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Un mundo de posibilidades: la intervención de la 
OEPM para la expansión internacional de la marca.

Juan Uceda Requena



¿Qué es la Oficina Española de 
Patentes y Marcas, O. A. (OEPM)? 



Dirección Paseo de la Castellana, 75 
28071 Madrid ESPAÑA 
Telf.: 902 157 530 
informacion@oepm.es 
www.oepm.es

Nuevos Ministerios: Metro y Cercanías Renfe  
Autobuses: 3-5-7-14-16-19-27-37-40-43-45-
51-64-66-124-126-128-147-149-150-C1 y C2 

Sede OEPM 



La protección de las marcas: Un 
paso imprescindible para el éxito 

empresarial 
- El registro de las marcas en la OEPM es un elemento indispensable para el buen 

desarrollo de cualquier actividad empresarial.

- Solo mediante el registro de la marca se puede garantizar el uso exclusivo de la 
misma y, por tanto, evitar que otros competidores la utilicen en el mercado.

- El titular de una marca registrada puede oponerse a que otros competidores 
registren nuevas marcas que pudieran colisionar con la suya así como ejercitar 
acciones judiciales contra quien la estuviera utilizando sin su consentimiento.





¿Por qué me interesa internacionalizar mi 
marca?

-La protección de los derechos de marca tiene base nacional por lo que es necesario 
proceder a su registro en cada uno de los países en los que se pretenda comercializar 
los productos y servicios.

-El registro de la marca en otro país garantiza la protección dentro de sus fronteras.

-La actividad comercial de España hacia el exterior constituye un campo de expansión 
de gran potencial. En 2021 las exportaciones de bienes en España alcanzó la cifra de 
316,609 mil. de euros. Esto supone un crecimiento del 21,2% interanual respecto al 
2020 y un aumento del 9,1% frente a 2019, superándose los niveles previos a la 
pandemia.

-Por su parte, la exportación de servicios creció un 15,7% en 2021 alcanzando los 18,888 
mill. de euros.



El Sistema de Madrid para el 
Registro Internacional de Marcas

-El Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas es una Organización 
Internacional que agrupa a países y Organizaciones de todo el mundo para la obtención y 
gestión centralizada de la protección internacional de los derechos de marca.

-España, como miembro fundador, forma parte del mismo de 1892. La OEPM es el organismo 
a través del cuál se relacionan los usuarios con la Oficina Internacional de Ginebra.

-Los titulares de marcas nacionales españolas pueden acceder al Sistema de Madrid para 
obtener en cualquiera de los estados miembros una protección de su marca en los mismo 
términos que si realizaran un registro nacional en dicho país.



Ventajas del Sistema de Madrid

-Se simplifica el procedimiento de registro de marca puesto que mediante la 
presentación de una única solicitud, en un único idioma y pagando una sola tasa a la 
OMPI situada en Ginebra, se pueden iniciar procedimientos de solicitud de registro de 
marca en (hasta la fecha) 125 países.

-Se unifica todos los trámites posteriores ya que la marca tendrá la misma fecha de 
solicitud en todos los países inicialmente designados.

-En caso de que la marca se registre en uno o varios países sin haber sufrido objeciones 
de oficio u oposiciones, no sería necesario contratar un abogado local que represente la 
marca ante la respectiva Oficina de Marcas nacional, lo que reduce los costes de 
internacionalización de la marca.

-Una vez registrada la marca internacional, se pueden realizar designaciones posteriores 
de otros países pertenecientes al Sistema en el futuro.



Extensión geográfica del Sistema de 
Madrid



EL SISTEMA DE MADRID
PRINCIPIOS BÁSICOS

Vía única para registrar marcas en múltiples territorios

Presentación de una única solicitud de registro internacional

Un único idioma

Sistema centralizado de gestión

Administración (cambio de nombre y dirección, transferencias), 
designaciones posteriores y renovación a través de OMPI

Un único número de registro

Pago de tasas en una única divisa (CHF) y ante una única oficina



EL PROTOCOLO DE MADRID
ORIGEN Y EVOLUCIÓN

El Protocolo es la norma que regula el proceso de protección internacional de
marcas.

Modificado el 3 de octubre de 2006 (plazo extra denegación oposiciones) 

Modificado el 12 de noviembre de 2007, entró en vigor el 1 de septiembre de 2008

Aprobado el 27 de junio de 1989, entró en vigor el 1 de abril de 1996

Se complementa con el Reglamento Común del Arreglo y el Protocolo de Madrid.



EL PROTOCOLO DE MADRID
PRINCIPIOS BÁSICOS

1. Marca de base: registro o mera solicitud

2. Hasta 18 meses o más desde notificación para denegar la protección

3. Duración registro = 10 años

4. Menor dependencia: posibilidad transformación del registro internacional

6. Abierto a Estados parte del CUP y organizaciones intergubernamentales

7. Posibilidad establecer tasas individuales

8. Prevalencia aplicación del Protocolo sobre el Arreglo 

5. Idioma oficial: francés, inglés y español 



EL SISTEMA DE MADRID
REQUISITOS BÁSICOS

1. Existencia de marca de base (solicitud o registro)

2. Legitimación solicitante: nacionalidad, domicilio o establecimiento

3. Presentación solicitud de registro a través de oficina nacional

4. Salvo denegación de la protección en plazo, la marca internacional goza de 
la misma protección que si hubiera sido registrada por la oficina designada



Formulario MM2

https://www.wipo.int/madrid/es/forms/

https://sede.oepm.gob.es/eSede/es/index.html



FORMULARIOS COMPLEMENTARIOS

• Formularios MM1-MM24, permiten realizar 
todos los trámites relativos a la marca 
internacional para su gestión como objeto de 
propiedad.

• Https://www.wipo.int/madrid/es/forms/

https://www.wipo.int/madrid/es/forms/


EL SISTEMA DE MADRID
OEPM COMO OFICINA DE ORIGEN

Subsanación 
irregularidades

Presentación 
solicitud ENVÍO A OMPI

Examen y 
certificación 
por la OEPM

1m

2 meses



EL SISTEMA DE MADRID
PROCEDIMIENTO



Examen en la oficina de origen

ACUERDO DE SUSPENSIÓN FORMAL DEL EXPEDIENTE DE LA SOLICITUD DE MARCA INTERNACIONAL EN BASE A LA MARCA NACIONAL N º 
4046944

Examinado el expediente de referencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 82 de la Ley 17/2001 de Marcas, se acuerda la 
suspensión del expediente por los motivos siguientes:

MOTIVOS:

En el punto 5 Y 6 el número de marca debe indicarlo sin la M.

En el punto 11 al designar la Unión Europea deben marcar un idioma en el apartado 1.

En el punto 3 solo deben seleccionar una opción.

El formulario debe venir impreso a una sola cara.

El formulario MM18 debe venir impreso a una sola cara.

Para subsanar los defectos señalados dispone de plazo 10 días, plazo que comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en 
que tenga lugar la presente notificación. (Art. 40 Reglamento Ejecución Ley de Marcas)

En el caso de que no se subsanen los defectos mencionados se tendrá por desistida la solicitud conforme a lo que establece el 
artículo 82.4 de la Ley de Marcas.

Se realiza un análisis preliminar del contenido del MM2, en caso de que no 
contenga defectos se remite a OMPI.
Si se detectan irregularidades se envía un suspenso de forma requiriendo la 
subsanación.



Envío a OMPI y examen de 
irregularidades



Envío a las oficinas designadas

• Una vez superado el examen de OMPI se envía 
a las partes designadas que procederán al 
examen de fondo de acuerdo con su 
legislación nacional.



EL SISTEMA DE MADRID
OEPM COMO OFICINA DESIGNADA

Suspenso Fondo

Traslado al 
solicitante

Contestación al suspenso

Petición PRUEBA DE USO

Publicación 
solicitud 4m

RESOLUCIÓN

2m
Presentación 
oposiciones

12 meses



Herramientas complementarias para 
la solicitud internacional

Buscador de anterioridades: https://www3.wipo.int/branddb/es/

Calculador de tasas: https://www.wipo.int/madrid/es/fees/calculator.jsp

Madrid Monitor:  https://www3.wipo.int/madrid/monitor/es/index.jsp

https://www3.wipo.int/branddb/es/
https://www.wipo.int/madrid/es/fees/calculator.jsp
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/es/index.jsp


Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM)

GRACIAS



LA EXPERIENCIA DE MAHOU-SAN 

MIGUEL 

EN LA INTERNACIONALIZACIÓN DE 

NUESTRAS MARCAS
MAYO-2022

ASESORÍA JURÍDICA
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SAN MIGUEL

GUINEA ECUATORIAL

ISRAEL

RUMANIA

EUROPA
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SOLAN DE CABRAS

Mercado asiático, especialmente en 
China, Hong Kong, Singapur

Mercado norteamericano, Chile, 
Costa Ric, Panamá, Venezuela

Mercado Europeo

Jordania, Guinea 
Ecuatorial,Marruecos, Libia, Yemen
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MAHOU

Estados Unidos

Chile

Latino América

Europa

China

Filipinas

Marruecos

7



ALHAMBRA

Europa

Canadá

Estados Unidos

Corea del Sur

Chile

México

Japón
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2. SITUACIÓN 

ESPECIAL DE LA 

MARCA SAN 

MIGUEL EN EL 

EXTERIOR
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• CONVENIO FIRMADO CON SAN 
MIGUEL CORPORATION ANTES 
DE QUE MAHOU COMPRARA SAN 
MIGUEL. FECHA.- 1985.

• Reparto de los territorios del mundo 
para la comercialización de San 
Miguel.

• MAHOU compra San Miguel en el 
año 2.000

• SITUACIÓN ACTUAL –

• En el siglo XXI, se han producido 
muchos cambios fronterizos
afectando al mapa Europeo y por 
tanto, a la división pactada. Ej.-
UNIÓN SOVIÉTICA  abarcaba países 
que hoy en día pertenecen a la 
Comunidad Europea (Estonia, 
Lituania, Latvia).

• El 24 de junio de 2016 se firmó un 
convenio entre San Miguel 
Corporation y Mahou San Miguel.
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11

LÍMITES PARA LA 

COMERCIALIZACIÓN 

DE MAHOU SAN MIGUEL

Los límites recogidos en este en el Convenio deben ser rigurosamente 
respetados.



PAÍSES  RECOGIDOS EN EL 
CONVENIO EN LOS QUE SE 

PUEDE VENDER 
LIBREMENTE

• Comunidad Europea
1. Egipto                       9. Libia
2. Marruecos                10. Ciudad del 

Vaticano
3. Túnez                       11. Albania 
4. Turquía                     12.Liechtenstein 
5. Andorra                     13. Mónaco
6. Islas Feroe                14. San Marino 
7. Israel                         15. Suiza 
8. Líbano                       16. Argelia 
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SITUACIONES 
EXCEPCIONALES

• Estonia, Latvia y 
Lituania.

Podremos tener nuestras
marcas SAN MIGUEL
registradas allí, pero no
podremos vender.

• EXCEPCIÓN: GUINEA 
ECUATORIAL 
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PAÍSES EN LOS QUE NO PODEMOS 
TENER NINGUNA PRESENCIA

La presencia de nuestra imagen 
corporativa solo se puede limitar a la 
firma en los e-mails (bottom of e-mail 
messages).

1. China
2. Hong Kong 
3. Indonesia
4. Vietnam 
5. Estados Unidos 
6. Taiwan
7. Singapur
8. Emiratos Árabes
9. República de Korea
10.Filipinas
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RESTO DE PAÍSES

ej: CHILE
INDIA

• No podemos vender productos San Miguel, 
nuestro logo solo se podrá usar:

• en tarjetas de presentación (calling 
cards), 

• las cabeceras de cartas/escritos, 

• firma de e-mails, y banners, 

• posters, 

• guías, 

• postes, 

• folletos, 

• trípticos para ferias internacionales o 
exhibiciones comerciales.

15



GRACIAS
mpinerom@mahou-sanmiguel.com
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