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HERRERO & ASOCIADOS
prosigue su expansion con la
apertura de su oficina de Brasil

Tras dos afos de andadura en
Latinoamérica con nuestra oficina
en Meéxico, HERRERO &
ASOCIADOS abre su segunda
oficina americana en Brasil, en la
ciudad de Rio de Janeiro lugar en
el que se encuentra enclavada la
Oficina de marcas y patentes
brasilefia (INPI).

El motivo de esta nueva aventura
es doble: Brasil centra gran parte
de las inversiones en Ameérica (junto
con México) y es desde un punto
de vista estratégico el lugar en el
que necesariamente nuestros
clientes de marcas y patentes
buscan su mercado. El segundo
motivo es la lengua: el portugués
(alli brasilefio). Con nuestra oficina
de Portugal y nuestra evidente
especializacién en el llamado
“mundo luso” se hacia casi
imprescindible contar con un centro
de operaciones en Brasil con
profesionales que conozcan las
peculiaridades del registro de aquel
pais ubicado precisamente en la
ciudad donde hemos decidido
empezar a trabajar.
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Estamos seguros de que con esta
nueva Oficina mejoraremos los
servicios a nuestros clientes, al
menos, en un triple sentido:

a) Reduccion de trabajo interno de
nuestros clientes.

b) Reduccion de costes.

¢) Tramitacion directa con una vision
global y unitaria del registro y
defensa de las patentes y marcas
de nuestros clientes, en los distintos
paises.

Nuestro equipo tanto en Espafa
como en Brasil, con una alta
cualificacion profesional asesora,
presenta y tramita todos los
registros de marcas y patentes asi
como las incidencias derivadas de
los mismos (procedimientos
administrativos y judiciales).

Deseamos a esta nueva oficina la
misma suerte que la que estan
disfrutando las oficinas de Lisboa
y México.

Dpto. Comunicacion
noticias@herreroasociados.es
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LATINOAMERICA estrena este
numero con la apertura de
nuestra oficina en Brasil a
principios del presente ano. Esta
oficina refuerza el crecimiento
de HERRERO & ASOCIADOS
en el continente americano y el
servicio de calidad al cliente.

La oficina de Rio de Janeiro
refuerza nuestros servicios en
el mundo luso y cubre un pais
estratégicamente relevante para
el comercio y los negocios en
Latinoamérica. De hecho,
México y Brasil han sido
considerados los paises mas
atractivos comerciales para las
inversiones extranjeras.

Destacamos igualmente la
presentacion oficial de nuestra
oficina de México a la que
asistieron autoridades de la
Comunidad Auténoma de
Madrid y de la Camara de
Comercio asi como autoridades
mexicanas y relevantes
empresarios del pais. Tuvimos
el honor de contar con la
Presidenta de la Comunidad
de Madrid, D® Esperanza
Aguirre que, en viaje oficial, para
el apoyo de la empresa
madrileAa en México, pudo
hacer un hueco en su apretada
agenda para asistir a nuestro
acto de presentacion y
dedicarnos unas carinosas
palabras.

En la linea iniciada en el nimero
0 incluimos peculiaridades del
sistema mexicano de registro
de marcas y de patentes
sumando ahora también las del
sistema brasilefno, informacion
que consideramos de enorme
interés para las empresas que
registran en dichos paises.
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La OCDE recomienda a México
crear una secreteria de ciencia
en Mexico para impulsar el
desarrollo cientifico y de
innovacion en dicho pais

Como nuestros lectores saben
HERRERO & ASOCIADOS tiene
una gran vinculacion con México,
donde abrimos nuestra primera
Oficina en Latinoamérica, por lo
que, evidentemente, apoyamos
cualquier iniciativa que pueda
impulsar el desarrollo en nuestras
materias de México.

Aunque el Presidente Felipe
Calderon ha dicho que por el
momento no es realista tal creacion,
si quiere crear un grupo
intersecretarial de transicion.

La OCDE también ha solicitado
que se reforme el Sistema Nacional
de Investigadores al haberse
detectado una baja productividad

medida en el numero de
investigaciones, publicaciones y
patentes registradas por México.
Aparentemente, asi lo explica el
Secretario General de la OCDE,
el mexicano Jose Angel Gurria, ese
sistema se esta convirtiendo en una
forma habitual de remuneracion
académica.

Por supuesto continuaremos
estudiando cualquier desarrollo en
materia de innovacion en México y
otros paises de Latinoamérica, con
quienes tan historicos vinculos
tenemos.

Patricia Koch
pkoch@herreroasociados.es
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El Quinto Congreso Global para combatir la
Pirateria reune representantes de 80 paises para
definir estrategias comunes

Durante los primeros dias de
diciembre se llevd a cabo en
Cancun, México, el Quinto
Congreso Global para combatir la
Pirateria. En este congreso se
agruparon mas de 800 delegados
de 80 paises, entre los que se
encontraban altos funcionarios de
gobierno, lideres empresariales

y autoridades policiales de alto
rango de diversos paises. Se
proporciond una gran
cantidad de estadisticas
relacionadas con el
combate a la pirateria en

todas las latitudes de
nuestro planeta, y se
compartieron experiencias,
estrategias e iniciativas para
reducir el trafico de
productos falsificados, como

un esfuerzo para la
recuperacién econdmica.

Una de las acciones para combatir
la pirateria, mencionada por la
mayoria de los expositores, que la
mayoria de los paises esta
adoptando es la prevencion. Y es
que no basta con decirle a la
poblacion que la pirateria es un
delito, ya que muchas personas
aun lo ven como un crimen sin
victima, hay quienes piensan que
no estan robando “porque lo
bajaron del internet”. Debe
educarse a la poblacién, para que
se den cuenta de que no es asi,

existen muchas victimas de la
pirateria: desde los comerciantes
y fabricantes establecidos, quienes
por ver disminuidas sus ventas

pueden llegar incluso a perder sus
negocios gracias a la pirateria, lo
que se traduce en pérdidas de
empleos o consecuencias mas
graves. Como ejemplos bastante
ilustrativos, se mencioné que una
cantidad importante de personas
han perdido la vida en un incendio
ocasionado por un corto circuito
de un cable pirata, o quienes han

tomado un medicamento de
procedencia ilegitima por querer
ahorrar dinero o simplemente por
no tenerlo... son innumerables los
escenarios que puede ocasionar
la compra de un producto ilegal,
de mala calidad o de dudosa
procedencia, pero esta situacion
no solamente afecta a los titulares
de un derecho sino al publico
en general en su patrimonio,
salud o integridad fisica.

Por esta razon, los gobiernos
se han preocupado por
lanzar campafias
publicitarias sobre el dafio
que ocasiona la pirateria en
sus respectivos paises, y no
solamente enfocandose a
que sea una conducta llicita.
Porque a lo largo de los afios
se ha comprobado que no es
suficiente con solo advertir a las
personas que se abstengan de
comprar productos piratas y
establecer castigos para quien los
distribuya o fabrique. También debe
explicarseles por qué. Con estas
estrategias se busca la cooperacion
de los consumidores entre siy con
los gobiernos, para que con esta
educacion se mejore la aplicacion
de las medidas que nos protejan
de la falsificacion.

Catalina Lozada
clozada@herreroasociados.es

El modelo de utilidad en Mexico

Bajo la Ley Mexicana de la
Propiedad Industrial (LPI), se
conoce como Modelos de Utilidad
a los objetos, utensilios, aparatos

o herramientas que, como resultado
de una modificacion en su
disposicion, configuracion,
estructura o forma, presenten una

funcién diferente respecto de las
partes que lo integran o ventajas
en cuanto a su utilidad. Los
requisitos para obtener el registro
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respectivo son Unicamente dos:
novedad (a nivel mundial) y
aplicacion industrial.

Un modelo de utilidad tiene una
vigencia de 10 afios, que se
cuentan desde la fecha de
presentacion de la solicitud. El
tiempo de tramitacion de un modelo
de utilidad desde su presentacion
hasta su concesion es de un afo
en promedio, tiempo que, si se
compara con el de una solicitud de
patente (3 a 4 afos), resulta menor
toda vez que, en México, las
solicitudes de modelo de utilidad
no son publicadas y el examen
técnico de fondo se lleva al cabo
tan pronto una vez se superen las
formalidades para obtener un
numero de solicitud.

El modelo de utilidad en México es
ampliamente utilizado por los
inventores nacionales, se estima
que alrededor del 90% de
solicitudes son ingresadas por

solicitantes mexicanos
y pertenecen a
inventores
independientes en su
gran mayoria, y por
supuesto, las
solicitudes se
encuentran
relacionadas con
invenciones mecanicas
por la propia definicion
de modelo de utilidad
bajo la ley de patentes
Mexicana.

Con respecto a la
solicitud, ésta puede
ser ingresada bajo el
Convenio de Paris
reclamando prioridad
dentro del afo de
haber presentado una
solicitud previa en
algun pais adherido a
dicho convenio, o bien,
puede ser ingresada como fase
nacional del PCT (Capitulo | o Il),
en este caso la vigencia del modelo
de utilidad inicia desde la fecha de
presentacion internacional de la
solicitud PCT. En este sentido, si
se considera que una invencion
bajo una solicitud PCT no cuenta
con actividad inventiva pero si con
novedad, se puede pensar en
ingresar una solicitud de modelo
de utilidad para lograr proteccion
en México.

Las tasas oficiales por ingresar una
solicitud de modelo de utilidad
representan alrededor de una
cuarta parte del total de las tasas
por el ingreso de una solicitud de
patente y se ven aun mas reducidas
si la solicitud de modelo de utilidad
se presenta como fase nacional de
una solicitud PCT.

Por lo que respecta a las
anualidades para mantener vigente
al modelo de utilidad, éstas solo

JUNIO - 2010 - N° |

son pagadas hasta el momento de
concederse el registro, en otras
palabras, no es necesario pagar
anualidades mientras la solicitud
se encuentra en tramite, tal como
también sucede en México para las
patentes y los disefios industriales.

El contenido de una solicitud es
practicamente igual al de una
patente, pues debe incluir una
descripcion suficiente de la
invencion, un capitulo reivindicatorio
y debido a la naturaleza del modelo
de utilidad, se hace necesaria la
inclusion de dibujos para apreciar
en donde se encuentra la novedad
del objeto, utensilio o aparato.

Adicionalmente, en México, es
posible convertir una solicitud de
patente en una solicitud de modelo
de utilidad o viceversa, esto lo
puede hacer el solicitante dentro
de los tres primeros meses al
ingreso de la solicitud o cuando la
oficina de patentes lo requiera, en
este sentido, el recurso de
conversién es poca veces
empleado pero es muy provechoso
cuando por alguna razén una
solicitud de patente ha llegado al
Examen Técnico de Fondo, pero
en él se determina que no cuenta
con actividad inventiva, entonces
se puede llegar a un acuerdo con
el Examinador para que dentro de
sus facultades solicite convertir la
solicitud de patente en una de
modelo de utilidad.

En resumen si por alguna situacion
una solicitud de patente en México
no va por buen camino, es
importante estudiar la posibilidad
de transformarla en una solicitud
de modelo de utilidad que tiene
una rapida tramitacion.

Eric Alavez
ealavez@herreroasociados.es

Consejos para incrementar las posibilidades

de registro de marca en Mexico

Si bien en México es posible (y
bastante comun) obtener el registro

de marcas para proteger todos los
productos o servicios de una clase,

situacion que puede tener algunas
ventajas para el titular de la marca,

puede representar también ciertos
inconvenientes en cuanto al tramite
de registro de la misma: debido a
que nuestra legislacién no
contempla la existencia del proceso
de oposicion, sera el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial
el encargado de citar como
anterioridades registros o
solicitudes en tramite que de
acuerdo al criterio del examinador
sean fonéticamente similares . Es
el titular de la solicitud de registro
quien debe responder a la cita de
anterioridades argumentando las
diferencias existentes entre su
marca y las marcas citadas como
anterioridades, una de las cuales
puede ser la diferencia de los
productos que estas protegen.

Con la cantidad de registros de
marca vigentes que existen en la
base de datos del IMPI, cada dia
se citan multiples anterioridades a
los registros en tramite debido a
similitudes fonéticas. Estas
anterioridades se vuelven dificiles
de sobrepasar argumentando las
diferencias de productos existentes
respecto de los que el solicitante
intenta proteger mediante la marca
solicitada a registro, en el caso de
que se pretenda proteger toda la
clase.

Hay clases en las que la semejanza
de los productos incluidos es
evidente y por ende es
recomendable que sea protegida
en su totalidad por una marca

propuesta a registro, como es la
clase 25 (vestuario, calzado,
sombrereria); sin embargo existen
clases como la 9 que protegen
productos sumamente distintos
entre si y que rara vez son
fabricados o comercializados por
la misma persona o empresa por
tratarse de bienes destinados a
consumidores con necesidades
por completo distintas,
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término descriptivo (en este caso,
CHOCOLATES) en la solicitud de
registro de marca, si esta palabra
esta dentro de la etiqueta, la
Autoridad podria objetar el registro
de la solicitud por estimar que
induce a confusion al publico
consumidor (si la marca
mencionada se solicitara para
proteger productos de confiteria,
en vez de Unicamente

ya que esta clase
cubre desde las gafas

No siempre es

chocolates). Para
evitar estas

protectoras hasta los aconsejable cubrir objeciones, es

programas de

computadoras, las toda una clase de

cintas de grabacion y
los extintores de
incendios. Por lo tanto,
en estas ocasiones

productos en una
SR R el | Cue se incluira en la

recomendable
remover las palabras
no registrables de las
etiquetas del disefio

solicitud, ya que al no

para evitar (o superar)

con mayor facilidad la cita de
anterioridades fonéticas que
puedan constituir un obstaculo para
el registro de nuestra marca, es
mejor solicitar el registro de la
misma para proteger
exclusivamente los productos o
servicios que se pretendan
comercializar o prestar con esta
marca.

La especificidad de productos o
servicios mencionada, también
debe ser considerada en el caso
de que la etiqueta de la marca a
distinguir incluya algun término
referente a los productos que se
comercializaran con ella (p.e.
CHOCOLATES ALASKA), ya que
aunque no nos reservemos el

formar parte de la
marca, pueden afadirsele
posteriormente a los empaques
de los productos y la marca se
estara usando tal y como fue
registrada.

Estas lineas pueden ser utiles para
determinar las opciones de
proteccion mas convenientes para
sus activos de Propiedad Industrial,
sin embargo, antes de solicitar un
registro de marca es importante
consultar con el profesional al que
se le encomiende dicha gestion,
para que nos proporcione una
opinién adecuada a cada caso en
particular.

Catalina Lozada
clozada@herreroasociados.es

Obtencion de una declaracion de condicion de
alto renombre para una Marca en Brasil

En 2005, y mediante la Resolucion
n® 121/2005, la Oficina Brasilefia
de Patentes y Marcas (<OBPM»)
introdujo un procedimiento
especifico para la obtencion por
una marca de una declaracion de
su condicion de alto renombre.

Es indudable la importancia que
tiene dicha declaracion en las
marcas renombradas porque la
condicién especial dota de
proteccion en todas las clases y

puede utilizarse inmediatamente
para la defensa de la marca en
sede administrativa y judicial contra
los infractores.

No obstante, se ha suscitado un
debate en Brasil en cuanto a la
necesidad real de arriesgarse a un
pronunciamiento negativo por parte
de la OBPM. De una parte estan
los que sostienen que el renombre
de una marca se corresponde con
una situacion de «hecho» que no

precisa de un juicio declaratorio
por parte de la OBPM vy, por otro
lado estan los que entienden que,
pese al riesgo de que se produzca
un pronunciamiento negativo, sigue
siendo aconsejable intentar obtener
la declaracion de la condicion de
alto renombre para una marca,
habida cuenta de las ventajas que
puede reportar.

En caso de interesarle a alguien la
obtencién para su marca de una
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declaracion de alto renombre en
Brasil, es importante tener en
cuenta asimismo que Unicamente
puede presentarse la solicitud
durante la tramitacion de una
oposicion o accién de nulidad
administrativa presentada contra
un tercero. Es decir, el titular de la
marca tiene que esperar a que un
tercero presente una solicitud de
una marca similar o idéntica (en
cualquier clase) para, en ese
momento, presentar la solicitud de
declaracion de alto renombre junto
con la oposicion.

La solicitud la estudia una Comision
de examinadores, que analizara en
primer lugar si efectivamente se
trata de una marca célebre y, a
continuacion, la incompatibilidad
de las marcas. La proteccion en
todas las clases tiene validez por
un plazo de 5 afos y, durante el
mismo, no sera necesario que el
titular aporte mas pruebas de su
renombre en posteriores
oposiciones o acciones de nulidad.

La Resolucion también relaciona
de forma no exhaustiva los
documentos mas utiles a presentar
para justificar la solicitud de
condicion de alto renombre, como
por ejemplo fecha de primera
utilizacion de la marca en Brasil y
a nivel internacional, estudios que
demuestren la cuota de
consumidores del segmento del
titular y otros segmentos del
mercado, vehiculos publicitarios de
la marca en Brasil, volumen de
ventas, y valor econémico de la
marca en el activo de la sociedad,
entre otros.

A pesar de tratarse de una relacion
«no exhaustiva», que sin embargo
contiene hasta 13 ejemplos
distintos, en la practica se ha
demostrado que los estudios han
jugado un papel fundamental a la
hora de convencer a los

examinadores del alto renombre de
la marca en el pais.

Los factores que ante todo
deberian ser objeto de los estudios
son los siguientes:

a) cuota de usuarios o posibles
usuarios de los productos y
servicios a los que se aplica la
marca.

h) cuota de consumidores de otros
segmentos de mercado que
asocian la marca, de forma
inmediata y espontanea, a los
productos y servicios a los que se
aplica.

¢) cuota de consumidores de otros
segmentos de mercado que
asocian la marca, de forma
inmediata y espontanea, a los
productos y servicios a los que se
aplica, a la vista de su tradicion y
cualificacion.
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como una marca tradicional
vinculada a productos y servicios
de calidad. En este sentido, suelen
utilizarse preguntarse objetivo
como: «&Cree que los productos
ABC son de productos
cualificados?».

Otro aspecto importante es que
Brasil es un pais muy grande, y
que, en consecuencia, los estudios
deberian llevarse a cabo entre un
numero razonable de consumidores
(al menos dos mil) y las encuestas
deberian abarcar todas las regiones
brasilefias, so pena de
comprometer la credibilidad de los
resultados.

Por ultimo, el estudio deberia
llevarlo a cabo una empresa de
estudios de prestigio local o
internacional, a la que deberia
guiarse durante la realizacién de
su trabajo. También deberian
plantearse trabajos

Por su texto algo

En la declaracion de

complementarios,
como por ejemplo un

confuso, se produjo renombre juegan un estudio semiotico y

gran preocupacion en

entrevistas en grupo

cuanto a la |WeEICIRIVEINEEIM| en funcion del grado

informacién adecuada
a obtenerse con los
sondeos.

los estudios de

mercado

de renombre de la
marca y el segmento
de mercado al que se
dedica.

En todo caso, el

principal objetivo es muy evidente:
obtener informacion util en cuanto
a la cuota de consumidores y
posibles consumidores de los
productos y servicios que cubre la
marca y, lo que es mas importante,
cuantificar el conocimiento de la
marca, es decir el numero de
consumidores que ha oido hablar
de la misma.

Deberia dedicarse el mayor
esfuerzo a la caracterizacion de la
idoneidad de la marca, es decir,
demostrar que los consumidores
no solo son conscientes de su
existencia sino que también la ven

Al fijar la ley brasilefia un plazo
improrrogable de 60 dias para
oposiciones, a menudo los estudios
han de realizarse de forma urgente.
Asi pues, una buena alternativa
seria encargar de antemano un
estudio basado en los aspectos
citados anteriormente de forma
que, en cuanto se produzca la
ocasion, pueda utilizarse para
fundamentar una oposicién o
accion de nulidad.

Maria Pia
mpia@herreroasociados.es

CUESTIONES A TENER EN CUENTA EN LA COPROPIEDAD DE MARCAS EN MEXICO. Cuando varias personas
pretenden registrar una misma marca en México, la Ley de la Propiedad Industrial establece que
junto con la solicitud de registro ha de presentarse un documento que incluya las “Reglas de Uso”
de dicha marca. Si bien no existe un formato preestablecido para incluir dichas reglas, la Ley enuncia
los aspectos que debe contener el mencionado anexo: productos o servicios a los que se aplicara,
quien o quienes estan facultados para otorgar licencias de uso; limitar, en su caso dichos productos
0 servicios; la persona o personas que se designen como representantes comunes ante la Autoridad
correspondiente; asi como quien tendra las facultades para cancelar el registro. Estos escritos son
examinados en el IMPI con detalle y en ocasiones el examinador plantea objeciones si considera
que por alguna razén no esta claro algun aspecto sobre la titularidad de la solicitud y futuro registro,
lo que puede causar un retraso en el tramite de registro de la marca de interés.
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Presentacion de la oficina de Herrero & Asociados

en Mexico

El pasado mes de septiembre tuvo
lugar en la ciudad de México D.F.
la presentacion de la oficina que
Herrero & Asociados abrié en
México hace ahora dos afos.

Herrero & Asociados inicio su
aventura americana con ilusién y
esfuerzo y tras dos afos de
andadura podemos afirmar que la
iniciativa ha sido un éxito y la
respuesta de nuestros clientes muy
alentadora y positiva.

La presentacion en sociedad de
nuestra oficina mexicana coincidio
con el vigje que la presidenta de
la Comunidad de Madrid, D?
Esperanza Aguirre realizé a la
capital mexicana en compaiia
de otros altos cargos de la
Comunidad, entidades y
empresarios madrilefios con el
objetivo de fomentar la presencia
de empresas e instituciones
madrilefias en uno de los paises
claves del continente americano.

En dicho acto tuvimos el gran
honor de contar con la presencia
de la presidenta de la Comunidad
de Madrid, D* Esperanza Aguirre
que dedico unas carifosas
palabras a nuestra firma como
muestra de las empresas
madrilefias que invierten en el
exterior. lgualmente nos honraron
con su presencia en nuestra
inauguracion altos representantes
de las instituciones mas
significativas de la Comunidad de
Madrid y algunos relevantes
empresarios mexicanos asi como
miembros de la Camara de
comercio mexicana: D. Jesus Sainz,
Presidente de Promomadrid, D.

Arturo Fernandez, Presidente de la
CEIM y del grupo Arturo
Cantoblanco, D* Angela Alarco,
Consejera Delegada de Turismo de
Madrid, D. Miguel Garrido de la
Cierva, Director General de la
Cémara de Comercio de Madrid,
D. José Maria Blanco, CEO del
Palacio de Hierro y D. Pablo
Espresate, Presidente de Repsol
en México. Desde aqui queremos
transmitir a la presidenta, D*®
Esperanza Aguirre nuestra mas
sincera gratitud por haber hecho
un hueco en su apretada agenda
de viaje y haber contribuido con su

presencia y la de su equipo a que
el acto de presentacion fuese todo
un éxito.

Como representacion de nuestro
despacho estuvieron presentes
nuestros socios Alvaro Martinez,
que dirigié unas palabras a los
numerosos invitados y José Miguel

Sagnier, asi como la Directora de
la oficina de México, Catalina
Lozada.

Destacamos del acto varios
aspectos fundamentales que casan
con la filosofia de nuestra expansion
internacional: de una parte, el apoyo
de las instituciones madrilefias a
las iniciativas empresariales fuera
de nuestras fronteras como
proyeccién del desarrollo de la
empresa espafola en todo el
mundo. Por otro lado, el necesario
puente entre Espafa vy
Latinoamérica por unas razones
culturales e idiomaticas evidentes
que nos acercan y hacen que
Meéxico en particular se convierta
en el natural destino de las
inversiones de nuestro pais. Por
ultimo y no menos importante, la
presencia del espafol como
idioma de negocios y como
idioma de la innovacion, aspecto
intimamente ligado con nuestra
actividad; la propiedad industrial.

Puesto que es cada vez mayor
la presencia en inversion de las
empresas no solo madrilefias sino
de otras comunidades y de otros
paises en el continente
americano, esperamos que el
actual éxito de nuestra oficina se
vea incrementado y nos anime
a seguir con la expansion
internacional de nuestra firma. Por
ello, recientemente hemos abierto
oficina en Brasil, en la ciudad de
Rio de Janeiro con la misma filosofia
de trabajo que en México, la
centralizacién de los tramites y el
ahorro de costes.

Dpto. Comunicacidn
noticias@herreroasociados.es



