSet.html.

+Como Puedo Presentar un Dibujo de Caracteres Estandar?

W<Cuando usted presenta su solicitud electronicamente, TEAS genera un dibujo de caracteres estandar

para usted, basado en la informacion que usted ingresé en el formulario en “entre la marca aqui (enter
the mark here)”

Cuando presenta su solicitud en papel, usted debera utilizar papel tamafo carta estandar e incluir estos
elementos en la parte superior de la “pagina de dibujo” como parte de su solicitud: nombre del solicitante,
direccién para correspondencia; e incluir la siguiente declaracion: “La marca es presentada en formato
de caracteres estandar sin reclamar un estilo de letra, tamafo o color en particular” La representacion de
la marca debe aparecer en el centro de la pagina.
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:Qué Es un Dibujo de “Forma Especial”?

Si su marca incluye un disefio o logotipo, solo o con texto, o si el estilo de letra particular o color(es)
particular(es) son importantes, usted debe seleccionar el formato de dibujo de “forma especial”. Si
usted esta buscando el registro de una(s) palabra(s) combinada(s) con un elemento de disefio, el
dibujo debe representar tanto la(s) palabra(s) y el elemento de disefio combinado como una sola
imagen.

:Como Puedo Presentar un Dibujo de “Forma Especial”?

WCuando usted presenta su solicitud electronicamente, usted debe subir una imagen de su marca
al formulario de TEAS. La imagen de la marca debe estar en formato .jpg y debe tener un minimo
de espacio blanco alrededor del disefio de la marca. Las imagenes de la marca no deben incluir los
simbolos de marca de producto, marca de servicio o marca registrada (TM, SM, °). A menos que se
presente una imagen en color para la marca donde el color se afirma como una caracteristica de la
marca, la imagen de marca debe ser en blanco y negro.

Cuando haga la presentacion de solicitud en papel, usted debe utilizar papel tamafio carta estandar
e incluir el nombre del solicitante y la direccién para correspondencia en la parte superior de la
pagina del dibujo como parte de su solicitud. La marca debe aparecer en el centro de la pagina, y
debe consistir en toda la marca, es decir, palabra(s) y disefio cuando sea apropiado.

El siguiente es un ejemplo de una pagina de dibujo de forma especial adecuada para una solicitud
en papel para la marca TMARKEY vy el disefio del personaje de TMARKEY:

Nombre del solicitante: Jefferson Partners, Inc.

Direccién para correspondencia: 100 Main Street, Any Town, MO 12345

L 8

¢Debo Presentar un Dibujo en Blanco y Negro o un Dibujo en Colores?

Generalmente usted puede presentar un dibujo en blanco y negro aun si su marca es en color,
porque un dibujo en blanco y negro cubre el uso de su marca en cualquier color. Sin embargo, es
importante que sus clientes asocien colores especificos en su marca con su producto, quizas usted
quiera limitar su marca y reclamar esos colores como parte de su marca. Si usted envia una solicitud
de color, entonces también debera enviar un dibujo en color que coincida con los colores que usted
esta reclamando.
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+Cuales Son los Requisitos si Presento un Dibujo en Colores?

Usted debe presentar lo siguiente: (1) una “reclamacion de color” nombrando el (los) color(es) e
indicando que el (los) color(es) son una caracteristica de la marca, y (2) una declaracion separada
describiendo la marca e indicando donde aparece el (los) color(es) en la marca.

PRODUCTOS/SERVICIOS

+Cual es la Diferencia Entre Productos y Servicios?

Los productos son articulos de mercaderia, tales como bicicletas o velas. Los servicios son
actividades realizadas para el beneficio de alguien mas, tales como un servicio de renta de bicicletas
o0 preparacion de banquetes.

La diferencia entre productos y servicios puede ser confusa. ;Pagan sus clientes por un producto
0 pagan para que usted realice una actividad especifica? Si sus clientes le estan pagando por un
articulo, tales como una bicicleta o una vela, entonces usted tiene productos. Sin embargo, si sus
clientes le estan pagando para realizar una actividad, tales como preparacion de banquetes o renta
de bicicletas, entonces usted tiene servicios. Usted puede enumerar productos y servicios en la
solicitud.

Usted debe enumerar los productos/servicios por los cuales usted quiere registrar su marca. Si
usted esta presentando una solicitud sobre la base de “uso en el comercio’, debe estar usando la
marca en comercio en todos los productos/servicios que se enumeran. Si usted esta presentando
la solicitud basada en un “intento de buena fe de utilizar la marca’, debe tener buena fe o buena
intencién de utilizar la marca en todos los productos/servicios listados.

Usted debe verificar el Manual de Identificacion Aceptable de Productos y Servicios (ID Manual)
de la USPTO disponible en http://tess2.uspto.gov/netahtml/tidm.html, que contiene una lista de
identificaciones aceptables de productos y servicios. Cualquier entrada que usted elija debe describir
exactamente sus productos/servicios. Si falla en listar correctamente los productos/servicios con
los que se utiliza la marca, o tiene la intencién de usar la marca, esto podria impedir que se registre
su marca. No se le dard reembolso por las cuotas pagadas.

Si el ID Manual contiene una lista exacta para sus productos/servicios, no seleccione solamente una
entrada que parezca “cercana’. En su lugar, usted debe crear su propia identificacién, que describa
sus productos/servicios usando términos claros, concisos y que el publico en general pueda entender
facilmente. Si usted lista términos imprecisos, tales como “servicios varios/miscelaneos” o “nombre
de la compaiiia’, su solicitud sera considerada nula y deberd presentar una nueva solicitud.

Si esta usando el formulario TEAS Plus, usted debe escoger sus productos/servicios del ID Manual.
Por lo tanto, debe consultar el Manual ID antes de completar el formulario. Si ninguna entrada
del ID Manual identifica exactamente sus productos/servicios, usted no puede usar el formulario
TEAS Plus. Sin embargo, usted puede usar el formulario de TEAS RF o TEAS Regular.


http://tess2.uspto.gov/netahtml/tidm.html
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+Puedo Cambiar los Productos/Servicios Eespués de Presentar mi Solicitud?

Usted puede aclarar o limitar los productos/servicios pero no puede expandir o ampliar los
productos/servicios. Por ejemplo, si usted presento su solicitud para “camisas’, puede limitar los
productos a tipos especificos de camisas tales como “camisetas y sudaderas” Sin embargo, usted
no puede cambiar los productos a “pantalones” Del mismo modo, si usted presentd su solicitud
para “joyeria’, usted puede cambiar los productos a tipos especificos de joyeria tales como “joyeria,
concretamente, aretes”. Sin embargo, usted no puede cambiar los productos a servicio tales como
“tiendas de joyeria”

CUOTA DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD

Las cuotas de presentacion de solicitudes estan basadas en el tipo de formulario usado (TEAS Plus,
TEAS RE, TEAS Regular o en papel) y el nimero de “Clases Internacionales” de productos y servicios
de la solicitud. Las solicitudes en papel tienen las cuotas de presentacion mas altas y las solicitudes
de TEAS Plus tienen las cuotas de presentacion mas bajas. Para conocer las cuotas vigentes, vea la
pagina de Informacion de Cuotas de Marcas Registradas (Trademark Fee Information) en http://
www.uspto.gov/trademarks/tm fee info.jsp o comuniquese con el Centro de Asistencia para
Marcas Registradas (TAC, en TrademarkAssistanceCenter@uspto.gov o llamando al 1-800-786-
9199).

Los productos y servicios estan separados en categorias llamadas “Clases Internacionales”. Cada
Clase Internacional requiere una cuota de presentacién separada. Para obtener una lista de las
Clases Internacionales, vea el “Programa Internacional de Clases de Productos y Servicios”
(“International Schedule of Classes of Goods and Services”) en http://www.uspto.gov/trademarks/
notices/international jsp. Si bien puede emplear el programa para determinar la cantidad total de
clases que requieren una cuota (cada clase de productos y servicios requiere una cuota separada),
no resulta adecuado para determinar identificaciones reales de productos y/o servicios que
se incluiran en su solicitud, dado que los encabezados de las clases generales no son aceptables
con fines de presentacion. En su lugar, use el Manual de Identificaciéon Aceptable de Productos y
Servicios (ID Manual) de la USPTO, en http://tess2.uspto.gov/netahtml/tidm.html.

Los formularios de TEAS aceptan pagos por tarjeta de crédito y transferencia electrénica de fondos
o a través de una cuenta de deposito existente de la USPTO. Si usted presentara una solicitud en
papel, puede descargar el formulario para autorizacién de cargos a la tarjeta de crédito del sitio
web de la USPTO en http://www.uspto.gov/forms/2038-fill.pdf o pagar con cheque o giro postal
pagadero a “Director of the USPTO”.

Un solicitante que presente una solicitud de TEAS Plus o TEAS RE pero no cumpla con los
requisitos relevantes correspondientes a esa opcidon de presentacion, debe presentar una cuota de
procesamiento adicional de $50 por clase de productos y/o servicios.
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Las cuotas de presentacién no son reembolsables. Si su solicitud cumple con los requisitos de
presentacion pero mas tarde se rechaza por motivos legales, la cuota de presentacion de la solicitud
no sera reembolsada.

BASES PARA LA PRESENTACION

La solicitud debe especificar sus “bases” para la presentacion. La mayoria de los solicitantes de EE.
UU. basan su solicitud ya sea en su uso actual de la marca en el comercio o en su intencién de usar
la marca en el comercio en el futuro.

+Cual es la Diferencia Entre una Solicitud de “Uso en el Comercio” y una
Solicitud de “Intencion de Uso”?

Bajo cualquiera de las bases, antes del registro usted debe demostrar que usted ha usado la marca
en el comercio en conexidn con todos sus productos/servicios listados en su solicitud mediante la
presentacion de una muestra aceptable. La diferencia basica entre estas dos bases de presentacion
es si usted ha empezado a usar la marca en todos los productos/servicios, es decir, si ya comenzo
a vender todos los productos o prestar todos los servicios con la marca. Si usted ya ha usado la
marca en el comercio en relacion con todos los productos/servicios indicados en la solicitud, puede
presentar bajo la base “uso en el comercio”. Si usted no ha usado su marca pero tiene la intencién de
usarla en el futuro, usted debe presentar bajo la base “intencién de uso” Una base de “intencién de
uso” requiere la presentacion de un formulario adicional y una cuota que no es necesaria si usted
hace la presentacion bajo “uso en el comercio”. Para obtener informacién del formulario adicional,
vea la seccién “4COMO ESTABLEZCO EL USO DE LA MARCA SI PRESENTE UNA SOLICITUD
COMO INTENCION DE USO?” en la pagina 28. También es posible presentar una solicitud donde
algunos de los productos/servicios estan en uso y otros como intencién de uso, pero la solicitud debe
identificar esto claramente.

:Qué es una Base de “Uso en el Comercio”?

Para solicitudes presentadas bajo la base de uso en el comercio, usted debe estar usando la marca
en la venta o transporte de productos o la prestacion de servicios en el comercio “interestatal” entre
mas de una estado o territorio de EE. UU., o0 en comercio entre EE. UU. y otro pais. En el caso de los
productos, la marca debe aparecer en los productos (por ejemplo, etiquetas o rotulos), el recipiente
o el envase de los productos o las muestras asociadas con los productos. En el caso de los servicios,
la marca debe ser usada en la publicidad o la prestacion de los servicios. Sin embargo, simplemente
publicitar productos o servicios, sin que los productos se vendan o transporten en el comercio, ni
que efectivamente se presten los servicios, no constituye un uso en el comercio.

:Como Establezco mi Base de “Uso en el Comercio”?

o Provea la fecha del primer uso de la marca en cualquier lugar y la fecha del primer uso de la
marca en el comercio con los productos/servicios.
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« Envie una muestra (ejemplo) donde conste cémo usa su marca en el comercio con los productos/
servicios. Vea la seccion “MUESTRAS PARA SOLICITUDES BASADAS EN EL USO” en la
pagina 23.

+Cual es la diferencia entre “fecha del primer uso en cualquier lugar” y la “fecha
del primer uso en el comercio”?

La fecha del primer uso en cualquier lugar es la fecha en la cual los productos fueron vendidos o
transportados o los servicios fueron prestados por primera vez bajo la marca, incluso si ese uso
fuera solamente local. La fecha del primer uso en el comercio es la fecha en la cual los productos
fueron vendidos o transportados o los servicios fueron prestados por primera vez bajo la marca
entre mas de un estado o territorio de EE. UU,, o en el comercio entre EE. UU. y otro pais. La
fecha del primer uso en cualquier lugar debe ser la misma o anterior a la fecha del primer uso en
el comercio.

:Qué es una base de “intencion de uso”?

Si usted no ha utilizado todavia la marca pero planea hacerlo en el futuro, usted puede presentar
la solicitud sobre la base de intento de buena fe de utilizar la marca en el comercio. Un intento
de buena fe de utilizar la marca es mds que una idea y esta menos que lista para el mercado. Por
ejemplo, tener un plan de negocios, la creacion de muestras del producto o realizar otras actividades
de negocios iniciales pueden reflejar un intento de buena fe de usar la marca.

+Hay alguna otra forma de presentacion posible?

Si. En base a los acuerdos/tratados internacionales, un propietario puede presentar una solicitud
en EE. UU. basada en una solicitud/un registro extranjero emitido por otro pais (una solicitud de la
“Seccion 44”). Ademas, un propietario extranjero puede presentar una solicitud internacional en su
pais natal y solicitar una extension de protecciéon para EE. UU. (una solicitud de la “Seccién 66(a)”).
Vea en el Manual de Marcas Registradas del Proceso de Examinacion (TMEP) los capitulos 1000 y
1900 para obtener informacion.

+Como protejo mi marca fuera de Estados Unidos?

El registro de la USPTO es efectivo solamente en EE. UU., aunque a los productos/servicios se les
asigna un nimero de clasificacion “internacional”. Si después de presentar una solicitud en EE. UU.
usted quiere proteger su marca fuera de EE. UU., usted puede presentar una solicitud internacional
o presentar una solicitud directamente en ese pais. Para obtener mas informacion acerca de la
proteccidon de su marca bajo el Protocolo de Madrid, vea http://www.uspto.gov/trademarks/law/
madrid.
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MUESTRAS PARA SOLICITUDES BASADAS EN EL USO

:Qué es una “muestra” de uso y como se diferencia del “dibujo”?

Una muestra es un ejemplo de como usa usted en realidad la marca en el comercio en sus productos
o con sus servicios. Una muestra no es lo mismo que el dibujo. El dibujo demuestra solamente la
marca, donde un ejemplo demuestra la marca como sus compradores la encuentran en el mercado
(por ejemplo, en las etiquetas o en su sitio web).

+Qué es una muestra propia para uso de la marca en productos (articulos de
mercaderia)?

Habitualmente, una muestra para una marca usada en productos muestra la marca tal y como
aparece en los productos reales, o en el etiquetado o envasado de los productos. Por ejemplo,
su muestra puede ser una etiqueta o rétulo que muestra la marca, o una fotografia que muestra
la marca en los productos o en su envasado. Puede que la muestra no sea un “modelo” de estos
articulos sino que debe ser una muestra de lo que realmente utiliza o una fotografia del envasado
real. Mostrar una representacion de la marca por si sola no es suficiente; la muestra debe ensefiar la
marca en conexion con los productos.

Una muestra que ensefie la marca del modo que esta siendo usada en una manera puramente
ornamental o decorativa puede que no sea una muestra aceptable. Un eslogan o un disefio en la
parte delantera de una camiseta u otra ropa o bolsa de mano, por ejemplo, no seria aceptable, ya
que es probable que se perciba como ornamental o decorativa en lugar de una marca comercial.
Sin embargo, una palabra corta o un disefio pequefo, tal como un pequefio animal en el bolsillo
de una camisa, puede crear la impresiéon comercial de una marca registrada y ser aceptable como
una muestra.

Muestra aceptable Muestra no aceptable

+Es mi sitio web una muestra adecuada para productos?

Un sitio web es una muestra aceptable si la marca aparece cerca de la fotografia de los productos
(o un texto con la descripcion de los productos) y sus clientes pueden ordenar los productos
desde el sitio web. Un sitio web que simplemente anuncia los productos no es aceptable. Usted
debe proporcionar una imagen de captura de pantalla del sitio web, por ejemplo, no es aceptable
simplemente proporcionar la direccion del sitio web.
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¢Qué NO es una muestra adecuada de productos?

Facturas, anuncios, formularios de pedidos, panfletos, folletos, comunicados publicitarios, hojas
membretadas y tarjetas de presentacion generalmente no son muestras aceptables de productos.

+Qué es una muestra adecuada para el uso de una marca de servicios?

Una muestra para una marca usada en conexion con servicios debe mostrar la marca usada en la
prestacion o promocion de servicios. Por ejemplo, su muestra puede ser una fotografia de un cartel
del establecimiento comercial, un folleto acerca de los servicios, un anuncio de los servicios, un
sitio 0 una pagina web, una tarjeta de presentacion o articulos de escritorio mostrando la marca. La
muestra debe ensefiar o contener alguna referencia de los servicios, esto es, no es solamente una
representacion de la marca en si. Simplemente publicitar sus servicios sin nunca prestarlos no
constituye un uso en el comercio.

Por ejemplo, si la marca que busca ser registrada
como “T.MARKEY” es para tiendas minoristas que
ofrecen ropa deportiva masculina, una muestra
que solamente ensefie la palabra “T.MARKEY”
y ninguna otra cosa no sera aceptable, pero una
muestra que ensefie la palabra “TMARKEY"® en un #88
cartel de la tienda de ropa serd aceptable, como se | x - e
muestra a la derecha. = '

+Qué NO es una muestra adecuada para servicios?

Las pruebas de imprenta para anuncios o articulos de noticias acerca de sus servicios no son
aceptables porque no ensefan el uso de su marca en el mercado.

+Cuando debo presentar la muestra?

Si su solicitud esta basada en el “uso en el comercio,” usted debe presentar una muestra para cada
clase de productos/servicios cuando presente la solicitud.

Si su solicitud esta basada en la “intencion de uso” usted debe presentar una muestra para cada
clase de productos/servicios cuando presente la “alegacion de uso”. La alegacion de uso puede ser
presentada antes de la publicacién (Enmienda de alegacién de uso) o después de la publicacion
(Declaraciéon de uso). Para obtener mads informacién sobre la Alegacion de uso, vea la seccion
“COMO ESTABLECER EL USO DE LA MARCA PARA UNA SOLICITUD DE INTENCION DE
USO” en la pagina 28.

+Como presento la muestra?

Cuando haga la presentacion electréonicamente, usted debe adjuntar una imagen de su muestra en
formato .jpg o .pdf. Para mostrar el contexto en el cual se usa la marca, la imagen debera incluir la
mayor cantidad de la etiqueta o publicidad posible. En raras ocasiones, su muestra puede consistir
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en un archivo de audio o video; vea en el TMEP la Seccion 904.03(f) para obtener mas informacién
acerca de como presentar este tipo de muestras.

Si no puede presentar la muestra mediante su método electrdnico favorito y esta presentando
una solicitud impresa en papel, Enmienda de alegacion de uso o Declaraciéon de uso, la muestra
debe ser plana y no mayor de 8% por 11 pulgadas (por ejemplo, una etiqueta o una fotografia del
empaque). Sin embargo, usted puede enviar discos compactos o DVD, con archivos en formato
jpg, -pdf, .wav, .wma, .wmv, .mp3, .mpg o .avi.

FIRMA
sQuién puede firmar la solicitud?

Si usted es propietario de la marca y esta solicitando en su capacidad individual y no como una
entidad de negocios, usted puede firmar la solicitud. Si una entidad de negocios es duefa de la
marca, entonces la persona que puede firmar la solicitud a nombre de ese negocio es (1) alguien
con conocimiento de primera mano de los contenidos de la solicitud y con autoridad para actuar
a nombre del propietario o (2) alguien con autoridad legal para obligar al propietario tal como un
socio general o un oficial corporativo. Si el solicitante esta representado por un abogado, el abogado
puede firmar la solicitud en nombre del solicitante.

Tenga en cuenta que existen diferentes requisitos para quien pueda firmar otros tipos de documentos
quelossolicitantes deben presentar antela USPTO con respecto a susolicitud. Todoslos documentos,
incluida la solicitud son documentos legales; por consiguiente, la persona apropiada debe firmar
cada documento para que la USPTO lo acepte.

+Como firmo una solicitud electronica?

En una solicitud electrdnica, usted introduce una firma electrénica en el formulario escribiendo su
firma entre dos barras inclinadas, que consiste de cualquier combinacién alfabética y/o numérica
de su eleccion. Entre los ejemplos de firmas aceptables se incluyen /john doe/, /jd/ o /d123/. No esta
permitido que una persona ingrese la firma de otra persona.

QUE PASA DESPUES DE LA PRESENTACION Y QUE HACER

+Qué debo de hacer después de presentar la solicitud?
Usted debe supervisar diligentemente el estado de su solicitud. Esto significa que debe:

o Verificar regularmente el estado de su solicitud pendiente. Le recomendamos que verifique el
estado de su solicitud cada 3 a 4 meses. El abogado examinador asignado revisara su solicitud
aproximadamente 3 meses después de su fecha de presentacion. El proceso total de registro
puede tardar hasta un afo o incluso mas, dependiendo de varios factores; por ejemplo, la base
de la presentacion de la solicitud y la integridad de la solicitud al momento de la presentacion.
Para conocer los plazos limites del proceso general para una solicitud presentada en virtud de la
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Seccién 1(b), en funcion de la intencion de uso, vea la pagina 32. Para obtener los plazos limites
para solicitudes presentadas bajo diferentes bases, asi como para conocer los plazos limites del
proceso posterior al registro, visite http://www.uspto.gov/trademarks/process/tm timeline.jsp.

« Responder a cualquier accién o aviso emitidos por la Oficina dentro de los plazos de tiempo
apropiados, generalmente dentro del plazo de 6 meses desde la fecha de emision.

« Ponerse en contacto inmediatamente con la USPTO vy solicitar una medida correctiva si usted
cree que hay algo incorrecto en el archivo.

+Como verifico el estado?

Usted puede verificar el estado de cualquier solicitud pendiente a través del sistema de Recuperacion
de Documentos y Estado de Marcas Registradas (Trademark Status and Document Retrieval,
TSDR) en http://tsdr.uspto.gov. Usted debe tener su numero de serie disponible (un nimero de
serie es un numero de 8 digitos que generalmente comienza con 76, 77, 79 u 85). Si usted no tiene
acceso a Internet, puede llamar al Centro de Asistencia para Marcas Registradas al 1-800-786-9199
para solicitar una verificacion del estado.

Cuando verifique el estado de su solicitud, asegurese de que haya recibido todas las comunicaciones
enviadas por la USPTO, que anoto las fechas limite y que tom¢ las medidas apropiadas. También,
imprima una copia de la pagina de estado TSDR para sus archivos.

REVISION LEGAL Y DE PROCEDIMIENTOS DE LA SOLICITUD

Aproximadamente 3 meses después de la fecha en que su solicitud es presentada, la solicitud
es asignada a un abogado examinador para determinar si la ley permite el registro. El abogado
examinador analizard la solicitud escrita, el dibujo y cualquier muestra, para asegurarse que estos
satisfacen todos los requisitos legales federales. El registro federal de marcas registradas esta regido
por la Ley de Marcas de 1946, Titulo 15 del Codigo de Estados Unidos (United States Code, U.S.C.),
§1051 y subsiguientes, asi como por las Reglas de Practica de Marcas Registradas, Parte 2 del Titulo
37 del Codigo de Reglamentaciones Federales (Code of Federal Regulations, C.ER.)

El abogado examinador puede emitir una carta (medida de la oficina) explicando las razones para
rechazar el registro u otros requisitos. Si usted recibe una medida de la oficina, usted debe presentar
una respuesta dentro de un plazo de 6 meses a partir de la fecha de emisiéon de la medida de la
oficina. Su cuota de presentacion no sera reembolsada si se le neg6 el registro de la solicitud.

PUBLICACION PARA OPOSICION

Sino hay negativas o requisitos adicionales identificados o si todos los problemas han sido resueltos,
el abogado examinador aprobara la marca para que se publique en el Boletin Oficial (OG), una
publicacion semanal en linea. La USPTO le enviara un Aviso de publicacion en la cual se detalla la
fecha de publicacion.
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Si usted ha autorizado la comunicacioén por correo electrénico, la USPTO le enviara por correo
electronico una “Notificacion de ‘aviso de publicacion™ aproximadamente 3 semanas antes de la
fecha de su futura publicacion en el OG. En la fecha de publicacion efectiva, usted recibira un
segundo mensaje de correo electrénico, concretamente, una “Confirmacién de Publicacion en
el Boletin Oficial” con un enlace al OG. Si usted no ha autorizado la comunicacién por correo
electréonico con la USPTO, la USPTO le enviara por correo aproximadamente 3 semanas antes de

la publicacién del documento un “Aviso de publicacion” indicando la fecha de publicacién.

¢QUE PASA DESPUES DE LA PUBLICACION?

Después de la publicaciéon en el OG, hay un periodo de 30 dias en los que el ptblico puede objetar
el registro de la marca presentando una oposicién. Una oposicion es similar a un proceso judicial,
pero es realizado ante el Tribunal de Marcas y la Junta de Apelaciones (Trademark Trial and
Appeal Board), un tribunal administrativo de la USPTO. Una tercera parte que esté considerando
presentar una oposicion puede presentar una solicitud para una extension de tiempo para presentar
la oposicion, lo que podria retrasar ain mas cualquier medida en su solicitud.

El siguiente paso después de la publicacion depende de su base para presentar la solicitud:

ASPECTOS EN EL CERTIFICADO DE REGISTRO PARA UNA
SOLICITUD DE “USO EN EL COMERCIO"

Si no hay oposicién o si no se presenta una extension de tiempo para oponerse o si usted supera
con éxito una oposicion, usted no necesita tomar ninguna medida para la solicitud para entrar en la
siguiente etapa del proceso. En ausencia de cualquier presentacion relacionada con una oposicion,
la USPTO generalmente emite un certificado de registro alrededor de 11 semanas después de la
publicacion, si la solicitud esta basada en el uso actual de la marca en el comercio (Seccién 1(a)) o
en un registro extranjero o internacional (Seccion 44(e) o Seccidn 66(a)).

ASPECTOS EN EL AVISO DE ACEPTACION (NOTICE OF
ALLOWANCE, NOA) PARA UNA SOLICITUD DE “INTENCION DE
uso”

Si no hay oposicion o si no se presenta una extension de tiempo para oponerse o si usted tiene
supera con éxito una oposicion, usted no necesita tomar ninguna accidon para la solicitud para
entrar en la siguiente etapa del proceso. En ausencia de cualquier presentacion relacionada con una
oposicidn, la USPTO generalmente emite un certificado de NOA alrededor de 8 semanas después
de la publicacion.

Un NOA indica que su marca ha sido permitida, pero no significa que ha sido registrada. Como

siguiente paso para el registro, dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de emisién del NOA usted
debe:
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o Presentar una “Declaracion de uso” si usted present6 basado en la intencién de uso (Seccion
1(b)) y ahora esta usando la marca en el comercio.

» Haber empezado a usar la marca en el comercio y entonces presentar una “Declaracion de uso”.

o Presentar una “Solicitud de extension de tiempo para presentar una declaracién de uso” si usted
necesita tiempo adicional para empezar a usar la marca en el comercio.

Los formularios para la presentacion, tanto de la Declaracion de uso como de la Extension de
tiempo, estdn en http://www.uspto.gov/teas.

COMO ESTABLECER EL USO DE LA MARCA PARA UNA SOLICITUD
DE “INTENCION DE USO"

El Aviso de aceptacion (NOA) ya ha sido emitido

Si un NOA ya ha sido emitido, usted establece uso al presentar un formulario Declaracién de uso
(Statement of Use, SOU) que contiene una declaraciéon jurada de que usted esta usando ahora la
marca en el comercio en todos los productos/servicios. Si usted desea presentar una SOU antes de
que la marca esté en uso en el comercio en todos los productos/servicios, usted debe eliminar o
dividir los productos/servicios paralos cuales la marca no esta en uso. Para obtener mas informacién
sobre una solicitud, vea en el TMEP, las secciones 1110 vy subsiguientes.

El SOU también debe incluir:
« Una cuota de presentacion de $100 por clase de productos/servicios.

o La fecha del primer uso de la marca en cualquier lugar y la fecha del primer uso de la marca en
el comercio.

 Una muestra (o ejemplo) mostrando como usa usted la marca en el comercio por cada clase de
productos y servicios.

Una vez que la USPTO ha emitido el NOA, usted tiene 6 meses para presentar la SOU. El periodo
de 6 meses se computa a partir de la fecha de emision que se muestra en el NOA, no la fecha en que
usted la recibio. Si no emple6 la marca en el comercio, debe presentar una Solicitud de Extension
de Tiempo para presentar una declaraciéon de uso (Solicitud de Extension) antes de que finalice el
periodo de 6 meses; de lo contrario, la solicitud se declarara abandonada, lo cual supondra que el
proceso de solicitud ha finalizado y no se registrara la marca. Usted puede solicitar 5 extensiones
adicionales para un total de 36 meses como maximo a partir de la fecha de emision del NOA, con
una declaracion de sus esfuerzos permanentes para hacer uso de la marca en el comercio. Cada
Solicitud de Extension debe estar acompanada por una cuota de presentacion de $150 por clase de
productos/servicios. El formulario para la presentacion de la Solicitud de Extension se encuentra
en http://www.uspto.gov/teas. La fecha de concesion o rechazo de la Solicitud de Extensiéon no
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afecta la fecha limite para la presentacion de la SOU o la siguiente Solicitud de Extension. La fecha
limite siempre es calculada a partir de la fecha de emision del NOA.

El Aviso de Aceptacion (NOA) No Ha Sido Emitido

Si el NOA aun no ha sido emitido y la solicitud atin no ha sido aprobada para su publicacion, usted
puede presentar una Enmienda de alegacion de uso (Amendment to Allege Use), que incluye la
misma informaciéon que la SOU (vea mas arriba). Puede que usted no presente la Enmienda de
alegacion de uso durante el “periodo de suspension” después de la aprobacion de la marca para
publicacion y antes de la emision del NOA. En ese caso, debe esperar hasta después del periodo de
suspension para presentar su SOU.

MANTENER UN REGISTRO DE MARCA REGISTRADA FEDERAL

La USPTO le enviara por correo electrénico un recordatorio del momento en que venceran los
documentos de mantenimiento de registro. Dado que el recordatorio inicamente se envia por correo
electrénico, resulta importante mantener actualizada su direccion de correo electrénico en la base
de datos de la USPTO (segun sea necesario, emplee para toda actualizacion el formulario Cambio
de Direccién de Correspondencia [Change of Correspondence Address] de TEAS). Para mantener
su registro de marca, usted debe presentar su primer documento de mantenimiento entre el 5.°y 6.°
afio después de la fecha de registro, asi como también otros documentos de mantenimiento entre
el 9.2y 10.° afo y a partir de entonces. Su certificado de registro contiene informacién importante
sobre el mantenimiento de su registro federal. Si los documentos no se presentan a tiempo, su
registro se cancelara y no se podra reactivar ni reinstalar, lo cual hara necesaria la presentacién de
una nueva solicitud para empezar todo el proceso nuevamente. Los formularios para la presentacion
de los documentos de mantenimiento estan en http://www.uspto.gov/teas.

A lo largo de la vigencia del registro, usted debe vigilar y hacer cumplir sus derechos. Mientras la
USPTO evitard otra solicitud pendiente para una marca similar usada en productos relacionados o
en conexion con servicios relacionados con la procedencia del registro basado en una existencia de
riesgo de confusion, la USPTO no se involucrara en ninguna politica de separacion o actividades
de cumplimiento.

Los derechos en una marca registrada federalmente pueden durar indefinidamente si continua el
uso de la marca y presenta todos los documentos de mantenimiento necesarios con la(s) cuota(s)
requerida(s) en los momentos apropiados, como se identifica a continuacién. Los documentos
necesarios para mantener el registro de la marca son:

« Una Declaracion de uso continuo o Falta de uso excusable en virtud de la Seccion 8 (declaracion

§8).

« Una Declaraciéon combinada de uso continuo y Solicitud de renovacién en virtud de las
Secciones 8 y 9 (combinadas §$8 y 9).
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Una declaracion §8 se vence antes del fin del periodo de 6 afios después de la fecha de registro o
dentro de los 6 meses del periodo de gracia posterior. El incumplimiento de la presentacion de esta
declaracion tendra como consecuencia la cancelacion del registro.

Se debe presentar una declaraciéon combinada de §§8 y 9 antes de completar cada periodo de 10
anos después de la fecha de registro o dentro de un plazo de 6 meses desde el periodo de gracia
posterior. El incumplimiento de estas presentaciones requeridas tendra como consecuencia la
cancelacion y/o el vencimiento del registro.

Para obtener mas informacidn, incluida informacién relacionada con los requisitos especiales
que rigen para los registros del Protocolo de Madrid, use el enlace popular “Maintain or Renew
Registrations” (Mantener o renovar registros) en el lado izquierdo de la Pagina Principal de Marcas
Registradas (http://uspto.gov/trademarks/index.jsp) o comuniquese con el Centro de Asistencia
para Marcas Registradas (TAC) (en TrademarkAssistanceCenter@uspto.gov o al 1-800-786-9199).

CUOTAS PARA PRESENTAR LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS
CON LA MARCA

Las cuotas actuales para todas las presentaciones de marcas registradas estan disponibles a través de
la pagina de Informacion de Cuotas de Marcas Registradas en http://www.uspto.gov/trademarks/
tm fee info.jsp o pueden ser obtenidas del Centro de Asistencia para Marcas Registradas (TAC)
(TrademarkAssistanceCenter@uspto.gov o 1-800-786-9199).

Paralos siguientes documentos, las cuotas estan basadas en el numero total de Clases Internacionales
que la USPTO asigne a sus productos/servicios. Para obtener una lista de las Clases Internacionales,
vea el “Programa Internacional de Clases de Productos y Servicios” (“International Schedule of
Classes of Goods and Services”) en http://www.uspto.gov/trademarks/notices/international.jsp.

Formularios de solicitud inicial
+ Solicitud TEAS Plus - $225 por clase internacional
» Solicitud TEAS RF - $275 por clase internacional
 Solicitud TEAS Regular - $325 por clase internacional
 Solicitud en papel - $375 por clase internacional
Formularios de intencion de uso
« Enmiendadealegacion deuso (Amendmentto Allege Use, AAU) - $100 por clase internacional
o Declaracion de uso (Statement of Use, SOU) - $100 por clase internacional
« Solicitud de extension de tiempo para presentar la SOU- $150 por clase internacional

Cuotas de mantenimiento posteriores al registro
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o Declaracion de uso continuo o Falta de uso excusable bajo la Seccion 8 (declaracion §8) -
$100 por clase internacional

+ Solicitud de renovacién en virtud de la Seccion 9 (solicitud de renovacién de la §9) - $300 por
clase internacional si se present6 a través de TEAS; $400 por clase internacional si se present6
en papel

« Declaracion combinada de uso continuo y Solicitud de renovacién bajo las Secciones 8 y 9
(combinadas §§8 y 9) - $400 por clase internacional si se presentd a través de TEAS; $500 por

clase internacional si se presentd en papel

PARA OBTENER MAS INFORMACION

« Sitio web de la USPTO en www.uspto.gov/trademarks, Informacién basica sobre marcas
registradas
Para obtener videos instructivos, plazos de procesamiento de solicitudes, preguntas frecuentes
(FAQ) y demds informacion de utilidad.

« Centro de Asistencia para Marcas Registradas (TAC) TrademarkAssistanceCenter@uspto.gov
o llamando al 1-800-786-9199
Para obtener informacion general sobre marcas registradas y formularios de solicitud impresos

« Centros de Recursos de Patentes y Marcas Registradas
Los Centros de Recursos de Patentes y Marcas Registradas (PTRC) son una red nacional de
bibliotecas publicas, estatales y académicas que difunden informacién de patentes y marcas
registradas y apoyan las diversas necesidades de propiedad intelectual del publico. Los PTRC
tienen especialistas entrenados que pueden contestar preguntas especificas relacionadas con
el proceso de marca registrada, pero no pueden prestar asesoramiento legal. Para obtener mas
informacion sobre los PTRC, incluida una lista de los PTRC en su estado, visite http://www.

uspto.gov.
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PLAZO DE LA SECCION 1(B):
T SOLICITUD BASADA EN LA
e “"INTENCION DE USO"

Este plazo no incluye todas las situaciones de las solicitudes.
Si advierte que usted estd bastante fuera de los plazos que se
han detallado, llame a su abogado examinador asignado o al
Centro de Asistencia para Marcas Registradas (TAC) al niimero
571.272.9250.

4b. El solicitante no responde
y se ABANDONA la solicitud

6a. El solicitante responde de
manera oportuna / Presenta una
apelacion

6b. El solicitante no responde
y se ABANDONA la solicitud

7a. La USPTO publica la marca (0] 7b. La apelacién del solicitante se envia a TTAB

APPROX
2 MESES

8. Se emite un Aviso de aceptacion

DENTRO DE
UN PLAZO DE

6 MESES

9b. El solicitante presenta una 9c. El solicitante no presenta la Declaracién de
Declaracién de uso (SOU) de uso (SOU) de manera oportuna, ni la solicitud de
manera oportuna extension, y ABANDONA la solicitud

9a. El solicitante presenta una
solicitud de extension

ANTES DE

10. El solicitante presenta una
Declaracién de uso (SOU) de 11. La USPTO revisa la Declaracion
manera oportuna después de de uso (SOU)

solicitar una extensién

12b. La USPTO emite el comunicado (medida de la oficina)

(o)

13. El propietario presenta la Declaracién de la Seccién 8 14. El propietario presenp:a a Declarac'|c,m de la Seccién 8 /
Renovacién de la Seccion 9
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Paso 1. Solicitud presentada: A la solicitud presentada se le asigna un nliimero de serie. Se debe
hacer referencia a este numero siempre que se comunique con la USPTO. El solicitante puede
verificar el estado de cualquier solicitud durante todo el proceso, ingresando el nimero de serie
de la solicitud en la pagina http://tsdr.uspto.gov, o bien llamando a la linea para la verificacion
de estado de la marca registrada al 571-272-5400. Aproximadamente 3 meses, vaya al paso 1.

Paso 2. La USPTO rechaza la solicitud: Si se cumplen los requisitos minimos de presentacion,
la solicitud es asignada a un abogado examinador. El abogado examinador realiza una revision
dela solicitud para determinar si la ley federal permite su registro. La(s) cuota(s) de presentacion
no se reembolsara(n), incluso si posteriormente la solicitud de registro se rechaza con funda-
mentos juridicos. Aproximadamente 1 mes, vaya al paso 3a o al paso 3b.

Paso 3a. La USPTO publica la marca: Sino hay negativas o requisitos adicionales identificados,
el abogado examinador aprobara la marca para publicacion en el Boletin Oficial (OG). El OG,
una publicacién semanal en linea, ofrece notificaciones al publico acerca de lo que la USPTO
planea registrar. Aproximadamente 1 mes después de la aprobacion, la marca se publicard en el
OG durante un periodo de oposicién de 30 dias. Cualquier parte que considere que resultaria
perjudicada por el registro de una marca debe presentar una objecién (oposicion) al registro
dentro de ese plazo de 30 dias ante el Tribunal de Marcas y la Junta de Apelaciones. No se re-
aliza ninguna otra accion hasta que se resuelve la oposiciéon. Aproximadamente 2 meses, vaya
al paso 8.

Paso 3b. La USPTO emite el comunicado (medida de la oficina): Si atin se debe presentar
documentacién por negativas o requisitos, el abogado examinador a quien se le asigna la solici-
tud emitird un comunicado (medida de la oficina) que establecera las negativas/los requisitos.
El solicitante debe presentar una respuesta que considere cada negativa y requisito dentro de un
plazo de 6 meses a partir de la fecha de emision de la medida de la oficina. Dentro de un plazo
de 6 meses, vaya al paso 4a o al paso 4b.

Paso 4a. El solicitante responde de manera oportuna: Para evitar el abandono de la solicitud,
el solicitante debe presentar una respuesta de manera oportuna que considere cada negativa y/o
requisito establecido en la medida de la oficina. El abogador examinador revisara la respuesta
presentada para determinar si se resuelven todas las negativas y/o se cumplen todos los requisi-
tos. Aproximadamente de 1 a 2 meses, vaya al paso 5a o al paso 5b.

Paso 4b. El solicitante no responde y se abandona la solicitud: Si el solicitante no responde
dentro de un plazo de 6 meses a partir de la fecha en que se emitié la medida de la oficina, se
abandona la solicitud. El término “abandona” significa que se finaliza el proceso de solicitud y
la marca no se registrara. Cuando se abandonan las solicitudes, las cuotas de presentacion NO
se reembolsan. Las solicitudes abandonadas son registros “muertos”, ya que dejan de estar en
tramite o bajo consideracién para su aprobacién. Para continuar con el proceso de solicitud, el
solicitante debe presentar una peticion para reactivar la solicitud dentro de un plazo de 2 meses
desde la fecha de abandono. Si pasan mds de 2 meses después de la fecha de abandono de la
solicitud, se negara la peticién como inoportuna y el solicitante debera presentar una solicitud
nueva y pagar la(s) cuota(s) pertinente(s).

Paso 5a. La USPTO publica la marca: Si la respuesta del solicitante prevalece sobre las negati-
vas y/o cumple con todos los requisitos, el abogado examinador aprueba la marca para su publi-
cacion en el Boletin Oficial (OG). E1 OG, una publicacion semanal en linea, ofrece notificaciones
al publico acerca de lo que la USPTO planea registrar. Aproximadamente 1 mes después de la
aprobacion, la marca se publicard en el OG durante un periodo de oposicién de 30 dias. Cual-
quier parte que considere que resultaria perjudicada por el registro de una marca debe presentar
una objecion (oposicion) al registro dentro de ese plazo de 30 dias ante el Tribunal de Marcas
y la Junta de Apelaciones. No se realiza ninguna otra accion hasta que se resuelve la oposicion.
Aproximadamente 2 meses, vaya al paso 8.

Paso 5b. La USPTO emite el comunicado final (medida de la oficina): Sila respuesta del solic-
itante no logra prevalecer sobre las negativas ni tampoco cumple con los requisitos pendientes de
cumplir, el abogado examinador emitird un comunicado “Final” que exprese la negativa (medida
de la oficina). La medida de la oficina hace que todas las negativas o los requisitos restantes sean
“finales”. Un solicitante puede responder a una medida de oficina final mediante a) una respuesta
que prevalezca sobre las negativas y cumpla con los requisitos o b) una apelacion ante el Tribunal
de Marcas y la Junta de Apelaciones. Dentro de un plazo de 6 meses, vaya al paso 6a o al paso 6b.

Paso 6a. El solicitante responde de manera oportuna y/o presenta una apelacion: Para evitar
el abandono de la solicitud, el solicitante debe presentar una respuesta de manera oportuna
que considere cada negativa y/o requisito establecido en un comunicado “Final” que exprese la
negativa (medida de la oficina). Como alternativa, o bien ademds de la respuesta, el solicitante
también puede presentar un Aviso de Apelacion ante el Tribunal de Marcas y la Junta de Apela-
ciones (TTAB). El abogador examinador revisara la respuesta presentada para determinar si se
resuelven todas las negativas y/o se cumplen todos los requisitos. Si la respuesta del solicitante no
logra prevalecer sobre las negativas y/o no cumple con los requisitos pendientes, la solicitud se
abandonara a menos que el solicitante presente un Aviso de Apelacion, en cuyo caso la solicitud
se reenvia al TTAB. El término “abandona” significa que se finaliza el proceso de solicitud y
la marca no se registrara. Cuando se abandonan las solicitudes, las cuotas de presentacion no
se reembolsan. Las solicitudes abandonadas son registros “muertos”, ya que dejan de estar en
trémite o bajo consideracion para su aprobacion. Aproximadamente de 1 a 2 meses, vaya al
paso 7a o al paso 7b.

Paso 6b. El solicitante no responde y se abandona la solicitud: Si el solicitante no responde
dentro de un plazo de 6 meses a partir de la fecha de emision de la medida de la oficina y el so-
licitante no presenta un Aviso de Apelacion ante el Tribunal de Marcas y la Junta de Apelaciones,
se abandona la solicitud. El término “abandona” significa que se finaliza el proceso de solicitud
y la marca no se registrard. Cuando se abandonan las solicitudes, las cuotas de presentacién no
se reembolsan. Las solicitudes abandonadas son registros “muertos’, ya que dejan de estar en
tramite o bajo consideracion para su aprobacion. Para continuar con el proceso de solicitud, el
solicitante debe presentar una peticion para reactivar la solicitud dentro de un plazo de 2 meses
desde la fecha de abandono, con el pago de la cuota correspondiente. Si pasan mas de 2 meses
después de la fecha de abandono de la solicitud, se negaré la peticion como inoportuna y el
solicitante deberé presentar una solicitud nueva y pagar la(s) cuota(s) pertinente(s).

Paso 7a. La USPTO publica la marca: Si la respuesta del solicitante prevalece sobre las nega-
tivas y/o cumple con todos los requisitos establecidos en el comunicado “Final” que exprese la

negativa (medida de la oficina), el abogado examinador aprueba la marca para su publicacién
en el Boletin Oficial (OG). El OG, una publicacion semanal en linea, ofrece notificaciones al
publico acerca de lo que la USPTO planea registrar. Aproximadamente 1 mes después de la
aprobacion, la marca se publicara en el OG durante un periodo de oposicion de 30 dias. Cual-
quier parte que considere que resultaria perjudicada por el registro de una marca debe presentar
una objecion (oposicion) al registro dentro de ese plazo de 30 dias ante el Tribunal de Marcas
y la Junta de Apelaciones. No se realiza ninguna otra accion hasta que se resuelve la oposicion.
Aproximadamente 2 meses, vaya al paso 8.

Paso 7b. La apelacién del solicitante se envia a TTAB: Si la respuesta del solicitante no logra
prevalecer sobre las negativas y/o no cumple con todos los requisitos, y el solicitante ha pre-
sentado un Aviso de Apelacion ante el Tribunal de Marcas y la Junta de Apelaciones (TTAB),
esta apelacion se reenvia al TTAB. En la pagina www.uspto.gov, podra encontrar informacion
acerca de TTAB.

Paso 8. Se emite un Aviso de aceptacion (NOA): Se emite un NOA para el solicitante dentro
de un plazo de 2 meses después de que la marca se haya publicado en el Boletin Oficial (OG). El
NOA no es lo mismo que el registro, pero indica que la marca obtendra la aceptacion para ser
registrada después de que se presente una Declaracion de uso (SOU) aceptable. El plazo limite
para presentar una SOU o solicitar una extension de tiempo (solicitud de extension) para pre-
sentar una SOU se calcula a partir de la fecha de emision del NOA. Si el solicitante no presenta
una SOU ni tampoco una solicitud de extension dentro de un plazo de 6 meses a partir de la
fecha de emision del NOA, se abandonari la solicitud. Dentro de un plazo de 6 meses, vaya al
Ppaso 9a, al paso 9b o al paso 9c.

Paso 9a. El solicitante presenta una solicitud de extension: Si el solicitante no esta utilizando
la marca en el comercio de todos los productos/servicios detallados en el NOA, el solicitante
debe presentar una solicitud de extension y pagar la(s) cuota(s) que se requiere(n) para evitar
el abandono. Debido a que las solicitudes de extensién se otorgan en incrementos de cada 6
meses, el solicitante debe continuar presentando solicitudes de extension cada 6 meses. Se puede
presentar hasta un total de 5 solicitudes de extension. La primera solicitud de extension se debe
presentar dentro de un plazo de 6 meses a partir de la fecha de emision del NOA, y las solicitudes
subsiguientes, antes de que caduque la extension otorgada anteriormente. Antes de completar los
30 meses, vaya al paso 10.

Paso 9b. El solicitante presenta una Declaracion de uso (SOU) de manera oportuna: Si el
solicitante estd utilizando la marca en el comercio de todos los productos/servicios detallados en
el NOA, el solicitante debe presentar una SOU y pagar la(s) cuota(s) que se requiere(n) dentro
de un plazo de 6 meses a partir de la fecha de emisién del NOA para evitar el abandono. El
solicitante no puede retirar la SOU; no obstante, el solicitante puede presentar una solicitud de
extension con la SOU para que se le dé més tiempo para resolver las deficiencias en la SOU. No
se pueden presentar méds solicitudes de extension. Aproximadamente 1 mes, vaya al paso 11.

Paso 9c. El solicitante no presenta la Declaracion de uso (SOU) de manera oportuna, ni la
solicitud de extension: se abandona la solicitud: Si el solicitante no presenta una SOU ni tam-
poco una solicitud de extension dentro de un plazo de 6 meses a partir de la fecha de emision
del Aviso de aceptacion, se abandona la solicitud (deja de estar en tramite/bajo consideracion
para su aprobaci6n). Para continuar con el proceso de solicitud, el solicitante debe presentar una
peticion para reactivar la solicitud dentro de un plazo de 2 meses desde la fecha de abandono.

Paso 10. El solicitante presenta una Declaracion de uso (SOU) de manera oportuna después
de solicitar extensiones: Si el solicitante estd utilizando la marca en el comercio de todos los
productos/servicios detallados en el NOA, el solicitante debe presentar una SOU y pagar la(s)
cuota(s) que se requiere(n) dentro de un plazo de 6 meses desde la extension anterior para evitar
el abandono. El solicitante no puede retirar la SOU; no obstante, el solicitante puede presentar
una solicitud de extension con la SOU para que se le dé mas tiempo para resolver las deficiencias
en la SOU. No se pueden presentar més solicitudes de extension. Vaya al paso 11.

Paso 11. La USPTO revisa la Declaracion de uso (SOU): Si se cumplen los requisitos minimos
de presentacion, la SOU se reenvia a un abogado examinador. El abogado examinador realiza
una revision de la SOU para determinar si la ley federal permite su registro. El solicitante no
puede retirar la SOU y la(s) cuota(s) de presentacion no se reembolsard(n), incluso si posterior-
mente la solicitud de registro se rechaza con fundamentos juridicos. Aproximadamente 1 mes,
vaya al paso 12a o al paso 12b.

Paso 12a. Se aprueba la Declaracion de uso (SOU) y se registra la marca: Si no hay negati-
vas o requisitos adicionales identificados, el abogado examinador aprobara la SOU. Dentro de
un plazo de aproximadamente 2 meses después de que la SOU sea aprobada, la USPTO emite
el registro. Para mantener el registro “activo’, la persona que solicita el registro debe presentar
documentos de mantenimiento especificos. Entre 5 y 6 afos vaya al paso 13 y cada 10 afios vaya
al paso 14.

Paso 12b. La USPTO emite el comunicado (medida de la oficina): Si atin se debe presentar
documentacion por negativas o requisitos, el abogado examinador a quien se le asigna la solici-
tud emitird un comunicado (medida de la oficina) que establecerd las negativas/los requisitos.
Este es el mismo proceso que ocurre antes de la publicacion de la marca, si el abogado exami
nador determina que se deben cumplir requisitos legales. El proceso y los plazos limites siguen
siendo los mismos, excepto cuando se presenten problemas que a fin de cuentas se resuelven y la
SOU se apruebe, la USPTO emite el registro dentro de un plazo de 2 meses aproximadamente. Si
no se resuelven todos los problemas, se abandonara la solicitud.

Paso 13. El propietario del registro presenta la Declaracion de la Seccion 8: Antes de comple-
tar el periodo de seis afios después de la fecha de registro, o bien dentro de un periodo de gracia
de seis meses después del vencimiento del sexto ano, el propietario del registro debe presentar
una Declaracion de uso o Falta de uso excusable bajo la Seccion 8. El incumplimiento de la pre-
sentacion de esta declaracion tendra como consecuencia la cancelacion del registro.

Paso 14. El propietario del registro presenta la Declaracion de la Seccion 8 / Renovacion de
la Seccién 9: Dentro del plazo de un afio antes de completar cada periodo de 10 afios posteri-
ormente a la fecha del registro, o bien dentro de un periodo de gracia de seis meses de alli en
adelante, el propietario del registro debe presentar una Declaracién combinada de uso o Falta de
uso excusable/Solicitud de renovacion bajo las Secciones 8 y 9. El incumplimiento de estas pre-
sentaciones requeridas tendrd como consecuencia la cancelacion y/o el vencimiento del registro.
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