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Prefacio

El conflicto es una parte ineludible de los negocios. Los métodos alternativos de soluciéon de
controversias (en sus siglas en inglés ADR, Alternative Dispute Resolution), entendidos aqui como los
gue incluyen la mediacion, la decisién de experto y el arbitraje, se desarrollaron para facilitar la
solucion de una amplia gama de controversias sin necesidad de recurrir a los tribunales judiciales.

Esta guia se ha elaborado para ofrecer una vision general y amplia de ADR con respecto a las
controversias en materia de propiedad intelectual, y para ofrecer distintas opciones a las Oficinas de
Propiedad Intelectual (OPIs), tribunales y otras entidades (que administran controversias en materia
de propiedad intelectual) interesados en integrar los procedimientos ADR en sus prestaciones
actuales.

Sin pretender en ningln caso ser dogmatica o preceptiva, esta guia tiene por objetivo servir como
publicacion de referencia basica para las OPIs, los tribunales y otras entidades que se ocupan del
desarrollo, la aplicacién y/o la mejora de los programas ADR dirigidos a las controversias en materia
de propiedad intelectual.

Para ello, el Capitulo Uno incluye los antecedentes en el uso de ADR en el mundo, seguido de una
descripcion en el Capitulo Dos de las ventajas potenciales de ADR para las controversias en materia
de propiedad intelectual. El Capitulo Tres explica con mas detalle los diferentes procedimientos ADR
que pueden emplearse en las controversias en materia de propiedad intelectual, mientras que el
Capitulo Cuatro expone a grandes rasgos algunas consideraciones practicas que pueden ser
relevantes para las OPIs y los tribunales que deseen institucionalizar los citados procedimientos ADR.
En la guia se considera que la interrelacion con la normativa vigente es un componente central para
la implementacién sustantiva y procedimental de estos procesos.

Los apéndices de la guia incluyen una sintesis de la colaboracion del Centro de Arbitraje y Mediacion
de la OMPI (Centro de la OMPI) con las OPIs, asi como modelos de documentos que pueden ser
ilustrativos. Otro apéndice contiene un modelo de documento informativo para eventuales
derivaciones de los tribunales de las controversias en materia de propiedad intelectual a ADR.

En lineas generales, el uso de ADR en las controversias en materia de propiedad intelectual en el
contexto de las OPIs o de los procedimientos judiciales es un hecho relativamente reciente. El
objetivo de esta guia es recoger algunas de estas primeras experiencias. Cabe esperar que sea una
referencia util para las OPIs y los tribunales que deseen aproximarse o seguir desarrollando la
integracion de los mecanismos ADR como una alternativa opcional a sus procedimientos
administrativos o judiciales.

La OMPI quiere dar las gracias a la Sra. Joyce Tan por haber preparado esta guia. La OMPI también
quiere expresar su agradecimiento a la Korean Intellectual Property Office (KIPO) por su apoyo
financiero para la preparacién y promocion de esta guia en el marco de los acuerdos de cooperacion
entre la OMPI y KIPO en virtud del sistema de fondos fiduciarios.
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Capitulo Uno: Antecedentes histoéricos

1.1. Origenes y primeros usos de ADR
1.1.1 Mediacion

La mediacion es un procedimiento informal en el que un intermediario neutral, el mediador, ayuda a
las partes a solucionar una controversia con arreglo a sus respectivos intereses, como se explica mas
adelante en el Capitulo 3.3. La mediacién tiene sus raices en las practicas tradicionales de
comunidades alrededor del mundo. Estas primeras puestas en practica de la mediacion dependian en
general de un lider respetado de la comunidad, que se encargaba de dar consejos y orientacion
segln los valores de la comunidad y de persuadir a las partes involucradas en la controversia para
que solucionaran sus diferencias de manera amistosa.' Se han documentado practicas tradicionales
de mediacion en Albania,” Burundi,® China,” Filipinas, Japén,” la Republica de Corea y Singapur.®

La mediacion también contribuyé al desarrollo de los sistemas legales en Roma y en la Inglaterra
anglosajona. Todo apunta a que en la Antigua Roma la mediacion judicial era el medio preferido para
solucionar controversias civiles; este enfoque tuvo una influencia importante en los procedimientos
civiles en la Europa continental, especialmente en Alemania, Austria y Suiza.” En la Inglaterra
anglosajona, los jueces y los mediadores animaban a las partes a negociar acuerdos de conciliacion
tras expresar su criterio sobre el fondo del asunto y antes de la finalizacion procesal del juicio. La
mediacién se emple6 en estos primeros sistemas legales para preservar la continuidad de la relacién
entre los litigantes y para lograr soluciones pacificas y duraderas.®

1.1.2 Arbitraje

El arbitraje, que se explica con mas detalle en el Capitulo 3.5, es un procedimiento en el que las
partes someten su controversia a uno o mas arbitros de su eleccion para obtener una decision
vinculante y final (laudo) de acuerdo con los derechos y obligaciones respectivos de las partes. El
arbitraje se desarroll6 al margen de los procesos de resolucién judicial a los que acudian los
comerciantes para arreglar sus controversias.’ Los comerciantes solian someter sus controversias a
un tribunal o a otros colegas, que adoptaban una decision con arreglo a las practicas comerciales
tradicionales. Aunque estos sistemas privados de resolucién no constituian procesos legales
formales, eran considerados como una instancia de administracion de justicia comercial con
credibilidad.™

! Ho-Beng Chia, Joo Eng Lee-Partridge y Chee-Leong Chong, ‘Traditional Mediation Practices: Are We Throwing the Baby Out
With the Bath Water?’ (2004) 21 Conflict Resol Q 451, 453-455

2 Ayse Betul Celik y Alma Shkreli, ‘An Analysis of Reconciliatory Mediation in Northern Albania: The Role of Customary
Mediators’ (2010) 62 Europe-Asia Studies 885

¥ UNESCO, ‘Women and Peace in Africa: Case Studies on Traditional Conflict Resolution Practices’ (UNESCO, 2003)
<http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001332/133274e.pdf> consultado el 23 de enero de 2015

* Joel Lee y Teh Hwee Hwee eds, An Asian Perspective on Mediation (Academy Publishing 2009) 4

® RR Callister y JA Wall, ‘Japanese Community and Organizational Mediation’ (1997) 41 J Confl Resolut 311, 313

® Joel Lee y Teh Hwee Hwee eds, ibid., 4

" Christian Biihring-Uhle, Lars Kirchhoff y Gabriele Scherer, Arbitration and Mediation in International Business (Kluwer Law
International 2006) 177

8 Valerie A Sanchez, ‘Towards a History of ADR: The Dispute Processing Continuum in Anglo-Saxon England and Today (1996)
11 The Ohio State Journal on Dispute Resolution 1, 3

° Edward Manson, Corte de Arbitraje Internacional de Londres (1893) 9 LQR 86, 87

1% Charles S Haight Jr, ‘Maritime Arbitration The American Experience’, en A Collection of the Cedric Barclay Lectures: ICMA X-
ICMA XV (Singapore International Arbitration Centre 2006)
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Se han documentado practicas tempranas de arbitraje en la Arabia preislamica y en la Europa
Occidental medieval.! El arbitraje maritimo se practico en paises de las costas occidentales y
atlanticas de Europa en torno al afio 1200,* y en Venecia se han encontrado registros de arbitrajes
maritimos que se remontan a 1229.2 El arbitraje se convirtié para los comerciantes en una alternativa
popular al litigio porque era un sistema que se auto-regulaba y que proporcionaba decisiones rapidas,
econémicas y fundamentadas.**

1.2. Institucionalizacion y reglamentacién de ADR
1.2.1 Mediacion

En paises como Australia,"> Nueva Zelanda'® y Estados Unidos de América,”’ los servicios de
mediacion y sus normativas se establecieron a principios del siglo XX para resolver los conflictos
laborales. Los conflictos laborales a finales del siglo XIX y principios del siglo XX solian ser costosos,
desestabilizadores e incluso violentos. La respuesta de las autoridades gubernamentales fue crear
servicios y leyes de conciliacién laboral, lo que permitié un uso extendido de la mediacién entre los
sindicatos y los empleadores. Estos servicios y leyes de conciliacion laboral tuvieron éxito porque
proporcionaron el marco administrativo necesario para resolver los conflictos laborales réapida y
pacificamente en un grado inimaginable hasta entonces."®

1.2.2 Arbitraje

Las instituciones y la normativa relativas al arbitraje se formalizaron por primera vez en los siglos
XVI'y XIX para fomentar y facilitar el uso del arbitraje. En términos generales, las instituciones de
arbitraje tuvieron mas éxito donde ya existian leyes que facilitaban la ejecuciéon de los acuerdos y
laudos de arbitraje.19 Por ejemplo, el arbitraje solo comenz6 a prosperar en Estados Unidos de
América una vez que se promulgé en 1925 la Ley Federal de Arbitraje, si bien las instituciones de
arbitraje se habian creado ya en 1768.”° En el Reino Unido se promulgé por primera vez una
legislacién sobre arbitraje en 1698 que desembocd en la Ley de Arbitraje de 1889. El arbitraje
prosperd bajo los auspicios de este régimen Iegal,21 a pesar de que las instituciones de arbitraje no
fueron establecidas hasta 1892.%

La aprobacion de leyes es fundamental para el desarrollo del arbitraje, pero las propias instituciones
de arbitraje pueden jugar un rol importante en la promulgacién y fomento de estas leyes. La Corte
Internacional de Arbitraje de la Camara de Comercio Internacional (CCl) fue establecido en 1923 para
disponer de una institucién con un minimo caracter “internacional” para la joven industria del arbitraje

1 Alan Redfern, M Hunter et. al., Law and Practice of International Commercial Arbitration (4.2 ed., Sweet & Maxwell 2004) parr.
1-04

2 william Tetley, Marine Cargo Claims (4.2 ed., Ediciones Yvon Blais 2009) 1417

'3 Fabrizio Marrella, ‘Unity and Diversity in International Arbitration: the Case of Maritime Arbitration’ (2005) Am U Int'| L Rev
1055, 1058

* Earl S Wolaver, ‘The Historical Background of Commercial Arbitration’ (1934) 83 U Pa L Rev 132, 144

!5 0 de R Foenander, ‘The New Conciliation and Arbitration Act in Australia’ (1929) 19 Int'| Lab Rev 151

'® Judy Dell y Peter Franks, ‘Mediation and Collective Bargaining in New Zealand’ (Ministerio de Negocios, Innovacién y
Empleo, 2009) <http://www.dol.govt.nz/publications/research/contemporary-mediation-practice/page-07.asp> consultado el 27
de enero de 2015

7 Edgar L Warren, ‘The Conciliation Service: V-J Day to Taft-Hartley’ (1948) 1 Indus Lab Rel Rev 351

'8 Michael Wallin, ‘Labour Administration: Origins and Development’ (1969) 100 Int Lab Rev 51, 72

® Frank D Emerson, ‘History of Arbitration Practice and Law’ (1970) 19 Clev St L R 155, 158-159

% Charles S Haight Jr, ‘Maritime Arbitration The American Experience’ in A Collection of the Cedric Barclay Lectures: ICMA X-
ICMA XV (Singapore International Arbitration Centre 2006)

2 Sidney P Simpson, ‘Specific Enforcement of Arbitration Contracts’ (1934) 83 U Pa L Rev 160, 165

2 |a London Court of International Arbitration (LCIA) fue inaugurada como City of London Chamber of Arbitration en 1892.
Véase Edward Manson, ‘The City of London Chamber of Arbitration’ (1893) 9 LQR 86
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internacional.”® Posteriormente, el Tribunal Internacional de Arbitraje desempefié un papel principal

en la promulgacién de la Convencién sobre el Reconocimiento y la Ejecucion de las Sentencias
Arbitrales Extranjeras (Convencion de Nueva York), que se considera en general como el mas
importante de los tratados multilaterales sobre arbitraje internacional.”*

1.3. El auge de ADR en el mundo
1.3.1 El crecimiento de ADR como alternativa a los litigios judiciales

El “boom” de ADR en las décadas de 1970 y 1980 fue fruto en buena medida de un aumento del
descontento con los litigios judiciales.25 Aparte de ser excesivos, de requerir mucho tiempo y de
correr el riesgo de enconarse, era evidente que los litigios también podian implicar un riesgo
enorme.”® Ademas, existia el temor, sobre todo entre algunos académicos y juristas, de que se
produjera una “explosion de litigios”, un escenario de sociedades excesivamente litigantes que
abrumaran a los tribunales con pleitos innecesarios y costosos.?’

Esta preocupacion llevo al profesor Frank Sander a desarrollar el concepto de “tribunal con multiples
puertas” (multi-door courthouse), que presentd en la Conferencia Pound en 1976. El “tribunal con
multiples puertas” proporcionaria una serie de servicios de solucion de controversias, y los
funcionarios judiciales remitirian a las partes al procedimiento mas adecuado para su caso. La
mediacién y el arbitraje jugarian papeles clave en el “tribunal con multiples puertas” como alternativas
a los litigios.?®

La presentacion del profesor Sander es reconocida por muchos como el “big bang” del movimiento
ADR en el mundo por tres razones. En primer lugar, porque popularizé la idea de que las
controversias podian canalizarse a través del mecanismo de solucibn de controversias mas
adecuado. En segundo lugar, porque fomentaba las ventajas de las alternativas a los litigios, como la
mediacion y el arbitraje.?® Por dltimo, porque el “tribunal con mdltiples puertas” demostré ser un
mecanismo eficaz para facilitar el acceso a los servicios ADR y a los procesos judiciales tradicionales.
Tras la Conferencia Pound, se establecieron “tribunales con mdltiples puertas” en Estados Unidos de
América,®® y su éxito impulsoé iniciativas similares en, por ejemplo, Australia,®* Canada,® Paises
Bajos,* Nigeria® y Singapur.*®

% Emmanuel Gaillard, Berthold Goldman y John Savage eds., Fouchard, Gaillard, Goldman on International Commercial
Arbitration (Kluwer Law International 1999) 174

2 Alan Redfern, M Hunter et. al., Law and Practice of International Commercial Arbitration (42 ed., Sweet & Maxwell 2004) 1-05
% Bill Maurer, ‘The Disunity of Finance: Alternative Practices to Western Finance’ en Karin Knorr Cetina y Alex Preda (eds.) The
Oxford Handbook of the Sociology of Finance (Oxford University Press 2012) 413

% Kevin M Lemley, ‘'l Make Him An Offer He Can’t Refuse: A Proposed Model For Alternative Dispute Resolution in Intellectual
Property Disputes’ (2004) 37 Akron L Rev 287, 311-312

" Marc Galanter, ‘The Day After the Litigation Explosion’ (1986) 46 Mod L Rev 3, 5

% Frank E A Sander, ‘Varieties of Dispute Processing’ en A Leo Levin y Russell R Wheeler (eds.), Conferencia Pound:
Perspectives on Justice in the Future (West Group 1979) 65, 83

 Michael L Moffitt, ‘Before the Big Bang: The Making of an ADR Pioneer’ (2006) 22 Negotiation J 435

% “Transcript: A Dialogue Between Professors Frank Sander and Mariana Hernandez Crespo’ (2008) 5 U St Thomas L J 665,
673

% Robert French, ‘Perspectives on Court Annexed Alternative Dispute Resolution’ (Tribunal Supremo de Australia, 27 de julio
de 2009) <http://www.hcourt.gov.au/assets/publications/speeches/current-justices/frenchcj/frenchcj27july09.pdf> (consultado el
29 de enero de 2015)

% Trevor CW Farrow, Civil Justice, Privatization and Democracy (University of Toronto Press 2014) 73

% Annie J de Roo y Robert W Jagtenberg, ‘The Dutch Landscape of Court-Encouraged Mediation’ en Nadja Marie Alexander
eds.), Global Trends in Mediation (Kluwer Law International 2006) 288

“ Ajigboye Oyeniyi, ‘The Concept of Multi-Door Courthouse in Nigeria: Rethinking Frank Sander‘s Concept’ (Social Science
Research Network, 16 de noviembre de 2014) <http://ssrn.com/abstract=2525677> (consultado el 29 de enero de 2015)

% Marvin Bay, Shoba Nair y Asanthi Mendi ‘The Integration of Alternative Dispute Resolution Within the Subordinate Courts’
Adjudication Process’ (2004) 16 SAcLJ 501
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1.3.2 Globalizacion de ADR

Desde la década de 1980, ADR ha cobrado un protagonismo sin precedentes en la comunidad
internacional, y los programas ADR han proliferado a escala global.* El factor de atraccién de ADR
se puede atribuir al simple hecho de que ofrece algo para todos: un canal adicional para facilitar el
acceso a la justicia, ofreciendo de este modo un desahogo administrativo a los tribunales y a los
organismos publicos; una via potencialmente rapida, barata y flexible para las partes en litigio para
solucionar controversias; asi como una industria en crecimiento y un negocio crecientemente rentable
para los profesionales y las instituciones relacionadas con ADR.%

En términos generales, los programas ADR han sido desarrollados por tribunales y organismos para
complementar y apoyar los procesos legales.*® Al canalizar las controversias que se adectan a los
procesos ADR, los “tribunales con multiples puertas” reducen el trabajo pendiente, aceleran la
solucion de casos y facilitan el acceso a la justicia mediante la reduccion de los obstaculos
econdémicos y de procedimiento a la solucion de controversias.* Los programas ADR relacionados
con los tribunales también sitdan a los tribunales judiciales en una mejor posicién para hacerse cargo
de controversias inadecuadas para un procedimiento contencioso.* Un ejemplo son los tribunales de
familia, que adoptaron desde hace tiempo los programas de mediacion dadas las caracteristicas
emocionales e interpersonales de las controversias familiares.**

Més alld de los esfuerzos judiciales, el crecimiento de ADR ha sido impulsado por una fuerte
demanda por parte de la comunidad empresarial internacional. Los procesos ADR resultan
adecuados para las empresas porque pueden ahorrar tiempo y dinero, y porque pueden proporcionar
resultados comerciales de utilidad: los laudos arbitrales son generalmente ejecutables a nivel
internacional® y suelen resultar definitivos,*? y la mediacion posibilita alcanzar soluciones que tengan
en consideracion los intereses de las partes. No es sorprendente que las grandes corporaciones
recurran extensamente a ADR como alternativa preferencial a los litigios relacionados con
controversias comerciales.** Esta preferencia por ADR se suele reflejar en los contratos comerciales,
en los que son cada vez mas habituales las clausulas que exigen a las partes que sometan sus
controversias a la mediacion o al arbitraje antes de entablar procesos judiciales.

% Anthony Wanis-St. John, ‘Implementing ADR in Transitioning States: Lessons Learned from Practice’ (2000) 5 Harv.
Negotiation L. Rev. 339, 340

7 Andrew Phang, ‘Alternative Dispute Resolution and Regional Prosperity — A View from Singapore’ (Tribunal Supremo de
Singapur, 25 de septiembre de 2014) <https://www.supremecourt.gov.sg/default.aspx?pgid=5522&printFriendly=true>
gconsultado el 3 de enero de 2015)

% Larry Ray y Anne L Clare, ‘The Multi-Door Courthouse Idea - Building the Courthouse of the Future Today (1985) 1 Ohio St J
on Disp Resol 7, 12

% Scott Brown, Christine Cervenak y David Fairman, ‘Alternative Dispute Resolution Practitioners Guide’ (Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, 1998) <http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/200sbe.pdf>
(consultado el 3 de febrero de 2015), 9

% Amber Murphy Parris, ‘Alternative Dispute Resolution: The Final Frontier of the Legal Profession’ (2013) 37 J Legal Prof 295,
302

> Benoit Bastard y Laura Cardia-Voneche, ‘Family Mediation in France’ (1993) 7 Int'l J L & Fam 271, 277

“2 De acuerdo con la Convencién de Nueva York, las partes contratantes estan obligadas en general a reconocer y aplicar los
laudos arbitrales extranjeros a la par de las sentencias de los tribunales nacionales. A fecha de abril de 2015, habia 155
Estados contratantes. Véase Comision de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional ‘Situacion actual -
Convencioén sobre el Reconocimiento y la Ejecucion de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Nueva York, 1958)" (Comisién de
las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, 2015)
<http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status.html > (consultado el 18 de mayo de 2015)
“* Por lo general, no cabe recurso o revisidn sobre las cuestiones de fondo de los laudos arbitrales por parte de los tribunales
nacionales. Véase Trevor Cook y Alejandro | Garcia, International Intellectual Property Arbitration (Kluwer Law International
2010) 38

“* La Encuesta sobre Arbitraje Internacional 2013 revel6 que el arbitraje era el mecanismo de solucién de controversias mas
apreciado entre las empresas encuestadas, y la Encuesta de Fortune 1000 en 2011 puso de relieve que el 98% de los
abogados corporativos encuestados habian participado en procesos de mediacion en los tres afios anteriores al sondeo. Vease
PwC and Queen Mary, Universidad de Londres, ‘International Arbitration Survey 2013: Corporate Choices in International
Arbitration’ (PwC, 2013) <http://www.pwc.com/gx/en/arbitration-dispute-resolution/assets/pwc-international-arbitration-
study.pdf> (consultado el 2 de febrero de 2015); Thomas J Stipanowich y J Ryan Lamare, ‘Living with ADR: Evolving
Perceptions and Use of Mediation, Arbitration and Conflict Management in Fortune 1000 Corporations’ (2014) 19 Harv Negot L
Rev 1, 41
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El auge de ADR en el ambito comercial ha estimulado su desarrollo como industria profesional de
servicios, con instituciones y profesionales que compiten por obtener una porcién de un mercado que
crece internacionalmente.® Las instituciones de ADR han experimentado un crecimiento importante
en el volumen y el valor monetario de las controversias,*® y entre los profesionales de ADR hay
destacados expertos en diversos ambitos, como el derecho, los negocios, la construccion y la
tecnologia.”” ADR ha evolucionado, pasando de ser una mera alternativa a los litigios a convertirse en
una industria de alto valor por derecho propio.

1.3.3 Tendencias generales y panorama

El momento actual de ADR se centra en su uso en las controversias comerciales internacionales y en
materia de inversiones. Las controversias comerciales estan adquiriendo progresivamente una
dimensioén internacional debido a la globalizacion y el comercio transnacional,”® y los tratados
bilaterales de inversion se han convertido en terreno fértil para las controversias entre inversores y
Estados.*

ADR internacional es adecuado para las controversias transfronterizas porque ofrece un foro Unico y
neutral para la solucién de controversias; el arbitraje internacional ha resultado especialmente
atractivo por su irrevocabilidad y por la facilidad en lineas generales de aplicarlo internacionalmente.
Debido al valor y la complejidad de las controversias comerciales internacionales, en las que hay en
juego millones e incluso miles de millones de ddlares,* ADR internacional se ha convertido en una
industria prestigiosa y lucrativa. El resultado es que plazas como Dubai,*® Hong Kong,** Singapur® y

> Andrew Phang, ‘Alternative Dispute Resolution and Regional Prosperity — A View from Singapore’ (Tribunal Supremo de
Singapur, 25 de septiembre de 2014) <https://www.supremecourt.gov.sg/default.aspx?pgid=5522&printFriendly=true>
(consultado el 3 de enero de 2015)

“® La China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC) admitié a tramite 1.060 casos en 2012, y el
importe econédmico total de las controversias aument6 hasta los 15.500 millones de yuanes, desde los 3.500 millones del afio
anterior. El Singapore International Arbitration Centre admitié a tramite 259 casos en 2013 con un valor total de 6.060 millones
de dolares de Singapur (SGD), lo que superé la suma conjunta de 4.930 millones de SGD de los afios 2011 y 2012. Vease
Yuan Jianlong, ‘Working Report of 2012 and Working Plan of 2013 (Extracto) (CIETAC, 21 de enero de 2013)
<http://www.cietac.org/index/aboutUs/workingReport/47846d42b359e57f001.cms> (consultado el 4 de febrero de 2015); K
Shanmugam, ‘Discurso del Ministro de Justicia, K Shanmugam, durante el debate del Comité de Abastecimiento en 2014’
(Ministerio de Justicia, Singapur, 5 de marzo de 2014) <https://www.mlaw.gov.sg/news/parliamentary-speeches-and-
responses/speech-by-minister-during-cos-2014.html> (consultado el 4 de febrero de 2015)

“" Centro de Mediacion Internacional de Singapur, ‘Panels: Mediators’ (Centro de Mediacién Internacional de Singapur, 2014)
<http://simc.com.sg/panels/mediators/; American Arbitration Association, ‘Qualification Criteria of the AAA/ICDR Rosters and
Panels’ (American Arbitration Association, 2014)
<https://www.adr.org/aaal/faces/arbitratorsmediators/aboutarbitratorsmediators/qualifications> (consultado el 4 de febrero de
2015)

“8 Christian Buhring-Uhle, Lars Kirchhoff y Gabriele Scherer, Arbitration and Mediation in International Business (Kluwer Law
International 2006) 6

“* The Economist, ‘The arbitration game’ (The Economist, 11 de octubre de 2014) <http://www.economist.com/news/finance-
and-economics/21623756-governments-are-souring-treaties-protect-foreign-investors-arbitration> (consultado el 4 de febrero de
2015)

% 35 | Strong, ‘Beyond International Commercial Arbitration? The Promise of International Commercial Mediation’ (2014) 45
Wash U J L & Poly 10, 27

* ‘Mediation of Investor-State Conflicts’ (2014) 127 Harv L Rev 2543, 2551

%2 En 2014, se dict6 un laudo de 50.000 millones de délares de Estados Unidos de América contra la Federacion de Rusia en
un arbitraje entre inversores y el Estado; fue el mayor laudo de la historia del arbitraje. Vease Sherman & Sterling LLP, ‘Historic
Award in the Yukos Majority Shareholders Arbitration’ (Sherman & Sterling LLP, 28 de julio de 2014)
<http://www.shearman.com/~/media/Files/NewsInsights/Publications/2014/07/Historic-Award-in-the-Yukos-Majority-
Shareholders-Arbitration-1A-072814.pdf> (consultado el 3 de febrero de 2015)

%% Camara de Comercio Internacional , ‘New Expert Rules launch roadshow kicks off in Dubai’ (Camara de Comercio
Internacional , 14 de enero de 2015 <http://www.iccwbo.org/News/Articulos/2015/New-Expert-Rules-launch-roadshow-kicks-off-
in-Dubai/> consultado el 4 de febrero de 2015

** Ranajit Dam, ‘The year in 2015’ (Asia Legal Business, January 1, 2015) <http://www.legalbusinessonline.com/features/year-
2015/67987> consultado el 4 de febrero de 2015

** K Shanmugam, ‘Discurso del Ministro de Justicia, K Shanmugam, durante el debate del Comité de Abastecimiento en 2014’
(Ministerio de Justicia, Singapur, 5 de marzo de 2014) <https://www.mlaw.gov.sg/news/parliamentary-speeches-and-
responses/speech-by-minister-during-cos-2014.html> consultado el 4 de febrero de 2015
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la Republica de Corea® se estan estableciendo como centros internacionales de esta practica al
proporcionar servicios integrales de ADR y tener una infraestructura legal que facilita el uso de ADR.
En este contexto, es improbable que ADR internacional vaya a ser una tendencia pasajera, sino mas
bien un fendmeno con un recorrido importante y a largo plazo.

1.4. La evolucion del uso de ADR en las controversias en materia de
propiedad intelectual

1.4.1 Primeros usos y reglamentos

El uso de ADR en las controversias en materia de propiedad intelectual se remonta al siglo XIX. En
Suecia, un real decreto de 1834 exigia el arbitraje cuando se presentaban objeciones al registro de
patentes,”” y en el Reino Unido los juristas recomendaban ya en 1855 el arbitraje para las
controversias en materia de patentes.”® En Estados Unidos de América, a principios del siglo XX se
recurria al arbitraje en el caso de demandas derivadas del registro de disefios,* asi como en el caso
de controversias en materia de patentes en la industria aeronautica.®® Sin embargo, pese a estos
ejemplos tempranos, el uso de ADR para las controversias en materia de propiedad intelectual no se
generalizé hasta finales del siglo XX.**

1.4.2 El Centro de Arbitraje y Mediacién de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual

Fundada en 1967, la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es una agencia de las
Naciones Unidas cuyo objetivo es promover la proteccién de la propiedad intelectual a través de la
cooperacion entre los Estados.®”” Dentro de este marco mas amplio, el Centro de Arbitraje y
Mediacién de la OMPI (Centro de la OMPI) fue creado en 1994% como proveedor neutral,
independiente y sin animo de lucro de servicios de solucién de controversias.® Se trata del Unico
proveedor internacional de servicios especializados en ADR para controversias en materia de
propiedad intelectual, y es la institucion lider en la administraciébn de controversias en materia de
nombres de dominio de Internet.®®

* Lisa Feissner y Tom Feissner, ‘Korean Dignitaries Promote Seoul as Hub of International Arbitration at 2014 Summit’
(JDSupra Business Advisor, 4 de diciembre de 2014) <http://www.jdsupra.com/legalnews/korean-dignitaries-promote-seoul-as-
hub-38854/> consultado el 4 de febrero de 2015

* John Coryton, ‘A Treatise on the Law of Letters-Patent, for the Sole Use of Inventions in the United Kingdom of Great Britain
and Ireland; including the Practice Connected with the Grant: To Which is Added a Summary of the Patent Laws in Force in the
Principal Foreign States; with an Appendix of Statutes, Rules, Practical Forms, Etc’ (1855) 87 Law Libri 206

%8 La “Common Law Procedure Act” de 1854 autorizé que, con el consentimiento de ambas partes, las controversias fueran
sometidas a arbitraje una vez comenzado el juicio. Coryton recomendaba el arbitraje para los casos de infracciones de
patentes teniendo en cuenta el conocimiento en la materia del experto en arbitraje en esta esfera. Véase John Coryton, ‘A
Treatise on the Law of Letters-Patent, for the Sole Use of Inventions in the United Kingdom of Great Britain and Ireland;
including the Practice Connected with the Grant: To Which is Added a Summary of the Patent Laws in Force in the Principal
Foreign States; with an Appendix of Statutes, Rules, Practical Forms, Etc’ (1855) 87 Law Libri 196-198

% En 1928, la Oficina de Registros de Disefio Industrial creé un sistema de registro para los disefios. Los usuarios de la Oficina
tenian que suscribir el acuerdo de arbitraje que les exigia someter a arbitraje las reclamaciones o controversias derivadas del
registro de disefios. Véase Irene Blunt, ‘The Marketing of Ideas’ (1943) 1 Arb in Action 8

€ Benjamin Kirsh, ‘Patent Pools and Cross Licensing Agreements’ (1938) 20 J. Pat. Off. Soc'y 733, 765

® Harry Goldstein, ‘Patent, Trademark and Copyright Arbitration Guide’ (1971) 53 J Pat Off Soc’y 224, 226; Jesse S Bennett,
‘Saving Time and Money By Using Alternative Dispute Resolution For Intellectual Property Disputes — WIPO to the Rescue’
2010) 79 Revista Juridica UPR 289, 400

2 Convenio que establece la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual 1967, Articulo 3

% Centro de Arbitraje y Mediacion de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, ‘Solucién extrajudicial de
controversias’ <http://www.wipo.int/amc/es/> consultado el 23 de julio de 2015

® Ignacio de Castro y Panagiotis Chalkias, ‘Mediation and Arbitration of Intellectual Property and Technology Disputes: The
Operation of the World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center’ (2012) 24 SAcLJ 1059, 1060

% Este servicio incluye la Politica uniforme de solucién de controversias en materia de nombres de dominio (Politica UDRP),
propuesto por la OMPI, bajo la cual el Centro de la OMPI ha procesado mas de 31.000 casos abarcando cerca de 60.000
nombres de dominio. Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, ‘Solucién de controversias en materia de nombres de
dominio’ <http://www.wipo.int/amc/es/domains/> consultado el 23 de julio de 2015
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El Centro de la OMPI administra procedimientos de mediacion, arbitraje, arbitraje acelerado y
decision de experto de acuerdo con los Reglamentos de la OMPI. A fecha de 2015, el Centro de la
OMPI ha administrado unos 400 casos con valores comprendidos entre los 20.000 y los cientos de
millones de délares. Empresas de todos los tamafios y organizaciones de investigacion de mas de 60
paises han recurrido a los servicios ADR de la OMPI.?*® Ademas, el Centro de la OMPI ha ayudado al
establecimiento de procedimientos conjuntos de solucion de controversias por parte de las OPIs en
Brasil, Colombia, Filipinas, Republica de Corea y Singapur para facilitar el uso de los procedimientos
ADR en las controversias que administran estas OPIs.®” El Centro de la OMPI también desarrolla
procedimientos de solucion de controversias hechos a medida para industrias especiﬁcas,68 y ofrece
programas de formacion para mediadores y arbitros. Con su amplia red de expertos en materia de
propiedad intelectual y de ADR, y con la neutralidad internacional de la OMPI, el Centro de la OMPI
esta en la vanguardia de ADR para controversias en materia de propiedad intelectual.®®

% Incluidos Alemania, Australia, Austria, Canadd, China, Chipre, Dinamarca, Espafia, Estados Unidos de América, Federacion
de Rusia, Finlandia, Francia, Irlanda, India, Indonesia, Israel, Italia, Japén, Malasia, Noruega, Paises Bajos, Panam4, Reino
Unido, Rumania, Singapur, Suiza y Turquia

®7 Centro de Arbitraje y Mediacién de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, "WIPO Alternative Dispute Resolution
(ADR) for Intellectual Property Offices’ <http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipos/> consultado el 23 de junio de
2015

% El Centro de la OMPI facilita una lista de servicios de ADR para sectores especificos en el Apéndice B.4 que esta disponible
en la pagina web de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual bajo el titulo ‘Servicio de procedimientos ADR de la
OMPI para sectores especificos’ <http://www.wipo.int/amc/es/center/specific-sectors/> consultado el 23 de julio de 2015

% Se puede obtener mas informacién sobre los arbitros y mediadores de la OMPI en <http://www.wipo.int/amc/es/neutrals/>
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Capitulo Dos: Ventajas del uso de ADR en controversias en
materia de propiedad intelectual

2.1. Autonomia de las partes

Las controversias en materia de propiedad intelectual tienen rasgos distintivos: a menudo abarcan
varios paises e implican cuestiones altamente técnicas, leyes complejas e informacién sensible.
Normalmente, las partes quieren un proceso de solucion de controversias que pueda adaptarse para
tener en cuenta estos rasgos distintivos. Sin embargo, los litigios pueden ser mecanismos muy
rigidos y limitados por leyes complejas, y las partes rara vez gozan de la discrecionalidad para
adaptar el proceso a su controversia.’

Por el contrario, ADR ofrece a las partes la libertad de personalizar su proceso de solucién de
controversias en un foro tnico.”* Las partes pueden elegir el proceso ADR que mejor se adapte a su
controversia: mediacion, arbitraje y decisién de experto son opciones posibles.”” Las partes pueden
acordar reunirse en un lugar neutral, nombrar un experto neutral de su elecciébn y actuar en
conformidad con las normativas y los procedimientos que ellos mismos hayan modificado para
satisfacer sus necesidades.” Algunos procesos ADR, como la mediacion, incluso permiten a las
partes generar resultados que tengan en cuenta sus intereses especificos.” La autonomia de las
partes es el principio rector de ADR y es algo que queda de manifiesto en sus muchas ventajas.75

2.2. Procedimiento Unico; neutralidad jurisdiccional

Dado que los derechos en materia de propiedad intelectual son territoriales por naturaleza, pueden
existir simultdneamente como piezas separadas bajo leyes nacionales diferenciadas en varios paises,
a pesar de la existencia de tratados internacionales que armonizan la existencia o el registro de
derechos de propiedad intelectual, como las marcas y las patentes, en los diferentes paises
signatarios. El aumento del comercio transfronterizo y la utilizaciéon internacional de la propiedad
intelectual significa que las controversias relacionadas con la propiedad intelectual probablemente
tendran un impacto en varios paises.’’

En los litigios sobre controversias en materia de propiedad intelectual que implican a varios paises,
las partes pueden verse obligadas a iniciar procedimientos judiciales por separado en esos paises
para abordar o hacer cumplir derechos de propiedad intelectual existentes en cada uno de ellos™. El
resultado es que, potencialmente, estos procedimientos pueden quedar sujetos a un complejo
conflicto de consideraciones legales. Por el contrario, ADR permite abordar los diversos asuntos y
derechos asociados a los distintos paises en un procedimiento Unico, como el arbitraje o la
mediacion.”® ADR también es (til cuando se inician varias acciones judiciales en el mismo pais.®

" Veronique Bardach, ‘A Proposal for the Entertainment Industry: The Use of Mediation as an Alternative to More Common
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Propiedad Intelectual) <http://www.wipo.int/treaties/es/> consultado el 20 de mayo de 2015
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Property-Specific Alternative Dispute Resolution’ (1997) 49 Stan L Rev 917, 930

8 Voda v Cordis Corp., No. 05-1238 (Fed. Cir., 1 de febrero de 2007)
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Quarterly 51, 63

Guia de la OMPI sobre solucién extrajudicial de controversias para Oficinas de Propiedad
Intelectual y tribunales judiciales - 15


http://www.wipo.int/treaties/es/

Las partes implicadas en controversias transfronterizas también valoran la neutralidad jurisdiccional;
es muy probable que ninguna de ellas quiera que la controversia sea juzgada en el pais de la parte
contraria.® Los procedimientos ADR posibilitan esa neutralidad jurisdiccional con respecto a los
tribunales nacionales al proporcionar un foro neutral para la soluciéon de controversias. Las partes
pueden elegir un arbitro o mediador que no esté radicado en la misma jurisdiccion que las partes,
recurrir a un derecho neutral para regir la controversia y ponerse de acuerdo sobre un lugar neutral.*
Los reglamentos ADR, como los establecidos por el Centro de la OMPI, también son neutrales con
respecto al derecho, el idioma y la cultura de las partes.83 La neutralidad jurisdiccional da a los
procedimientos ADR una clara ventaja sobre los litigios judiciales para las controversias
transfronterizas en materia de propiedad intelectual.

2.3. Conocimiento especializado independiente

Las controversias en materia de propiedad intelectual pueden implicar cuestiones altamente técnicas
y cuestiones legales complejas,® pero no todos los paises tienen tribunales o jueces especializados
en propiedad intelectual.®® Por lo tanto, cuando los jueces vy los jurados carecen del conocimiento
necesario para comprender las complejas cuestiones factuales, técnicas y legales que estan en
juego, pueden ser necesarios tiempo y recursos considerables para ponerles al tanto de las
tecnologias y leyes relevantes.®

Los procedimientos ADR permiten a las partes elegir un arbitro o mediador con conocimientos
especializados para que tome las decisiones o actlie como facilitador.?’” Los expertos en derecho, en
tecnologia o en industrias especificas pueden ser nombrados arbitros o mediadores; las partes
también tienen la capacidad de designar un grupo de expertos con conocimientos en diferentes
esferas relacionadas con la controversia. Los arbitros o mediadores pueden emplear su formacion y
experiencia para servir de guia durante el procedimiento ADR, y para alcanzar una solucion
satisfactoria de la controversia. Cuando se nhombra a expertos competentes, los procedimientos ADR
ofrecen ventajas que no estarian disponibles mediante un procedimiento judicial.88

2.4. Sencillez; flexibilidad

Los procedimientos ADR son sencillos y flexibles desde el punto de vista procesal en comparacion
con los litigios. ADR da libertad a las partes para ponerse de acuerdo sobre la gestion del
procedimiento y para elegir reglas procesales adecuadas.® Las partes pueden, por ejemplo, fijar
limites a la cantidad de datos de encuestas admitida para las controversias en materia de marcas,” e
incluso, si cabe, elegir el grado en que se deben aplicar normas relativas a la admisién de pruebas.gl
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Ademas, los procedimientos ADR pueden proporcionar un mecanismo simple de solucion de
controversias legalmente complejas en materia de propiedad intelectual. Por ejemplo, la mediacion
pone el énfasis en los motivos e intereses de las partes, y no necesariamente en sus estrictas
posiciones juridicas. Esto ayuda a las partes a concentrarse en sus intereses compartidos y no en
sus aciertos y errores legales, lo que facilita alcanzar un acuerdo satisfactorio.”” Este planteamiento
no elimina las complejidades legales de la controversia, pero un mediador con el conocimiento legal
y/o en la materia pertinente, y con experiencia, puede proporcionar la ayuda y el respaldo adecuados.

2.5. Ahorro de tiempo

Los procedimientos judiciales suelen requerir mucho tiempo, lo que puede tener un efecto adverso
sobre los derechos de propiedad intelectual. Los derechos de propiedad intelectual de duracion
limitada, como las patentes, pueden expirar antes de que se pueda dictar sentencia firme. En
cualquier caso, las fuerzas del mercado tienen un efecto sobre la duracién rentable de los derechos
de propiedad intelectual: los productos patentados pueden quedar obsoletos rapidamente y las
marcas pueden ser sensibles al factor tiempo si representan productos con ciclos de vida cortos.”

Las muchas ventajas de ADR se traducen en un ahorro sustancial de tiempo. ADR permite a las
partes evitar tribunales judiciales con sobrecarga de trabajo y litigios redundantes en el ambito
nacional e internacional. Los &rbitros y mediadores no necesitan largas explicaciones sobre las
cuestiones técnicas y legales en juego,94 y la flexibilidad y sencillez establecidas permiten que las
controversias se solucionen con prontitud, especialmente cuando se simplifican los procedimientos
probatorios prolongados.®

DECISION
DE EXPERTO

ARBITRAJE
ACELERADO

- LITIGIO LITIGIO .
. EN JURISDICCION EN JURISDICCION
MEDIACION ARBITRAJE LOCAL EXTRANJERA
TIEMPO TIEMPO
(L gy
COSTO uTiGIo COSTO
DECISION ARBITRAJE EN JURISDICCION
DE EXPERTO ACELERADO LOCAL LITIGIO
EN JURISDICCION
MEDIACION ARBITRAJE EXTRANJERA

Tiempo y costo de los procedimientos judiciales, el arbitraje, el arbitraje acelerado, la mediaciény la
decision de experto®

2.6. Ahorro de costos

Los pleitos en materia de propiedad intelectual pueden ser onerosos, especialmente si conllevan
recursos Yy litigios en el extranjero. El costo prohibitivo de los litigios en algunos paises puede dificultar
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<http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/surveyresults.pdf> consultado el 23 de junio de 2015
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gue las personas o las pequefias empresas hagan valer sus derechos o puedan defenderse cuando
se trata de demandas en materia de propiedad intelectual presentadas contra entidades de mayor
tamarfio o viceversa.

En comparacién con los litigios, ADR ofrece a las partes una via asequible y accesible para
solucionar sus controversias. Las muchas ventajas de ADR implican un ahorro econémico importante,
dado que las partes pueden evitar litigios onerosos domésticos e internacionales, recurrir a arbitros y
mediadores que pueden ahondar directamente en cuestiones complicadas relacionadas con la
propiedad intelectual, y evitar procedimientos complicados y formalistas. El ahorro de tiempo
generado por ADR también se traduce de manera natural en un ahorro de costos.”’

2.7. Confidencialidad

La confidencialidad suele tener una importancia crucial en las controversias en materia de propiedad
intelectual. Por esta razoén, las partes son reacias a los procesos judiciales cuando se trata de
secretos comerciales o de informacion de dominio privado, tales como los resultados experimentales
producto de la investigacién y el desarrollo.*® El litigio y el proceso de descubrimiento de elementos
probatorios (“discovery”) pueden causar la difusién publica de la citada informacion sensible,*® lo que
puede perjudicar de manera irreversible las perspectivas de negocio de las partes.100

La confidencialidad es una ventaja clave de ADR porque permite a las partes controlar con eficacia la
difusion y el acceso a la informacion sensible.’® La informaciéon de dominio privado puede ser
confidencial en virtud de acuerdos entre las partes,lO2 y los arbitros pueden dictar medidas cautelares
para evitar que las partes accedan a los documentos confidenciales.’® Ademas, al contrario que en
los litigios, todo el procedimiento ADR y su resultado pueden ser confidenciales, o que puede ser
ventajoso para las partes que desean preservar su reputacion y sus relaciones empresariales.104

2.8. Ausencia derecurso

Por lo general, los procedimientos ADR producen resultados vinculantes que resultan en una solucién
firme e irrevocable de la controversia. Esta irrevocabilidad es una clara ventaja de ADR, teniendo en
cuenta que la complejidad de los litigios en materia de propiedad intelectual puede implicar que el
resultado sea poco claro. Las sentencias pueden ser revocadas en fase de apelaci(’)n,105 y los jurados
gue carecen de conocimientos técnicos pueden adoptar decisiones incorrectas.'®

Por el contrario, los laudos arbitrales estan disefiados para ser firmes e inapelables, y los recursos
gue se presentan rara vez prosperan. Los tribunales judiciales suelen ser reacios a admitir a tramite
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to the Rescue’ (2010) 79 Revista Juridica UPR 289, 396 — 398
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recursos o revisiones judiciales sobre el fondo de los laudos arbitrales porque esto subvertiria la
intencion original de las partes de evitar un pleito en los tribunales.'® En el caso de las controversias
en materia de propiedad intelectual, la irrevocabilidad del arbitraje ofrece a las partes una decision
inapelable sobre la validez y el alcance de sus derechos en materia de propiedad intelectual.**®

Otros procedimientos ADR pueden beneficiarse de la irrevocabilidad de los laudos arbitrales. Por

ejemplo, las soluciones producto de la mediacién suelen ser acuerdos contractuales que pueden

estar sujetos a un procedimiento judicial en el futuro. Para evitar este problema, las partes pueden

recurrir a un procedimiento hibrido de ADR como el Med-Arb,'® o designar como arbitro a su

mediador con el objetivo de registrar el acuerdo de mediacién en un laudo por acuerdo de las
110

partes.

2.9. Ejecutabilidad

Los procedimientos ADR que generan resultados internacionalmente ejecutables son utiles para las
controversias transfronterizas en materia de propiedad intelectual.'** El arbitraje se ha generalizado
de manera especial en este tipo de controversias debido a que la Convenciéon de Nueva York permite
gue los laudos arbitrales sean ejecutables en la mayoria de los paises del mundo.'*? La cuestién de
recurrir al arbitraje en las controversias en materia de propiedad intelectual ha sido objeto
principalmente de observacion académica, pero la cantidad de casos a tramite en destacadas
instituciones de arbitraje, y la jurisprudencia en numerosos paises, confirman que las partes pueden
someter al arbitraje las controversias en materia de propiedad intelectual, con efecto entre partes.113

Las soluciones producto de la mediacion, en forma de acuerdos contractuales, también pueden
obligar a partes internacionales.™

2.10. Soluciones diversas

Normalmente los procedimientos judiciales ofrecen a las partes un abanico limitado de recursos
judiciales. Las partes pueden reclamar dafios y perjuicios, el cumplimiento de obligaciones
contractuales y otras reclamaciones de esta indole, pero estas soluciones tienden a ser soluciones de
“ganar o perder” que se basan en consideraciones estrictamente legales o, en caso contrario, en la
discrecion de los tribunales. Las partes no tienen competencia para disefiar sus propias soluciones ni
para indicar al tribunal en cuestion que dicte su fallo dentro de unos parametros especificados.115
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La mediacién da a las partes la posibilidad de negociar soluciones que beneficien a todos u otras
soluciones creativas que satisfagan los intereses de las partes.116 Por ejemplo, las partes pueden
llegar a un acuerdo para compartir los derechos de propiedad intelectual objeto de litigio a través de
licencias o de acuerdos de uso, o incluso abordar o decidir sobre cuestiones no relacionadas con la
propiedad intelectual en el marco de la resoluciéon de una controversia en materia de propiedad
intelectual. Estos resultados mutuamente beneficiosos permiten a las partes preservar las relaciones
empresariales existentes o forjar otras nuevas.**’

En el arbitraje, el contenido del laudo arbitral lo determina el tribunal arbitral. Sin embargo, las partes
pueden acordar el alcance y los limites del arbitraje. Por ejemplo, las partes pueden acordar el
establecimiento de un limite al importe del laudo,'*® e incluso especificar en el acuerdo arbitral el
plazo deseado para que el tribunal arbitral dicte un laudo."™ Con posterioridad al laudo final, las
partes pueden solicitar al tribunal arbitral medidas cautelares o una garantia para cubrir los gastos.'*

2.11. Ventajas especificas para las OPIs

ADR ofrece muchas ventajas para las OPIs que optan por ofrecer esta via como parte de sus
procedimientos de solucidn de controversias. Canalizando las controversias adecuadas a través de
ADR, las OPIs pueden reducir la acumulacibn de casos atrasados y mejorar la eficacia
administrativa."®* Adicionalmente, los procedimientos ADR permitiran a las OPIs encontrarse en una
situacién mas ventajosa para atender las necesidades de pequefias empresas o individuos que quiza
no tengan los recursos para pleitear o para defender sus reclamaciones en materia de propiedad
intelectual. Esto puede alentar a los inventores e innovadores en la busqueda del reconocimiento
legal de sus creaciones, lo que contribuira a fomentar la creacion de propiedad intelectual.*** Dado
gue los procedimientos ADR también son especialmente (tiles para las controversias transfronterizas,
pueden ayudar a las OPIs a prestar un respaldo mas sélido a las empresas internacionales, lo que
facilitara la explotacion internacional de los derechos de propiedad intelectual.**®

Asi, ofrecer opciones ADR para las controversias en materia de propiedad intelectual incrementara la
capacidad de las OPIs para fomentar un entorno propicio a la creacion, proteccion y explotacién de
los derechos de propiedad intelectual. Estos servicios ADR pueden ayudar a las OPIs a establecer
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infraestructuras de propiedad intelectual que favorezcan a las empresas y la innovacién, permitiendo
de esta manera que se puedan proporcionar servicios integrales relacionados con la propiedad
intelectual.
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Capitulo Tres: Procedimientos ADR empleados en las
controversias en materia de propiedad intelectual

3.1. Tendencias generales y panorama

ADR se esta convirtiendo en una opcion cada vez mas comun para la solucién de controversias en
materia de propiedad intelectual. Por ejemplo, el Centro de la OMPI, que ofrece servicios ADR como
la mediacién, la decision de experto, el arbitraje y el arbitraje acelerado, ha experimentado un
aumento en el nUmero de controversias en materia de propiedad intelectual que ha administrado en
los dltimos afios. Estas controversias han abarcado una amplia variedad de esferas legales y
sectores industriales, como se ilustra en el siguiente diagrama sobre mediaciones y arbitrajes
OomP1.***

PATENTES

Licencias cruzadas
Infracciones

Licencias

Titularidad

Consorcio de patentes

MARCAS
Coexistencia
Infracciones

L'Ce“.c'.as I1+D / Transferencia de
Oposiciones tecnologia
Revocaciones Pago de regalias
DERECHOS DE
COMERCIALES AUTOR
Distribucion Arte
Energia Broadcasting
Franquicias Entretenimiento
Marketing Cine y medios de
Deporte comunicacion
Infracciones
Formatos de TV

TICs

Aplicaciones moviles
Externalizacion
Integracion de sistemas
Desarrollo de software
Licencias de software
Telecomunicaciones

Areas de controversia en mediaciones y arbitrajes OMPI a junio de 2015

Determinadas OPIs también ofrecen servicios en relaciéon con los procedimientos ADR que se les
presentan, en ocasiones conjuntamente con el Centro de la OMPI. La mediacién aparece como el

124 Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, ‘Experiencia del Centro de la OMPI’
<http://www.wipo.int/amc/es/center/caseload.html> consultado el 17 de febrero de 2015
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servicio de solucion de controversias que se ofrece con mas frecuencia en las OPIs, especialmente
en relacion con marcas y derechos de autor; las OPIs en Brasil,**> Colombia,*° Filipinas,127
Singapur,'?® la Republica de Corea™ y el Reino Unido™ ofrecen estos servicios. Aunque las OPIs
ofrecen con menor frecuencia servicios de arbitraje y de decision de experto, estos servicios
aparecen no obstante en el panorama de opciones para la solucién de controversias en materia de
propiedad intelectual.

3.2. Enfoques a ADR

En lo que se refiere a las ventajas generales que comparten los distintos procedimientos ADR, cada
tipo de procedimiento presenta de hecho caracteristicas marcadamente diferentes. De manera
especial, el nivel de control que tienen las partes sobre el proceso de toma de decisiones y sobre el
resultado final presentara variaciones importantes entre los diversos procedimientos.131 Si bien los
diferentes procedimientos ADR se pueden combinar,"® en general los procedimientos ADR abarcan
tres categorias principales:

3.2.1 Basado en ayuda
En un procedimiento ADR basado en ayuda,133 como la mediacién, las partes tienen el control
principal del proceso de toma de decisiones y del resultado final.

En la mediacion, el objetivo del mediador es ayudar a las partes a encontrar una solucién a su
controversia. Las partes controlan por completo el resultado final y tienen un importante papel
decisorio en el procedimiento de mediacion. Los procedimientos basados en ayuda son utiles cuando
las partes quieren lograr un resultado ajustado a sus intereses.***

3.2.2 Basado en recomendaciones

En lo que se refiere a la mediacion, un procedimiento ADR basado en recomendaciones ofrece a las
partes un menor control sobre el proceso de toma de decisiones y sobre el resultado final.”*® La
decision de experto es un ejemplo de proceso basado en recomendaciones.

En el caso de la decisién de experto, las partes presentan un problema concreto a un experto, que
decide sobre las cuestiones que se le plantean. Las partes pueden acordar aceptar la decision del
experto como una decisién firme y vinculante, 0 como una recomendaciéon no vinculante.™® Los
procedimientos basados en recomendaciones son Utiles para cuestiones como la fijacion del importe

125 yyéase Apéndice A.2.1

126 yyéase Apéndice A.2.2

127 yéase Apéndice A.2.5

128 \/éase Apéndice A.2.6

129 yyéase Apéndice A.2.3.y A.2.4

130 yyéase Apéndice A.2.7

131 Karl Mackie y otros, ‘Alternative Dispute Resolution Guidelines’ (El Grupo del Banco Mundial, 2011)
<http://siteresources.worldbank.org/INTECA/Resources/15322 ADRG_Web.pdf> (consultado el 17 de febrero de 2015)
132 yéanse ejemplos de estas clausulas en Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual ‘Clausulas Contractuales y
Acuerdos de Sometimiento’ <http://www.wipo.int/amc/es/clauses/index.html >

133 Jack Effron, ‘Alternatives to Litigation: Factors in Choosing’ (1980) 52 Mod L Rev 480, 482

13 David Allan Bernstein, The Case for Mediating Trademark Disputes in the Age of Expanding Brands (2005) 7 Cardozo J
Conflict Resol 139, 159

'35 Jack Effron, ibid., 482

1% Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, ‘What is Expert Determination?’ <http://www.wipo.int/amc/en/expert-
determination/what-is-exp.html> (consultado el 17 de febrero de 2015)
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de regalias, la valoracion de derechos de propiedad intelectual y la interpretacion de las
reivindicaciones de patentes.137

3.2.3 Basado en adjudicacion

En un procedimiento ADR basado en adjudicacién, como el arbitraje, las partes tienen un grado
limitado de control sobre el proceso de toma de decisiones y sobre el resultado final.**®

A modo de comparacion, las partes litigantes tienen poco que decir en el proceso de toma de
decisiones y en el resultado final, siendo el tribunal judicial el que decide en ambos casos. En el
arbitraje, aunque las partes tengan algo que decir en el proceso de toma de decisiones, como por
ejemplo en relacién con el alcance de la controversia sometida a arbitraje o en relacién a cuestiones
de procedimiento, tienen que aceptar la decision final adoptada por el tribunal arbitral.**® Los
procedimientos basados en adjudicacion son Utiles cuando se necesita una decisién firme y las partes
no quieren o no pueden negociar una solucién.**

3.3. Mediacion
3.3.1 Introduccion

La mediacién es un procedimiento en el que las partes en conflicto piden a un tercero neutral — el
mediador — ayudarles a negociar una soluciébn a su controversia de manera mutuamente
satisfactoria.*** El objetivo de los mediadores es ayudar a las partes guiandolas hacia una vision
comun de sus intereses y de la naturaleza de su controversia.'” La mediacién es un procedimiento
voluntario, y los mediadores no tienen el poder de imponer un resultado vinculante a las partes.143

La mediacion es especialmente adecuada en controversias en las cuales las partes se pueden
beneficiar si comparten los derechos de propiedad intelectual objeto de la controversia'** y desean
preservar las relaciones comerciales existentes.'*®

La conciliacion se puede considerar como una variante de la mediacion, aunque el concepto de
conciliacion puede variar en funcién del pais. Por ejemplo, en Jap6n se suele recurrir a la
“conciliacién” cuando se trata de una mediacién vinculada a un tribunal,**® mientras que en Irlanda los
términos “conciliacién” y “mediacién” se emplean indistintamente.**’ No obstante, se habla con

37 Naresh Mahtani, ‘Using Expert Determination to Resolve Disputes: An Introduction’ en la Intellectual Property Office of

Singapore y el Centro de Arbitraje y Mediacion de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, WIPO-IPOS Workshop
on Expert Determination for IP and IT Disputes (2014) 28

138 Karl Mackie y otros, ibid.

1% Jack Effron, ‘Alternatives to Litigation: Factors in Choosing’ (1980) 52 Mod L Rev 480, 482

140 Karl Mackie y otros, ‘Alternative Dispute Resolution Guidelines’ (El Grupo del Banco Mundial, 2011)
<http://siteresources.worldbank.org/INTECA/Resources/15322 ADRG_Web.pdf> consultado el 17 de febrero de 2015

%1 |gnacio de Castro y Panagiotis Chalkias, ‘Mediation and Arbitration of Intellectual Property and Technology Disputes: The
Operation of the World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center’ (2012) 24 SAcLJ 1059, 1061

142 | on Fuller, ‘Mediation - Its Forms and Functions’ (1971) 44 S Cal L Rev 305, 325

4% Susan Corbett, ‘Mediation of Intellectual Property Disputes: A Critical Analysis’ (2011) 17 New Zealand Business Law
Quarterly 51, 57 — 58

% Scott H Blackman y Rebecca McNeill, ‘Alternative Dispute Resolution in Commercial Intellectual Property Disputes’ (1998)
47 Am U L Rev 1709, 1716

4% David Allan Bernstein, The Case for Mediating Trademark Disputes in the Age of Expanding Brands (2005) 7 Cardozo J
Conflict Resol 139, 159

48 “Chotei”, el término japonés que significa conciliacion, se refiere a la solucién de una controversia mediante un compromiso
alcanzado a través de la intervencion de un tercero que fomenta la negociacion y el acuerdo entre las partes litigantes. Harald
Baum, ‘Mediation in Japan: Development, Forms and Practice of Out-of-Court Dispute Resolution’ en Klaus J Hopt and Felix
Steffek (eds.), Mediation: Principles and Regulation in Comparative Perspective (Oxford University Press 2013) 1033 — 1034
147 Reinhard Eliger, ‘Mediation in Ireland: Growing Importance of ADR Driven by Budgetary Restraints and Docket Congestion—
A Cheap and Easy Way Out?’ en Klaus J Hopt and Felix Steffek (eds.), Mediation: Principles and Regulation in Comparative
Perspective (Oxford University Press 2013) 665

Guia de la OMPI sobre solucién extrajudicial de controversias para Oficinas de Propiedad
Intelectual y tribunales judiciales - 24


http://siteresources.worldbank.org/INTECA/Resources/15322_ADRG_Web.pdf

frecuencia de conciliacién para referirse a un proceso en el que una tercera parte desempefia un
liderazgo e influye en mayor grado en el resultado final.*®

3.3.2 Acuerdo de sometimiento a mediacion

Dado que la mediacion es un proceso construido sobre la base de la autodeterminacién de las
partes,** tiene que haber un acuerdo subyacente entre ellas para someterse a este proceso. El
acuerdo de mediacion se puede establecer por adelantado, mediante un acuerdo que establezca que
las controversias futuras se someteran a mediacion,”™® o mediante un acuerdo gue establezca
someter a mediaciébn una controversia ya existente. Normalmente, un acuerdo de mediacion
contempla lo siguiente:

e un acuerdo para someter a mediacién la controversia en cuestion

e una descripcion de la controversia que se sometera a mediacion

e lahoray el lugar de la mediacién

o elidioma que se utilizara en la mediacion

¢ el reglamento de mediacion aplicable a los términos y el procedimiento de mediacion
El reglamento de mediacion aborda habitualmente las siguientes cuestiones:*™*

« el procedimiento de nombramiento del mediador*>

e lafuncién del mediador**®

e el desarrollo de la(s) sesién(es) de mediacién,™ incluyendo cuestiones como la posibilidad de que
las partes presenten informacion y materiales para su uso en la mediacién

¢ la confidencialidad, de manera especial en relacién con la existencia de la propia mediacién, y en
torno a cualquier informaciéon dada a conocer durante la mediacién y al resultado de la misma*>®

« los motivos por los que se puede poner fin a la mediacion™®

¢ los honorarios del mediador y de la instituciéon/proveedor de los servicios de ADR (si procede)157

e la exclusion de responsabilidad del mediador y de la institucién/proveedor de los servicios de ADR
(si procede)'*®

Por lo general, las instituciones de ADR facilitaran el reglamento para los casos de mediaciéon que
gestionen, y las partes podran modificar ese reglamento para abordar aspectos particulares de sus
controversias. Algunas instituciones de ADR, como el Centro de la OMPI, también disponen de
reglamentos de mediacién disefiados para tipos concretos de controversias o de disputas derivadas
de industrias concretas.

%8 Klaus J Hopt, ‘Mediation: Comparison of Laws, Regulatory Models, Fundamental Issues’ en Klaus J Hopt and Felix Steffek
(eds.), Mediation: Principles and Regulation in Comparative Perspective (Oxford University Press 2013) 15

9 jacqueline Nolan-Haley, ‘Mediation: The “New Arbitration” (2012) 17 Harv Negot L Rev 61, 68

1% | as clausulas contractuales y acuerdos de sometimiento recomendados de la OMPI estan disponibles en
<http://www.wipo.int/amc/es/clauses/index.html| >

131 Estas cuestiones son tratadas en el Reglamento de Mediacién de la OMPI, disponible en
<http://www.wipo.int/amc/es/mediation/rules/newrules.htm[>

152 Articulos 6 — 7, Reglamento de Mediacion de la OMPI

153 Articulo 13, Reglamento de Mediacion de la OMPI

154 Articulos 9 — 12, Reglamento de Mediacién de la OMPI

1% | as disposiciones sobre la confidencialidad también pueden incluirse en el acuerdo para proceder a la mediacion. El
acuerdo también puede especificar que las comunicaciones entre las partes seran “sin perjuicio”, en el sentido de que las
partes no podran basarse en esas comunicaciones como prueba en un litigio o en procedimientos judiciales posteriores. Los
Articulos 14 — 17 del Reglamento de Mediacion de la OMPI también contienen disposiciones sobre confidencialidad

1% Articulos 18 — 20, Reglamento de Mediacién de la OMPI

37 Articulos 22 — 23, Reglamento de Mediacion de la OMPI

1%8 Articulos 25 — 26, Reglamento de Mediacion de la OMPI

Guia de la OMPI sobre solucién extrajudicial de controversias para Oficinas de Propiedad
Intelectual y tribunales judiciales - 25


http://www.wipo.int/amc/es/clauses/index.html
http://www.wipo.int/amc/es/mediation/rules/newrules.html

3.3.3 Nombramiento y funcién del mediador

Las partes también tendran que seleccionar y nombrar un mediador que sea imparcial e
independiente.™ En los casos pertinentes, y si las partes asi lo quieren, es posible nombrar dos o
mas co-mediadores. En el caso de las controversias en materia de propiedad intelectual, las partes
pueden preferir nombrar un mediador que tenga la experiencia y el conocimiento adecuados para
manejar las cuestiones legales y técnicas pertinentes. Las instituciones de ADR pueden ayudar a
seleccionar y nombrar un mediador facilitando informacion sobre los mediadores con los que cuentan
y que pueden ser tenidos en consideracién por las partes.160 Otra posibilidad es que las partes
nombren un mediador de su eleccién.™

La funcion del mediador es ayudar a las partes a negociar una solucién de su controversia y gestionar
el procedimiento de mediacién. Todo mediador deberia tratar de:

e ser imparcial, justo y fiable

o fomentar la confianza entre las partes y entre las partes y el mediador

e generar un entorno seguro para que las partes puedan conversar

o facilitar la comunicacion y prevenir o hacer frente a los malos entendidos entre las partes
e hacer a las partes participes de la solucion del problema

e cumplir las reglas de la mediacién y respetar la confidencialidad

3.3.4 Procedimiento de mediacion

Tras su nombramiento, el mediador puede ponerse en contacto con las partes para discutir
cuestiones preliminares, como el calendario de la mediacion y los documentos que se presentaran,
incluyendo una declaracién de cada una de las partes en la que éstas expongan su perspectiva de la
controversia. Esto puede ayudar al mediador a comprender mejor el caso y a preparar la mediacién.

En el inicio de la mediacion, lo habitual es que el mediador se presente y explique el procedimiento
de mediacién. El mediador y las partes podran entonces proceder a establecer las normas basicas de
la mediacion e indicar que el mediador puede reunirse en privado con cada una de las partes.

Un punto clave que hay que establecer es que las personas que participan en la mediacion tienen
plena autoridad para ofrecer o aceptar cualquier tipo de soluciéon en nombre de las respectivas partes
de la controversia. Si esto no es posible, entonces estas personas deberian asegurar que podran
comunicarse con la persona que tiene esa autoridad durante el transcurso de la mediacién.

En funcion del tipo y la complejidad de la controversia, la mediacién puede concluir en un solo dia o
implicar numerosas sesiones. Normalmente, un procedimiento de mediacion implicara las siguientes
fases:**

Recopilacion de informacion — cada parte expone su version del conflicto y presenta una
declaracién preparada a tal efecto

Identificacion de los problemas — el mediador ayuda a las partes a identificar la cuestién o
cuestiones objeto de la controversia

5% E| Articulo 7 del Reglamento de Mediacién de la OMPI estipula que un mediador debe ser neutral, imparcial e independiente
189 Allan J Stitt, Mediation: A Practical Guide (Cavendish Publishing Limited 2004) 40

181 Articulo 6(a), Reglamento de Mediacién de la OMPI

162 Centro de Arbitraje y Mediacion de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, ‘Guia de la Mediacion: Preguntas
frecuentes’ (Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual) <http://www.wipo.int/amc/es/mediation/quide/index.html>
consultado el 23 de junio de 2015 9
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Examen de los intereses — el mediador y las partes examinan las razones subyacentes de las
posiciones adoptadas respectivamente por las partes, y sus intereses en la controversia

Busqueda de opciones — los mediadores y las partes buscan opciones que satisfagan los intereses
de las partes y traten la(s) cuestion(es) objeto de la controversia

Evaluar opciones — las partes identifican posibles esferas de acuerdo evaluando sus opciones a
partir de un criterio objetivo

Conclusion de un acuerdo - si las partes son capaces de llegar a un acuerdo, este puede quedar
registrado en un convenio durante la mediacién

Por lo general, la mayoria de las mediaciones tienen un acuerdo como resultado. Sin embargo,
incluso cuando las partes no pueden llegar a un acuerdo, la mediacién puede ayudarles a
comprender mejor la controversia y a reducir el nUmero de cuestiones que generan controversia.

Sin
acuerdo

30%

Acuerdo

70%

Porcentaje de acuerdo en las mediaciones OMPI

3.3.5 Ejecucion del acuerdo de mediacion

Habitualmente, un acuerdo de mediacion adopta la forma de un acuerdo legalmente vinculante, de
manera que su aplicacion significa de manera efectiva la ejecucion de las obligaciones contractuales
de las partes, e implica que un incumplimiento de esas obligaciones puede ser objeto de litigio mas
adelante. Dicho esto, conviene observar que las partes tienen por lo general la intencion de respetar
las obligaciones derivadas del acuerdo porque creen que se ajusta a sus intereses.™®

Segun la legislacién de algunos paises, los acuerdos de mediacion pueden ejecutarse como
sentencias de un tribunal, lo que proporciona un elemento adicional de irrevocabilidad.*®*

3.3.6 Administracién de la mediacion

Se considera mediacion ad hoc a los procedimientos de mediacion que no son administrados por una
institucion. En estos casos, las partes tendran que determinar por su cuenta los términos del acuerdo

183 Klaus J Hopt y Felix Steffek, ‘Mediation: Comparison of Laws, Regulatory Models, Fundamental Issues’ in Klaus J Hopt and
Felix Steffek (eds), Mediation: Principles and Regulation in Comparative Perspective (Oxford University Press 2013) 45
184 Klaus J Hopt y Felix Steffek, ibid., 45 — 46
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de sometimiento a mediacién, el reglamento que aplicaran y la selecciéon del mediador. Esto puede
resultar una tarea dificil, especialmente si las partes no tienen experiencia en mediacion.*®

La mediacion institucionalizada puede resultar Gtil para las partes que buscan una via practica,
segura y eficaz desde el punto de vista administrativo cuando recurren a la mediacion.’®® En lineas
generales, las instituciones proporcionaran a las partes un modelo de acuerdo de sometimiento a
mediacién, un conjunto de reglas de mediacién y ayuda para seleccionar un mediador apropiado.

El Centro de la OMPI es una opcion atractiva para las partes implicadas en controversias en materia
de propiedad intelectual, ya que proporciona ayuda administrativa y reglas procedimentales hechas a
medida de estas controversias. Mas concretamente, el Centro de la OMPI ofrece y puede
proporcionar los siguientes servicios generales en relacion con los procedimientos ADR que

administra, incluidos los casos de mediacién:*®’

e ayuda en la seleccién de arbitros y mediadores procedentes de un grupo de mas de 1.500
expertos con experiencia en controversias en materia de propiedad intelectual

e enlace entre las partes y los arbitros y mediadores para garantizar comunicacion 6ptima y
eficiencia procedimental

e administracion de los aspectos financieros, lo que incluye determinar las tarifas de los arbitros y
mediadores, en consulta con las partes y los arbitros y mediadores

e servicios de administracion de casos y acceso al mecanismo de gestién electrénica de casos
(ECAF, Electronic Case Facility) de la OMPI, que permite a las partes y a otros actores en un caso
administrado por el Centro de la OMPI comprobar el estatus del caso en cuestion, presentar
electronicamente comunicaciones relativas al caso y acceder a la informacion de contacto de las
partes a través de un sistema de expediente electronico; el ECAF de la OMPI se emplea
principalmente en arbitrajes que implican un nivel elevado de intercambio de documentos'®

e puesta a disposicién gratuita de salas de reunidon en Ginebra, y servicios logisticos cuando el
procedimiento se lleva a cabo en otro lugar

e otros servicios de apoyo que puedan ser necesarios, incluidos servicios relacionados con la
traduccién, la interpretacion y el trabajo de secretaria

e orientacidn sobre la aplicacion de los Reglamentos de Mediacién, Decisién de Experto, Arbitraje y
Arbitraje Acelerado de la OMPI

Las partes que eligen someter sus controversias a la mediacién del Centro de la OMPI pueden elegir
la adopcién del Reglamento de Mediacion de la OMPI'®*, que esta disefiado para maximizar el control
de las partes sobre el procedimiento de mediacion y que puede ser adaptado por las partes para
hacer frente a las necesidades especificas de su controversia. El Reglamento de Mediacion de la
OMPI esta disefiado de manera especifica para las controversias en materia de propiedad intelectual,
tecnologia y cuestiones comerciales relacionadas,'”® y contiene disposiciones de confidencialidad
para proteger la informacion sensible que pueda ser revelada durante la mediacion.*"*

185 American Arbitration Association, AAA Handbook on International Arbitration and ADR (2.2 ed., American Arbitration
Association 2010) 221 — 222

188 Christian Buhring-Uhle, Lars Kirchhoff y Gabriele Scherer, Arbitration and Mediation in International Business (Kluwer Law
International 2006) 36

187 Centro de Arbitraje y Mediacién de la Organizaciéon Mundial de la Propiedad Intelectual, ‘Funcion del Centro’
<http://www.wipo.int/amc/es/center/role.html > consultado el 23 de junio de 2015

188 Centro de Arbitraje y Mediacion de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, ‘WIPO Electronic Case Facility
(ECAF)’ <http://www.wipo.int/amc/en/ecaf/> consultado el 24 de mayo de 2015

189 E| Reglamento de Mediacién de la OMPI esta disponible en <http://www.wipo.int/amc/es/mediation/rules/newrules.html>
170 Centro de Arbitraje y Mediacion de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, ‘Centro de Arbitraje y Mediacién de
la OMPI’ <http://www.wipo.int/amc/es/center/background.html> consultado el 23 de junio de 2015

7% Articulos 14 — 17, Reglamento de Mediacion de la OMPI
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Las tasas que se cobran por un caso de mediacion administrado por el Centro de la OMPI se
determinan sin animo de lucro y en consulta con las partes y el mediador.’® El Reglamento de
Mediacion de la OMPI establece que las tasas por la mediaciéon correran a cargo de las partes de
manera equitativa, a menos que se llegue a un acuerdo en otro sentido.'"

3.3.7 Modalidad de sometimiento a la mediacion

i) Voluntaria vs. obligatoria

En la mediacidn voluntaria, la mediacion es iniciada por las partes por voluntad propia. Este caracter
voluntario es fundamental en el procedimiento de mediacién y opera desde el momento en que las
partes acuerdan someter su controversia a la mediacion hasta que deciden si desean solucionar su
controversia. En cuanto tal, la mediacion obligatoria, que impone a las partes participar en la
mediacion por ley, por decisién de un tribunal judicial,"”* o por otros procesos inherentes a los que
pueden estar ya sujetos,175 puede ser percibida como un tanto contradictoria con la naturaleza
voluntaria de la mediacion.*"

Sin embargo, hay razones de peso para que los gobiernos y los tribunales judiciales instituyan
programas de mediacion obligatoria. Un estudio de 2014 sobre mediacion en la Unién Europea reveld
gue solo los programas de mediacion obligatoria pueden generar un nimero significativo de casos de
mediacién, y que la mediacion obligatoria también contribuye al aumento de la mediacién
voluntaria.*”’

i) En conexién con los tribunales

Los programas de mediacidon en conexién con los tribunales se presentan por lo general de dos
maneras: judicial 0 como anexo a los tribunales. En la mediacién judicial, las controversias cuentan
con la mediacién de jueces, y las soluciones producto de la mediacién judicial suelen ser aplicables
como resoluciones judiciales.178 Los programas anexos a los tribunales permiten a éstos referir las
controversias a instituciones de mediacion externas, siendo los mediadores que participaran en la
mediacién seleccionados a través de dichas instituciones.'”® El Centro de la OMPI pone a disposicién
un modelo de documento informativo que los tribunales de algunos paises emplean para informar a
las partes de las opciones ADR de la OMPI.*®

Los programas de mediacién en conexién con los tribunales pueden ser voluntarios u obligatorios.
Como se indica en el Capitulo 4.5, los programas de mediacion obligatorios en conexién con los
tribunales pueden tener consecuencias econdémicas para la parte que rechace participar en la
mediacién.

iii) En conexién con las OPIs

Los programas de mediacién en conexién con las OPIls permiten por lo general someter a mediacion
las controversias que se manifiestan en los procedimientos ante una OPI. Los servicios de mediacion

172 |a informacién sobre las tasas de las mediaciones administradas por el Centro de la OMPI pueden encontrarse en el
Baremo de Tasas y Honorarios de la OMPI, disponible en <http://www.wipo.int/amc/es/mediation/fees/>

7% Articulo 24, Reglamento de Mediacion de la OMPI

% Klaus J Hopt y Felix Steffek, ‘Mediation: Comparison of Laws, Regulatory Models, Fundamental Issues’ in Klaus J Hopt and
Felix Steffek (eds.), Mediation: Principles and Regulation in Comparative Perspective (Oxford University Press 2013) 54

% Es importante sefialar que algunas OPI exigen a las partes que se sometan a mediacion obligatoria en determinados tipos
de controversias. Véase Apéndice A

17 Jacqueline Nolan-Haley, ‘Mediation: The “New Arbitration” (2012) 17 Harv Negot L Rev 61, 69

7 Giuseppe De Palo y otros, ‘ ‘Rebooting’ the Mediation Directive: Assessing the Limited Impact of its Implementation and
Proposing Measures to Increase the Number of Mediations in the EU’ (European Parliament, January 2014)
<http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/493042/IPOL-JURI_ET(2014)493042_EN.pdf> consultado el
10 de febrero de 2015, 8 - 9

'8 Nadja Alexander, International and Comparative Mediation: Legal Perspectives (Kluwer Law International 2009) 135

79 Klaus J Hopt y Felix Steffek, ‘Mediation: Comparison of Laws, Regulatory Models, Fundamental Issues’ in Klaus J Hopt and
Felix Steffek (eds.), Mediation: Principles and Regulation in Comparative Perspective (Oxford University Press 2013) 20

180 y/éase Apéndice C
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pueden ser proporcionados por la propia OPIl o por una institucion externa como el Centro de la
OMPI.

Los programas de mediacion en conexion con las OPIs también pueden ser voluntarios u obligatorios.
Los programas de mediacion voluntaria, como los desarrollados por las OPIs en Brasil,*®*
Colombia,'® Singapur,’® y el Reino Unido,'®* permiten a las partes optar por la mediacién durante los
procedimientos que se tramitan ante la OPI.

En los programas de mediacion obligatorios, las controversias se remitiran a mediacién por parte de
la OPI si satisfacen unos criterios especificos.

3.4. Decision de Experto
3.4.1 Introduccién

La decisién de experto es un procedimiento por el cual un conflicto técnico, cientifico o comercial
entre las partes se presenta ante uno o mas expertos para que emita(n) una decisién al respecto. La
decision del experto sera vinculante para las partes, a menos que éstas acuerden lo contrario. La
decision de experto es adecuada para controversias que implican cuestiones técnicas, como la
valoracién de derechos de propiedad intelectual, la interpretacion de las reivindicaciones de patentes
y el alcance de los derechos cubiertos por una licencia.’® La decision de experto puede emplearse
como parte de la mediacion y el arbitraje, y ha sido especialmente (til en arbitrajes complejos.186

Se puede afirmar que la evaluacién neutral temprana es una modalidad de decisién de experto,
disefiada para facilitar la negociacién entre las partes en una etapa inicial. En este proceso, las partes
presentardn su controversia al experto para una evaluacién del resultado y de los costos potenciales
en el caso de que la controversia prosiga en los tribunales judiciales. La evaluacion no vinculante del
caso por parte del experto puede estimular que las partes procedan a negociar para solucionar la
controversia."®’

3.4.2 Acuerdo de sometimiento a decision de experto

Como en la mediacion, las partes pueden acordar remitir su controversia a la decision de experto,
bien contemplando esta posibilidad en un contrato previo a la aparicion de cualquier controversia,'® o
bien concertando un acuerdo para remitir a la decisibn de experto la controversia surgida.
Habitualmente, la clausula de decisién de experto o el acuerdo de sometimiento a decision de experto

abordan lo siguiente:*®

e un acuerdo para someter la controversia indicada a la decision de experto
e una descripcidon de la controversia que se va a remitir a la decisién de experto
o elidioma que se empleara en la decision de experto

e sila decision del experto es vinculante para las partes

181 yyéase Apéndice A.2.1

182 \/éase Apéndice A.2.2

183 yyéase Apéndice A.2.6

184 yéase Apéndice A.2.7

185 Centro de Arbitraje y Mediacion de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, ‘Decisién de experto’
<http://www.wipo.int/amc/es/expert-determination/> consultado el 23 de junio de 2015

1% |gnacio de Castro y Panagiotis Chalkias, ‘Mediation and Arbitration of Intellectual Property and Technology Disputes: The
Operation of the Centro de Arbitraje y Mediacién de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual’ (2012) 24 SAcLJ
1059, 1062

87 Susan Blake, Julie Browne y Stuart Sime, A Practical Approach to Alternative Dispute Resolution (Oxford University Press
2012) 24.02

188 | os modelos de clausulas de decision de experto de la OMPI se facilita en el Apéndice B.3

189 | os modelos de clausulas de decision de experto de la OMPI se facilita en el Apéndice B.3
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Las partes también tendran que acordar las reglas de la decisién de experto, especialmente en
relacion con estas cuestiones:*®

el modo de nombramiento del experto™*

e la gestion de la decision de experto, en relacion con cuestiones como la inspeccion de locales,
propiedades, productos o procesos por parte del experto'®

« las consecuencias para las partes que no cumplan las reglas'®?

¢ la confidencialidad, especialmente en relacién con la existencia de la decision de experto, y sobre
cualquier informacién que se revele durante la decision de experto y sobre el resultado de la
decision de experto*®*

¢ los motivos por los que se puede poner fin a la decisiéon de experto195

« los honorarios del experto y de la institucion/proveedor del servicio (si procede)'*®

« la exencion de responsabilidad del experto y de la institucién/proveedor del servicio (si procede)™’

3.4.3 Nombramiento y funcién del experto

El experto ideal es el que es imparcial y tiene el necesario conocimiento legal y técnico, o el
conocimiento sobre la materia en cuestion. Las instituciones de ADR como el Centro de la OMPI o los
organismos profesionales pueden ayudar a las partes a seleccionar un experto adecuado si las partes
no son capaces de ponerse de acuerdo.

La funcion del experto es bastante simple: debe emplear sus conocimientos especificos para dictar
una decision sobre la(s) cuestion(es) que se ha(n) sometido a su consideracion teniendo en cuenta la
informacion y los materiales que le han presentado las partes.198

3.4.4 Procedimiento de decision de experto

Dependiendo de los términos acordados por las partes al someter su controversia a la decisiéon de
experto:

e las partes nombrardn un experto apropiado y presentaran la informacion relevante al experto para
gue pueda tomar una decision

e las partes pueden organizar una reunién en presencia del experto para presentar sus casos

El experto procedera entonces a tomar una decision sobre la controversia, sobre la cual las partes
pueden acordar por adelantado que sea vinculante o no." Conforme al Articulo 16(f) del Reglamento
de Decision de Experto de la OMPI, la decision serd vinculante a menos que las partes hayan
acordado lo contrario.

1% Estas cuestiones se tratan en el Reglamento de Decision de Experto de la OMPI, disponible en
<http://www.wipo.int/amc/es/expert-determination/rules/>

9% Articulo 8, Reglamento de Decisidn de Experto de la OMPI

192 Articulo 13, Reglamento de Decisién de Experto de la OMPI

198 Articulo 14, Reglamento de Decisién de Experto de la OMPI

194 Articulo 15, Reglamento de Decisién de Experto de la OMPI

1% Articulo 18, Reglamento de Decisién de Experto de la OMPI

19 Articulos 20 — 23, Reglamento de Decisién de Experto de la OMPI

197 Articulos 24 — 25, Reglamento de Decisién de Experto de la OMPI

1% Sysan Blake, Julie Browne y Stuart Sime, A Practical Approach to Alternative Dispute Resolution (Oxford University Press
2012) 24.04

199 susan Blake, Julie Browne y Stuart Sime, ibid., 24.21 — 24.27
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3.4.5 Administracion del procedimiento de decision de experto

Las partes pueden elegir llevar a cabo decisiones de experto ad hoc sin apoyo de una institucion de
ADR. No obstante, las partes con poca experiencia en la decisibn de experto pueden encontrar
dificultades a la hora de administrar los procedimientos por si mismas, especialmente si no tienen
acceso a un experto apropiado. Por lo tanto, las partes quizd deseen conseguir la ayuda de
instituciones de ADR como el Centro de la OMPI.

El Centro de la OMPI proporciona servicios de administracién generales200 para los procedimientos
de decisién de experto que administra, y el Reglamento de Decisién de Experto de la OMPI contiene
disposiciones sobre confidencialidad que estan hechas especialmente a medida para las
controversias en materia de propiedad intelectual.’®* EI Centro de la OMPI puede también proponer y
nombrar expertos con el conocimiento apropiado procedentes de su red mundial de expertos en
materia de propiedad intelectual.?®?

Las tasas de los procedimientos de decision de experto administrados por el Centro de la OMPI se
fijan sin animo de lucro, y en consulta con las partes y el experto.203 El Reglamento de Decisién de
Experto de la OMPI establece que las tasas de la decisién de experto correrdn a cargo de las partes
de manera equitativa, a menos que se acuerde otra cosa.”®*

3.4.6 Sometimiento a procedimientos de decision de experto en las OPls

Actualmente, las OPIs no suelen ofrecer servicios de decision de experto.””® Sin embargo, la
Intellectual Property Office of Singapore (IPOS) ofrece servicios de decisiéon de experto para los
procedimientos contenciosos sobre patentes, desde el 1 de abril de 2014. En el marco de estos
servicios, las partes pueden acordar someter estas controversias a decision de experto de la OMPI
en conformidad con el Reglamento de Decisién de Experto de la OMPI.*%

3.5. Arbitraje
3.5.1 Introduccion

El arbitraje es un sistema privado de adjudicacic')n207 por el cual las partes acuerdan someter su
controversia a un tribunal arbitral de su eleccién, y aceptar que la decision del tribunal sea irrevocable
y vinculante.”® EI arbitraje es adecuado cuando las partes buscan una conclusién inapelable y
definitiva de su controversia.?®® Ademas del arbitraje estandar, algunas instituciones ofrecen también
procedimientos de arbitraje acelerado.

El arbitraje acelerado es un procedimiento de arbitraje administrado con reglas disefiadas para que
se lleve a cabo en un periodo de tiempo mas corto y de manera mas econdmica. Conforme al

2% yéase 3.3.6 mas arriba

201 Articulo 15, Reglamento de Decision de Experto de la OMPI

22 Centro de Arbitraje y Mediacion de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, ‘Arbitros y Mediadores’
<http://www.wipo.int/amc/es/neutrals/ > consultado el 23 de junio de 2015

23 | a informacion sobre las tasas por decisiones de experto administradas por el Centro de la OMPI esta disponible en
<http://www.wipo.int/amc/es/expert-determination/fees/>

2% Articulo 21, Reglamento de Decision de Experto de la OMPI

25 por ejemplo, la OPI del Reino Unido ofrece una opinién no vinculante sobre la violacién o validez de una patente o de un
certificado de proteccion suplementario. Véase Oficina de la Propiedad Intelectual del Reino Unido, ‘Intellectual Property
Mediation’ (GOV.UK, 19 de mayo de 2014) <https://www.gov.uk/opinions-resolving-patent-disputes> consultado el 23 de junio
de 2015

2% | os detalles sobre el procedimiento de decision de experto OMPI-IPOS se proporcionan en el Apéndice A.3

27 Margaret L Moses, The Principles and Practice of International Commercial Arbitration (22 ed., Cambridge University Press
2012) 1

28 Erank D Emerson, ‘History of Arbitration Practice and Law’ (1970) 19 Clev St L Rev 155, 157

2 Trevor Cook y Alejandro | Garcia, International Intellectual Property Arbitration (Kluwer Law International 2010) 46
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Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI, un procedimiento de este tipo ha llegado a concluirse
en tan solo cinco semanas. Esto es particularmente (til cuando las partes necesitan con urgencia una
decisién inapelable y ejecutable. El arbitraje acelerado también puede llevarse a cabo conjuntamente
con la mediacion o la decision de experto.

Los procedimientos de arbitraje acelerado administrados por el Centro de la OMPI suelen tener las
siguientes caracteristicas:**°

e un arbitro Gnico en lugar de un tribunal arbitral de tres miembros, lo que potencialmente evita
largos procesos de nombramiento y de toma de decisiones

e un Unico intercambio de alegaciones sin presentaciones de escritos adicionales

¢ la conclusion del procedimiento dentro de los tres meses posteriores al nombramiento del arbitro o
a la presentacion de la contestacion a la demanda, en lugar de los nueve meses acostumbrados
en un arbitraje estandar

e tasas y honorarios fijos para controversias de menos de 10 millones de délares, lo que se traduce
en costos mas bajos

No obstante, y dado que es dificil predecir la complejidad de un arbitraje, el Reglamento de Arbitraje
Acelerado de la OMPI favorece que los procedimientos de arbitraje acelerado sean lo suficientemente
flexibles como para permitir un procedimiento mas completo para los casos complejos.211

3.5.2 Acuerdo de arbitraje

Las partes pueden concertar un acuerdo para someter a arbitraje las controversias que hayan surgido
0 puedan surgir entre ellas en el futuro. Esto puede concretarse mediante un acuerdo separado o una
clausula de arbitraje en un contrato,?* y en cualquier caso deberia contemplar lo siguiente:

e |as partes acuerdan someter su controversia a arbitraje

e una descripcion de la controversia

o elidioma que se empleara en el arbitraje

o el lugar del arbitraje

o la eleccién del derecho sustantivo

¢ ¢l reglamento de arbitraje que gobierna el procedimiento de arbitraje

La Convencidén de Nueva York exige que los Estados contratantes cumplan las disposiciones de este
instrumento sobre la validez y la ejecucion de un acuerdo de arbitraje internacional.”*® La citada
Convencién exige que a menos que se constate que el acuerdo de arbitraje es nulo y sin validez, o
gue es inoperante o imposible de poner en préactica de acuerdo con el derecho aplicable al acuerdo
de arbitraje, un tribunal judicial de un Estado contratante debe declinar su jurisdiccion sobre la

210 Estas caracteristicas se exponen en el Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI, disponible en
<http://www.wipo.int/amc/es/arbitration/expedited-rules/newrules.htm|>

21 Centro de Arbitraje y Mediacién de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, ‘; Qué es el arbitraje acelerado de la
OMPI?’ (Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual) <http://www.wipo.int/amc/es/arbitration/what-is-exp-arb.htm|>
consultado el 23 de junio de 2015

#2 | as clausulas contractuales y acuerdos de sometimiento recomendados de la OMPI estan disponibles en
<http://www.wipo.int/amc/es/clauses/index.htm|>

23 | a Convencion de Nueva York se aplica a los acuerdos de arbitraje que tienen una conexion “extranjera” o “internacional”
(p-€j. las partes tienen sus domicilios comerciales en diferentes paises). Véase Gary Born, International Commercial Arbitration:
Commentary and Materials (Kluwer Law International 2001) 119
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controversia en el &mbito del acuerdo de arbitraje y someterlo a arbitraje, tal como ha sido acordado
por las partes.214

Muchas leyes nacionales incluyen también disposiciones similares para un acuerdo de arbitraje
nacional, de manera que ante la posibilidad de un acuerdo de arbitraje vélido los tribunales judiciales
opten por someter a arbitraje las controversias, en conformidad con el acuerdo, y desautoricen su
tramite ante los tribunales judiciales. **° Esto tiene el efecto practico de prevenir que las partes
recurran a los tribunales judiciales en relaciéon con las controversias en el ambito del acuerdo de
arbitraje.

3.5.3 Marco legal del arbitraje

Mas alla del acuerdo de arbitraje, los procedimientos de arbitraje también son gobernados por el
derecho aplicable y los reglamentos de arbitraje. No es inusual que las controversias en materia de
propiedad intelectual sometidas a arbitraje impliquen la aplicacion de las leyes de mas de un pais, por
lo que las partes tendran que considerar la legislacion vigente para las siguientes cuestiones:

0] Lugar del arbitraje

El lugar del arbitraje es la jurisdiccion legal a la que esta vinculada un arbitraje. La legislacion del
lugar gobernara el marco procedimental del arbitraje, lo que incluira cuestiones procedimentales
como la “arbitrabilidad” de una controversia, la disponibilidad de medidas cautelares y determinados
aspectos relacionados con la ejecuciéon de laudos arbitrales. En la préactica, las audiencias y las
reuniones del arbitraje suelen celebrarse en el lugar del arbitraje.216 Conforme al Articulo 38(b) del
Reglamento de Arbitraje de la OMPI, previa consulta con las partes, el tribunal arbitral podré celebrar
las audiencias en el lugar que considere apropiado, y podra deliberar donde le parezca apropiado.

(i)  Fondo de la controversia

Las partes son libres de decidir sobre el derecho que se aplicara al fondo de su controversia. La
eleccion del derecho sustantivo tiene una importancia critica en las controversias en materia de
propiedad intelectual, especialmente cuando esta en juego la validez o el alcance de un derecho de
propiedad intelectual. Los regimenes de propiedad intelectual pueden variar en funcién de los paises
pese a los esfuerzos para armonizar las legislaciones a través de convenciones internacionales, y
estas diferencias pueden tener un efecto sobre el resultado de la controversia,?’ incluso si la eleccién
de la legislacién vigente no afecta a la ley nacional que regula el derecho de propiedad intelectual en
un pais.

De acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la OMPI, si las partes no logran decidir sobre el
derecho sustantivo, el tribunal arbitral aplicara la legislacién que considere apropiada.*®

3.5.4 Reglamento de arbitraje

El reglamento de arbitraje se suele seleccionar para complementar la legislacion vigente en el lugar
del arbitraje, que es la que gobierna el marco procedimental del procedimiento de arbitraje.”™® Las

24 Gary B Born, ‘The Law Governing International Arbitration Agreements: An International Perspective’ (2014) 26 SAcLJ 824 —
826

% Gijuditta Cordero-Moss eds., International Commercial Arbitration: Different Forms and their Features (Cambridge University
Press 2013) 41

% simon Greenberg, Christopher Kee y J Romesh Weeramantry, International Commercial Arbitration: An Asia-Pacific
Perspective (Cambridge University Press 2010) 56

27 Trevor Cook y Alejandro | Garcia, International Intellectual Property Arbitration (Kluwer Law International 2010) 85

218 Articulo 61(a), Reglamento de Arbitraje de la OMPI

9 EirstLink Investments Corp Ltd v GT Payment Pte Ltd [2014] SGHCR 12 at 10
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partes pueden acordar las reglas de arbitraje, que principalmente gobernarda las cuestiones
siguientes:220

e la composicion y el nombramiento del tribunal arbitral®**

¢ la gestion del arbitraje, lo que incluye cuestiones como la presentacion de declaraciones escritas y
pruebas a cargo de las partes®*

« los laudos arbitrales y otras decisiones adoptadas por el tribunal®*®

¢ la confidencialidad, especialmente con respecto a la existencia del arbitraje, y en torno a cualquier
informacion revelada durante el arbitraje y al resultado del mismo®**

« los motivos por los que se puede poner fin al arbitraje®®

¢ las tasas del arbitro(s) y de la institucién/proveedor de servicio de ADR (si procede)226

Por lo general, las instituciones de ADR facilitaran los reglamentos de arbitraje para los procesos
gestionados por ellas, y dichas reglas pueden ser modificadas por las partes para abordar aspectos
particulares de sus controversias. Las instituciones de ADR como el Centro de la OMPI también
disponen de reglamentos de arbitraje disefiados para tipos de controversias especificos.

3.5.5 Nombramiento y funcién del tribunal arbitral

Las partes tienen libertad de seleccionar y nombrar arbitros para que diriman su controversia, y el
nombramiento del tribunal arbitral tiene con frecuencia un efecto critico en la gestion y el resultado del
arbitraje.”*’

El acuerdo de arbitraje puede especificar el procedimiento a emplear para el nombramiento del &rbitro
o arbitros. Por ejemplo, el acuerdo de arbitraje puede estipular que se designe un tribunal con tres
arbitros. Cada parte nombra un arbitro y el arbitro presidente es elegido por los arbitros nombrados
por las partes o mediante un acuerdo entre las partes.228 Como solucién alternativa, las partes
pueden elegir nombrar al arbitro o arbitros de acuerdo con el procedimiento de nombramiento tal
como se contemple en los citados reglamentos de arbitraje.229 Algunos reglamentos de arbitraje
estipulan que cuando las partes no son capaces o fracasan a la hora de designar un tribunal
apropiado, la institucion en cuestion puede hacerlo en su lugar.?*°

Un tribunal arbitral puede incluir un arbitro Gnico o tres arbitros. En algunos paises puede estar
prohibido un tribunal con un niimero par de arbitros debido al riesgo de bloqueo.?*! Un arbitro Gnico
puede resultar mas facil de nombrar y mas barato, y puede propiciar procedimientos mas rapidos. Sin

20 Estas cuestiones se abordan en el Reglamento de Arbitraje de la OMPI, disponible en
<http://www.wipo.int/amc/es/arbitration/rules/newrules.html>

21 Articulos 14 — 36, Reglamento de Arbitraje de la OMPI

222 Articulos 37 — 60, Reglamento de Arbitraje de la OMPI

23 Articulos 61 — 68, Reglamento de Arbitraje de la OMPI

24 Cabe observar que algunas legislaciones nacionales imponen una obligacion de confidencialidad sobre las partes para los
arbitrajes que se llevan a cabo en estos paises. Vease Simon Greenberg, Christopher Kee y J Romesh Weeramantry,
International Commercial Arbitration: An Asia-Pacific Perspective (Cambridge University Press 2010) 372. En cualquier caso,
los Articulos 75 — 58 del Reglamento de Arbitraje de la OMPI permiten a las partes mantener la confidencialidad sobre la
existencia del proceso de arbitraje, sobre cualquier informacién revelada y sobre los resultados del arbitraje

25 Articulo 67, Reglamento de Arbitraje de la OMPI

26 Articulos 69 — 74, Reglamento de Arbitraje de la OMPI

27 Centro de Arbitraje y Mediacion de la Organizaciéon Mundial de la Propiedad Intelectual, ‘Guia del Arbitraje de la OMPI’
<http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/arbitration/919/wipo_pub_919.pdf > consultado el 26 de febrero de 2015, 22

#8 sundaresh Menon and Denis Brock eds., Arbitration in Singapore: A Practical Guide (Sweet & Maxwell Asia 2014) [7.011] -
7.013]

% Articulos 14 — 36, Reglamento de Arbitraje de la OMPI

20 Articulo 19, Reglamento de Arbitraje de la OMPI

%1 pajses como Bélgica, Italia y los Paises Bajos tienen prohibiciones contra este tipo de tribunales. Véase Gary B Born,
International Arbitration: Law and Practice (Kluwer Law International 2012) 123

Guia de la OMPI sobre solucién extrajudicial de controversias para Oficinas de Propiedad
Intelectual y tribunales judiciales - 35


http://www.wipo.int/amc/es/arbitration/rules/newrules.html
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/arbitration/919/wipo_pub_919.pdf

embargo, un tribunal de tres arbitros puede tener la ventaja de involucrar a varios arbitros con
diferentes especialidades y areas de conocimiento.**

Los éarbitros deben ser imparciales e independientes, y muchas legislaciones nacionales y
reglamentos de arbitraje cuentan con requerimientos especificos al respecto. Por ejemplo, se suele
exigir a los arbitros que den a conocer a las partes cualquier circunstancia que pueda dar lugar a
dudas justificadas sobre su imparcialidad e independencia.”®*® Nombrar arbitros con el adecuado
conocimiento legal y técnico, especialmente para las controversias en materia de propiedad
intelectual, puede ser muy provechoso.”*

La funcién del tribunal arbitral es dictar una decisién vinculante de conformidad con el acuerdo de
arbitraje en cuestién, el reglamento de arbitraje y las leyes correspondientes. En este sentido, los
arbitros realizan funciones distintas a las de los mediadores, que facilitan las negociaciones entre las
partes.

3.5.6 Procedimiento de arbitraje

La gestion del arbitraje dependerd del reglamento de arbitraje aplicable. Habitualmente, tras el
establecimiento del tribunal arbitral, las partes tendran la oportunidad de presentar su escrito de
demanda y su contestacién a la demanda, o sus equivalentes, ante el tribunal. El tribunal puede
entonces programar nuevas presentaciones de documentos o proceder a discutir con las partes el
calendario del caso, las fechas de las audiencias y los requisitos sobre las pruebas y la
confidencialidad.?*

Las audiencias se pueden celebrar para la presentacion de pruebas por parte de testigos y expertos,
y para la presentacion de argumentos orales ante el tribunal, a peticion de una de las partes 0 a
discrecion del tribunal. Si no se celebran audiencias, el procedimiento de arbitraje se llevara a cabo
normalmente basandose en todos los documentos y materiales pre:sentados.236

Por lo general, el tribunal concluird el procedimiento cuando se haya demostrado que las partes han
tenido oportunidad suficiente de presentar sus escritos y pruebas, tras lo cual dictara el laudo arbitral.
Generalmente, las partes estaran obligadas por el laudo a partir de la fecha en que se dicte.”’

3.5.7 Laudos arbitrales

0) Inapelable y vinculante

Un laudo arbitral obtiene su fuerza irrevocable y vinculante del reglamento de arbitraje aplicable
y de las leyes nacionales, que por lo general estipulan que los laudos arbitrales no estan sujetos a
apelacién o revision sobre el fondo de la cuestion por parte de los tribunales nacionales.?® Sin
embargo, en circunstancias excepcionales, una parte puede apelar al laudo ante un tribunal nacional
en la sede del arbitraje y conseguir que se anule, o resistirse a la aplicacién del laudo en los paises
relevantes.”*

%2 Gary B Born, ibid., 123

238 Articulo 22, Reglamento de Arbitraje de la OMPI.; Gary B Born, International Arbitration: Law and Practice (Kluwer Law
International 2012)

132 - 133

% Centro de Arbitraje y Mediacion de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, ‘Centro de Arbitraje y Mediacion de
la OMPI’ <http://www.wipo.int/amc/es/center/background.html > consultado el 23 de junio de 2015

25 Articulos 41 — 47, Reglamento de Arbitraje de la OMPI

26 Articulos 55 — 57, Reglamento de Arbitraje de la OMPI

27 Articulos 57 — 66, Reglamento de Arbitraje de la OMPI

28 Articulo 66(a) del Reglamento de Arbitraje de la OMPI y Trevor Cook y Alejandro | Garcia, International Intellectual Property
Arbitration (Kluwer Law International 2010) 38

29 Alan Redfern, M Hunter et. al., Law and Practice of International Commercial Arbitration (4.2 ed., Sweet & Maxwell 2004)
parr. 9-04 y 10-09
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(i)  Ejecutabilidad

La ejecutabilidad transfronteriza de los laudos arbitrales es una de las ventajas principales del
arbitraje y cobra especial valor en el desafortunado caso de que una parte incumpla el laudo arbitral y
la otra parte se vea obligada a aplicarlo. Esta ejecutabilidad transfronteriza deriva principalmente de
la Convencién de Nueva York, que obliga a los Estados contratantes a reconocer y ejecutar los
laudos arbitrales dictados fuera de su territorio, algo que esta sujeto a limitadas excepciones.**
Como tales, los tribunales en muchos paises permiten que los laudos arbitrales se ejecuten como una
sentencia judicial nacional basandose en la solicitud de la parte correspondiente,241 y puede por lo
tanto ser invocado para ejecutar el laudo arbitral en cualquiera de los actualmente 155 Estados
contratantes de la Convencion de Nueva York, siempre que el laudo se haya dictado en alguno de
estos Estados contratantes.”*?

(i)  Medidas cautelares

Algunos reglamentos de arbitraje, como el Reglamento de Arbitraje de la OMPI, permiten a las partes
solicitar medidas cautelares al tribunal y conferir al tribunal la discrecionalidad de dictar cualquier
orden provisional o medida cautelar que considere necesaria, a peticion de una parte. Las medidas
cautelares solicitadas pueden dictarse en forma de laudo provisional. Las medidas cautelares pueden
ser muy Utiles para las partes en controversias de tecnologia o propiedad intelectual.*®

3.5.8 Administracion del arbitraje

Al igual que las mediaciones ad hoc, los arbitrajes ad hoc son procedimientos que no son
administrados por ninguna institucion ADR.*** El arbitraje ad hoc puede derivar en retrasos

importantes si las partes no son capaces de lograr un acuerdo en las cuestiones necesarias’®.

Mas alla de los servicios administrativos generales,246 el Centro de la OMPI proporciona numerosos
servicios adicionales para los procedimientos de arbitraje. EI Reglamento de Arbitraje de la OMPI
esta especialmente disefiado para las controversias sobre propiedad intelectual y tecnologia, y
contiene disposiciones detalladas sobre confidencialidad y sobre la presentacion de pruebas técnicas
y experimentales. El Centro de la OMPI cuenta también con una red de arbitros y expertos en
propiedad intelectual, y puede proponer arbitros apropiados para los arbitrajes que administra.”*’

El Centro de la OMPI administra los arbitrajes sin animo de lucro, y sus tasas de registro y
administracion son por lo tanto relativamente moderadas. El Centro de la OMPI determinara los
honorarios de los &rbitros en consulta con las partes y el arbitro o los arbitros, considerando factores
como las tarifas aplicables en el pais de domicilio de las partes y del arbitro o los arbitros, la
complejidad del caso y la cuantia en disputa.?*®

0 pieter Sanders eds., Guia del ICCA para la Interpretacién de la Convencion de Nueva York de 1958 (Consejo Internacional
g?ra el Arbitraje Internacional 2011) 9

Trevor Cook y Alejandro | Garcia, International Intellectual Property Arbitration (Kluwer Law International 2010) 312
22 A fecha de abril de 2015, hay 155 Estados contratantes. Véase Comision de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional, ‘Situacién actual - Convencion sobre el Reconocimiento y la Ejecucion de las Sentencias Arbitrales Extranjeras
(Nueva York, 1958) (Comisién de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, 2015)
<http://www.uncitral.org/uncitral/index.html > consultado el 18 de mayo de 2015
243 Articulo 48, Reglamento de Arbitraje de la OMPI
2% Michael Mcllwrath y John Savage, International Arbitration and Mediation : A Practical Guide (Kluwer Law International 2010)
2-035
5 Joyce J. George, ‘The Advantages of Administered Arbitration When Going it Alone Just Won'‘t Do*. Dispute Resolution
Journal 57.3 (Aug-Oct 2002): 66-74
% \/éase 3.3.6 mas arriba
47 Centro de Arbitraje y Mediacién de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, ‘Arbitros y mediadores’
<http://www.wipo.int/amc/es/neutrals/> consultado el 23 de junio de 2015
%8 |_a informacion sobre las tasas de los arbitrajes administrados en el Centro de la OMPI estan disponibles en
<http://www.wipo.int/amc/es/arbitration/fees/>
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3.5.9 Modalidad de sometimiento al arbitraje

0] Voluntario vs. obligatorio

Al igual que en el caso de la mediacién voluntaria, el arbitraje voluntario se refiere al proceso de
arbitraje que se inicia con el consentimiento de ambas partes a través de un acuerdo de arbitraje, tal
como se contempla en una clausula de arbitraje en el marco de un contrato. Sin embargo, las
clausulas de arbitraje pueden generar problemas cuando las partes tienen un poder desigual de
negociacion y una de las partes es presionada por la otra para aceptar la clausula de arbitraje.249

En algunas ocasiones, se ha hecho referencia a las clausulas de arbitraje en los acuerdos como una
forma de arbitraje obligatorio, en el que las legislaciones nacionales obligan a las partes a someter a
arbitraje todas las controversias resultantes de un contrato y exigen a los tribunales inhibirse en la
controversia. **°

(i)  En conexién con las OPIs

En comparacion con los servicios de mediacion, los servicios de arbitraje suelen estar menos
disponibles en los procesos de controversia ante las OPIs. Como ejemplo puede citarse a la
Intellectual Property Office of the Philippines (IPOPHL), que ofrece servicios de arbitraje para
controversias en materia de propiedad intelectual desde 2012. Los servicios de arbitraje de IPOPHL
se facilitan a través del Centro de Resolucion de Controversias de Filipinas, y se ofrecen a las partes
gue deciden no recurrir a los servicios de mediacién de IPOPHL, o que no pueden solucionar sus
controversias a través de la mediacion de IPOPHL.?*"

2% David S Schwartz, ‘Mandatory Arbitration and Fairness’ (2009) 84 Notre Dame L Rev 1247, 1249
%0 David S Schwartz, ‘Mandatory Arbitration and Fairness’ (2009) 84 Notre Dame L Rev 1247, 1253
%! Intellectual Property Office of the Philippines ‘Alternative Dispute Resolution’
<http://www.ipophil.gov.ph/index.php/services/ip-cases2/alternative-dispute-resolution>
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Capitulo Cuatro: La institucionalizacion del uso de ADR en
controversias en materia de propiedad intelectual

4.1. Introduccidon

Resulta importante resaltar la importancia de optimizar las circunstancias que rodean el entorno, o
“‘ecosistema”, en el que un programa de ADR se implementa, con el objetivo de permitir que ese
programa eche raices y prospere.

Si bien es cierto que hay otros factores a considerar, dependiendo de las condiciones locales y las
circunstancias particulares del pais implicado, los factores que se exponen a continuacion son
elementos clave en la institucionalizacion de ADR y de sus buenas practicas en las controversias en
materia de propiedad intelectual.

El Apéndice A ofrece informacién detallada sobre colaboraciones del Centro de la OMPI con varias
OPIs.

4.2. Oportunidad para ADR

Identificar la oportunidad para la introduccion e implantacién de ADR.

Teniendo en cuenta la naturaleza de las controversias en materia de propiedad intelectual, por
ejemplo en términos de derechos y partes internacionales implicadas, asi como del tiempo y el costo
de los procesos administrativos o judiciales, y las tacticas dilatorias observadas, ADR puede ofrecer
ventajas para las partes, las OPlIs y los tribunales judiciales, también en lo que se refiere al uso eficaz
de los recursos publicos.

Si bien los procedimientos ADR pueden ser empleados de manera general en cualquier fase de la
controversia, el momento oportuno para ADR dependera de la naturaleza de la controversia, de la
conducta de las partes y de su actitud hacia ADR. Los procedimientos ADR tienden a ser mas
eficaces cuando se emplean en una etapa temprana de la controversia, antes de que los costos se
hayan acumulado y de que las partes se hayan atrincherado en sus posiciones, y después de que las
partes hayan tenido tiempo e informacion suficientes para evaluar adecuadamente su caso.”

Como solucidn practica, se puede conceder a las partes la discrecionalidad de someterse a ADR en
cualquier fase del procedimiento; esta discrecionalidad se concede en los procedimientos
contenciosos sobre marcas ante la Intellectual Property Office of Singapore (IPOS)253 y el Instituto
Nacional Brasilefio de la Propiedad Industrial (INPI—BR),254 que colaboran con el Centro de la OMPI
en la provision de servicios ADR en relacién con los citados procedimientos.

4.3. Interrelacion con los procedimientos ante OPIs o tribunales judiciales

Determinar y estipular como el proceso ADR se interrelacionara con los procedimientos existentes
ante la OPI, tribunal judicial u otra entidad en la que se presente la oportunidad para el uso de
ADR.

%2 gysan Blake, Julie Browne y Stuart Sime, A Practical Approach to Alternative Dispute Resolution (Oxford University Press

2014) 3.41 - 3.42
23 y/éase Apéndice A.2.6
%4 yéase Apéndice A.2.1
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El estado de los procedimientos ante las OPIs, tribunales judiciales u otras entidades mientras se
utiliza la opcion de ADR tiene que estar claro, por ejemplo, si ha sido suspendido o extendido. Como
pauta, el INPI-BR autoriza que los procedimientos contenciosos sobre marcas se amplien durante 90
dias cuando las partes se someten a mediacion OMPI,**® y IPOS autoriza que los procedimientos
sobre patentes sean suspendidos durante 60, 90 o 120 dias para que las partes se sometan a la
decision de experto de la OMPI.%*°

Los procedimientos pueden iniciarse para dar curso a los resultados de los procedimientos ADR
exitosos, y permitir que las controversias sean devueltas a la OPIs, tribunal u otra instancia con
capacidad de resolucion, en los que ADR es infructuosa. También se puede conceder a las partes la
oportunidad de recurrir a diferentes procedimientos ADR en los que resulten infructuosos los primeros
intentos de resolver su controversia; por ejemplo, la Intellectual Property Office of the Philippines
autoriza a las partes a someter su controversia a arbitraje si no son capaces de resolverla a través de
sus servicios de mediacion.”’

4.4. Eleccién del procedimiento ADR

Ofrecer el procedimiento ADR apropiado para la controversia en cuestion.

Dado que los diversos procedimientos ADR se caracterizan por sus propias particularidades
especificas,258 la eleccién del procedimiento o procedimientos adecuados para cualquier controversia
dependera necesariamente de la naturaleza de la misma, de las posiciones de las partes y de las
circunstancias que las rodean.?*®

4.5. Sometimiento al procedimiento ADR

Abordar el modo y manera por el cual se hace efectivo el sometimiento a ADR, incluyendo los
factores que ayudaran a asegurar su aceptacion.

Una cuestion que hay que considerar es si hay que convertir en obligatorio para las partes el
sometimiento de su controversia a ADR. Si bien ADR obligatorio puede plantear |oroblemas,260 puede
ser necesario cierto grado de imposicién, al menos en la implementacién inicial del programa, dado
gue las partes pueden ser reacias a emplear procesos de soluciébn de controversias que no les
resulten familiares. Por ejemplo, algunas partes pueden ser reacias a considerar el sometimiento de
su controversia a mediacion porque puede percibirse como un signo de debilidad.?®*

Para mitigar la sensacién de aversién en torno a ADR, se podrian programar sesiones informativas
obligatorias para que las partes se reunieran con un profesional de ADR familiarizado con el
programa en cuestion para hablar sobre las fortalezas y debilidades del litigio judicial, en comparacién
con los diversos procedimientos ADR. Se han organizado sesiones de estas caracteristicas en ltalia,
donde se exige a los litigantes implicados en determinados tipos de controversias que se relinan con
un mediador para una sesién informativa preliminar sin costo alguno, y sin perjuicio de la oportunidad
de seguir adelante con el litigio judicial tras la sesion informativa. Estas sesiones han sido por lo

5 éase Apéndice A.2.1

26 éase Apéndice A.3

%7 |ntellectual Property Office of the Philippines, ‘Alternative Dispute Resolution’
<http://www.ipophil.gov.ph/index.php/services/ip-cases2/alternative-dispute-resolution>
*%yéase 3.3.1,3.4.1y 3.5.1

%9 y/gase 3.2 mas arriba

%0 yéase 3.3.7 i) y 3.5.9 i) mas arriba

%! James Chan, ‘Unreasonable Refusals to Participate in Mediation’ [2014] Asian JM 12, 13
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general exitosas a la hora de alentar a los litigantes a considerar seriamente la mediacién como una
opcion adecuada a su controversia.?*

Para dar un empujon hacia ADR, se puede considerar la concesién de incentivos financieros. En
Inglaterra, el silencio de una parte en respuesta a una invitacion a participar en ADR, o el rechazo a
participar, puede ser considerado no razonable por parte del tribunal judicial y puede derivar en que el
tribunal ordene a esa parte el pago de costas judiciales adicionales.”®® En Australia se puede
encontrar un planteamiento similar.”®* En Singapur, se han instaurado leyes para permitir que los
tribunales judiciales tengan en cuenta cualquier intento previo de las partes de solucionar su
controversia a través de la mediacion o cualquier otro medio de solucién de controversias cuando
asignan los costos para los casos de litigios civiles. Esto ofrece a las partes un incentivo importante
para considerar el sometimiento de su controversia a ADR antes de iniciar un procedimiento
judicial.*®

4.6. Financiacion

Conseguir financiacién suficiente para respaldar el desarrollo e implementacion del programa de
ADR.

Pese al ahorro de costos que se puede lograr a través de ADR, la planificacion e implementacion de
los programas de ADR necesitan financiacion. Aunque el importe necesario depende de multiples
factores y puede variar en funcién de los paises, entre los ejemplos de las partidas que deben
presupuestarse figuran:**®

¢ los servicios de consultoria o servicios legales para abordar el marco legal
¢ laformulacién y adopcion de una campafia educativa y de sensibilizacion

e la creacion de una infraestructura fisica para la administraciéon y la participacién de los actores
interesados

Los citados fondos pueden provenir del dinero asignado a la OPI, de las tasas cobradas por la OPI o
de ambos. En las fases iniciales de la implementacion, la OPI puede tener que ofrecer los servicios
de ADR a tasas subvencionadas para atraer usuarios.

4.6.1 Financiacién gubernamental

Es probable que la fuente principal de financiacion en la fase de implementacion inicial del programa
provenga de fondos del gobierno. Es importante asegurar una financiacion suficiente para evitar la
posibilidad de no poder realizar todas las etapas del proyecto.”®’

4.6.2 Tasas administrativas

Las tasas administrativas son un medio para el administrador del programa de ADR de cubrir los
costos administrativos. Esto deberia considerarse teniendo en cuenta la necesidad de garantizar la

%2 Gjuseppe De Palo y otros, ‘ ‘Rebooting’ the Mediation Directive: Assessing the Limited Impact of its Implementation and
Proposing Measures to Increase the Number of Mediations in the EU’ (Parlamento Europeo, enero de 2014)
<http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/493042/IPOL-JURI_ET(2014)493042_EN.pdf> consultado el
17 de mayo de 2015, 8 -9

263 Ministerio de Justicia, ‘Practice Direction — Pre-Action Conduct’ <http://www.justice.gov.uk/courts/procedure-
rules/civil/rules/pd_pre-action_conduct#8.1>

% Tribunal Supremo de Australia, ‘Mediation’ <http://www.fedcourt.gov.au/case-management-services/ADR/mediation>
%5 James Chan, ‘Unreasonable Refusals to Participate in Mediation’ [2014] Asian JM 12, 13

%8| ykasz Rozdeiczer y Alejandro Alvarez de la Campa, Alternative Dispute Resolution Manual: Implementing Commercial
Mediation (Departamento de Pequefias y Medianas Empresas, el Grupo del Banco Mundial, 2006) 28

%7 |ukasz Rozdeiczer y Alejandro Alvarez de la Campa, ibid., 29
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accesibilidad a los usuarios y de alentar el aumento de la utilizacién de ADR, especialmente en los
comienzos de un programa de ADR.*®®

4.6.3 Honorarios profesionales

En lo que respecta a los honorarios que se pagan a los mediadores, los arbitros y los expertos, es
importante encontrar un equilibrio entre la necesidad de mantener las tasas en niveles bajos para
garantizar la accesibilidad a los usuarios y de mantener un incentivo creible para que los
profesionales experimentados y cualificados se involucren en este sector. Esta es una preocupacion
existente especialmente con respecto a la mediacién, en la cual las expectativas de costo de los
usuarios se sitlan por lo general en un nivel que puede disuadir de convertirse en mediadores a los
profesionales experimentados.

Como en el caso del arbitraje, el incremento de las tasas ha constituido un problema y puede plantear
un problema para el éxito de un programa de ADR. Hay un reconocimiento creciente entre los
usuarios de que los costos del arbitraje se han incrementado a un ritmo insostenible, especialmente
en el arbitraje comercial internacional. A menos que esto se controle, los costos pueden convertirse
en el principal obstaculo que pesa sobre el arbitraje, en lugar de ser una ventaja clave.?®®

Una OPI esta bien situada para hacer un seguimiento y control del costo del programa de ADR que
esté implementando. Esto puede conseguirse rastreando y difundiendo informaciéon sobre el abanico
de costos medios de los diversos procedimientos sometidos al programa de ADR, y estadisticas
sobre la cifra media de horas necesarias para estos procedimientos, de manera que haya mayor
transparencia acerca de la base sobre la que se generan los costos.”™

4.7. Aceptacion

Identificar a los actores interesados y garantizar la aceptacion del programa de ADR para su
implementacion y utilizacion.

La aceptacion y el compromiso por parte de las partes que son fundamentales para la
implementacién y utilizacion de un programa de ADR son vitales para garantizar el éxito del mismo.*"*

4.7.1 Proceso

El proceso para garantizar esta aceptacién se puede trazar en lineas generales de la siguiente
manera:

0] Partes interesadas

Es importante identificar correctamente a las partes interesadas, dado que la omisién de cualquier
grupo clave puede resultar fatal para la implementacién del programa de ADR. Algunos programas de
ADR han terminado fracasando a consecuencia de la oposicion de grupos clave en el seno de la
comunidad, habitualmente porque estos grupos ven en la implementacion de ADR una amenaza a

%8 £| Apéndice A incluye detalles del Baremo adaptado de Tasas y Honorarios aplicable a la colaboracién del Centro de la
OMPI con las OPI.

%9 Sundaresh Menon, ‘Some Cautionary Notes for an Age of Opportunity’ (SingaporeLaw.sg, 22 de agosto de 2013)
<http://www.singaporelaw.sg/sglaw/images/media/130822%20Some%20cautionary%20notes%20for%20an%20age%200{%20
opportunity.pdf> consultado el 8 de junio de 2015, 10

" Association of Chartered Certified Accountants, ‘Alternative Dispute Resolution for Consumers) (ACCA, June 10, 2014)
<http://www.accaglobal.com/sg/en/technical-activities/technical-resources-search/2014/june/cdr1289.html#> consultado el 8 de
junio de 2015

" Lukasz Rozdeiczer y Alejandro Alvarez de la Campa, Alternative Dispute Resolution Manual: Implementing Commercial
Mediation (El Grupo del Banco Mundial 2006) 17
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sus intereses.?’” Es importante por lo tanto identificar pronto a los actores relevantes y garantizar que

se les transmitan los mensajes correctos, y que se establezcan para estos grupos los incentivos, las
garantias e incluso las presiones adecuadas®’ (si es factible).

Algunos comentaristas han llamado la atencién sobre la seleccion de partes interesadas que son
demasiado poderosas o que tienen su propia agenda,””* dado que pueden perjudicar la causa al
promover sus propios intereses por encima del éxito global del programa de ADR.

(i)  Defensores en el &mbito local

Tener uno o mas defensores de la causa es otro elemento crucial que proporciona un canal a través
del cual el mensaje ADR puede ser comunicado con eficacia y garantizar que es recibido de manera
positiva. Por ejemplo, la presencia de un destacado defensor local con el peso politico adecuado®”
puede marcar una diferencia importante sobre como se maneja el proyecto y sobre la capacidad de
recabar el respaldo necesario para garantizar su éxito.

(i)  Participacion

Para que el programa de ADR tenga éxito, es necesaria la participacién de las partes interesadas.
Dar en el clavo con las partes interesadas, entre otras cosas informandoles de las ventajas de ADR, y
de las oportunidades y ventajas potenciales del programa para los participantes, son elementos
importantes para lograr esa participacion. Otra medida tangible consiste en que las partes
interesadas formen un consejo asesor para dirigir y hacer un seguimiento del proyecto, con la

consecuencia directa de que las partes interesadas se apropien del proyecto y creen una herramienta
de seguimiento del programa de ADR.?"®

4.7.2 Funciones de los actores clave

Al acudir a los principales actores del programa de ADR, el reconocimiento y la obtencién de sus
respectivas funciones contributivas puede ser muy Util para el avance del proyecto.

0] Gobierno y OPIs

En un nivel basico, la existencia de voluntad politica en el gobierno para instaurar ADR en el pais
constituye una premisa sélida sobre la cual llevar a cabo el proyecto. En su funcién como impulsor, el
propio gobierno debe estar convencido de las ventajas de ADR y comprometido con su promocién.277

Igualmente, cuando la OPI es la principal impulsora del proyecto de ADR, es crucial esta aceptacion
por parte del personal clave de la OPI.

(i)  Tribunales nacionales

También es importante el apoyo de los jueces locales y de los tribunales nacionales, por dos razones.
En primer lugar, los tribunales nacionales desempefian una funcion clave para la fortaleza del sistema
ADR garantizando la ejecutabilidad de los resultados de ADR, como los laudos arbitrales y los
acuerdos producto de la mediaciéon. En segundo lugar, los tribunales nacionales pueden ser un
recurso Util de “captacion” de controversias que responderian bien a ADR; su participacion activa
puede jugar un papel para obtener tasas de asimilacién de ADR. También puede resultar efectivo fijar
objetivos de eliminacion de casos por parte de los jueces para reconocer su labor a la hora de referir
casos a ADR.

22| ykasz Rozdeiczer y Alejandro Alvarez de la Campa, ibid., 21

3 yéase 4.5 més arriba

" | ukasz Rozdeiczer y Alejandro Alvarez de la Campa, ibid., 18

75 | ykasz Rozdeiczer y Alejandro Alvarez de la Campa, ibid., 18

7% | ykasz Rozdeiczer y Alejandro Alvarez de la Campa, Alternative Dispute Resolution Manual: Implementing Commercial
Mediation (El Grupo del Banco Mundial) 20

2" yéase Capitulo 2 y 4.7.1 mas arriba
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El fomento de ADR en los tribunales se centrard en las ventajas especificas de ADR para los
tribunales judiciales, como la reduccion de la carga de casos, la eliminacion de los casos atrasados y
el ahorro de los costos administrativos, a través de las cuales ADR se percibird como complementario
y no en competencia con el sistema judicial.?’®

(i)  Profesionales

En el mismo sentido, la comunidad de profesionales, incluyendo los abogados, deben ser
persuadidos de su valiosa contribucion a la implementacion y uso de los programas de ADR a largo
plazo. Contrariamente a cualquier temor a resultar redundante, ADR ofrece oportunidades ampliadas
para esta comunidad, ya que es una nueva dimension de las opciones de resolucién de controversias
a disposicion de sus clientes, lo que les permite agregar valor a sus servicios y a la importancia de su
funcién.

Dicho esto, para aquellos profesionales que no han participado en ADR sera necesario que se formen
adecuadamente (p.ej. en mediacién), por lo que es necesario que esta formacién esté rapidamente
disponible.279 Esto ofrece en si mismo una oportunidad de desarrollo a estos profesionales con el
valor practico de ser de utilidad para sus clientes.

(iv)  Usuarios

En cuanto a los usuarios, como por ejemplo los miembros de la comunidad empresarial y el publico,
el objetivo principal con vistas al éxito del programa de ADR es convencerles de sus muchas
ventajas.”®

Esto implica un acercamiento activo lo mas extenso posible a una audiencia de usuarios potenciales
para ponerles al tanto de las ventajas de ADR.

4.8. Consultas

Llevar a cabo sesiones de consulta, abrir canales de comunicacién con las partes interesadas.

Consultar y comunicarse preventivamente con las partes interesadas es U(til para obtener
aportaciones valiosas sobre los planes propuestos. Los comentarios constructivos pueden reunirse
mediante sondeos y consultas publicas, y pueden ayudar a identificar potenciales problemas y a
encontrar esferas susceptibles de mejora.281 Por ejemplo, el Centro de la OMPI llev6 a cabo en 2013
una Encuesta Internacional sobre Soluciéon de Controversias en las Transacciones de Tecnologia
para evaluar el uso de los métodos ADR en las controversias relacionadas con la tecnologia en
comparacion con los litigios judiciales, incluyendo una evaluacién cualitativa de estas opciones de
solucion de controversias.?®?

El “feedback” de las partes interesadas fue un elemento importante en el establecimiento del primer
centro de mediacién comercial de Singapur. Antes de que este centro fuera creado en 1997, la
Academia de Derecho de Singapur realiz6 un detallado estudio de viabilidad. Mediante consultas a
fondo con las partes interesadas, incluidos abogados, organizaciones comerciales y grupos de
interés, la Academia de Derecho de Singapur pudo establecer un plan de accién realista para el
establecimiento del centro de mediacién comercial.?®®

8 \Jéase 1.3.2 més arriba

2% yéase 4.10.1 mas abajo

0 y/gase 2.1 — 2.10 més arriba

%1 E| Grupo del Banco Mundial, ‘Alternative Dispute Resolution Guidelines’ (El Grupo del Banco Mundial, junio de 2011)
<http://siteresources.worldbank.org/INTECA/Resources/15322 ADRG_Web.pdf> consultado el 18 de mayo de 2015, 34
%82 | informe completo esta disponible en <http://www.wipo.int/amc/en/center/survey/results.html>

% joel Lee y Teh Hwee Hwee eds, An Asian Perspective on Mediation (Academy Publishing 2009) 7-8
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4.9. Divulgacion

Organizar actividades de divulgacion para involucrar a las partes interesadas.

Involucrar a grupos clave mediante actividades de divulgacion es crucial para el programa de ADR.
Estos grupos pueden incluir a:

e gobiernos

¢ tribunales nacionales

o profesionales, incluyendo abogados

e usuarios, como por ejemplo miembros de la comunidad empresarial y el publico
Entre los ejemplos de actividades de divulgacioén figuran:

« la celebracion de sesiones educativas y presentaciones sobre las ventajas de ADR***

¢ laidentificacion de defensores locales de ADR para promover los servicios de ADR de las OPIs

e |a publicidad de “compromisos de ADR” (ADR pledges) por parte de usuarios y partes interesadas
para dar a conocer su compromiso con la resolucion de sus controversias utilizando ADR*®

e la creacion de programas especificos por industrias para el uso de ADR?*

Actividades de divulgacién de ADR de la OMPI y las OPIs

Antes de la entrada en vigor del procedimiento de mediacién conjunta para facilitar la solucién de
controversias sobre marcas que se tramitan en IPOS, el Centro de la OMPI y IPOS celebraron un
taller de dos dias para formar como mediadores a profesionales del sector de las marcas. El
programa de formacién incluyé sesiones sobre cuestiones sustantivas y de procedimiento
relacionadas con las controversias sobre marcas y con la mediacién. Varios participantes fueron
invitados posteriormente a formar parte de una lista especializada de mediadores para ser
nombrados en mediaciones OMPI-IPOS. Ademas, el Centro de la OMPI y IPOS celebraron diversos
eventos promocionales para informar sobre el uso de ADR para controversias en materia de
propiedad intelectual y, en especial, para alentar el uso de la mediacion para las controversias sobre
marcas que se tramitan en IPOS.

4.10.Profesionales de ADR

Abordar las necesidades de los profesionales de ADR para asegurar su participacién activa en el
programa de ADR y su observancia de las normas de calidad exigidas.

Desde la fase inicial de consulta,”®’ el objetivo es comprometer a los profesionales de ADR, dado que

son fundamentales para el éxito a largo plazo de cualquier programa de ADR. Los programas de
formacién y acreditacién ofrecen oportunidades para acelerar el desarrollo profesional de estos

8 Giuseppe De Palo y otros, ‘Rebooting’ the Mediation Directive: Assessing the Limited Impact of its Implementation and
Proposing Measures to Increase the Number of Mediations in the EU’ (Parlamento Europeo, enero de 2014)
<http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/493042/IPOL-JURI_ET(2014)493042 EN.pdf> consultado el
17 de mayo de 2015, 153 — 154

8 Gjuseppe De Palo y otros, ibid., 155

% | os ejemplos de servicios ADR del Centro de la OMPI para sectores especificos estan disponibles en
<http://www.wipo.int/amc/es/center/specific-sectors/ >. Véase también Apéndice B

%7 yéase 4.8 mas arriba
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profesionales de ADR. Los profesionales de ADR representan una parte importante del “ecosistema”
de ADR vy entre ellos figuran representantes de las partes y terceros neutrales involucrados en ADR,
como mediadores, arbitros y expertos. El alto nivel con el que estos profesionales ofrecen los
servicios relacionados con ADR y el alto nivel con el que actian en los procedimientos ADR son
importantes para infundir confianza publica en el programa de ADR.

4.10.1 Formacién

Las oportunidades de formacion en ADR en diversos niveles de experiencia, abordando aspectos
diversos de ADR, deben ser puestas a disposicion de los diferentes grupos de interés de
profesionales de ADR. Para la aplicacion practica de ADR, esta formacion deberia abordar no solo
las bases tedricas y los aspectos académicos de los distintos tipos de ADR, sino también instruir y
brindar oportunidades en el uso en la practica de ADR. El corolario del desarrollo de las sesiones de
formacién de ADR es la disponibilidad de literatura especifica para los profesionales de ADR, ya sean
veteranos o principiantes.

La formacion ADR también proporciona un canal para evaluar comparativamente las normas de
calidad que se quieren establecer y mantener en este sector. Los proveedores de servicios ADR,
como el Centro de la OMPI, pueden proporcionar el conocimiento adecuado y apoyar la realizacion
de estos programas de formacion.

Formacion de mediadores a cargo de la OMPI e INPI-BR

Ante el establecimiento de un procedimiento conjunto de solucién de controversias para facilitar la
mediacién en las controversias sobre marcas que tramita el Instituto Nacional Brasilefio de la
Propiedad Industrial (INPI-BR), el Centro de la OMPI e INPI-BR llevaron a cabo una serie de sesiones
de formacién para crear un grupo de mediadores para las controversias sobre marcas ante INPI-
BR.288

4.10.2 Normas de calidad

Algunos de los problemas identificados con la situacion actual de ADR tienen que ver con la escasez
relativa de organismos profesionales que tengan el liderazgo para autorregular este sector, y con la
falta de transparencia objetiva sobre las normas, las aportaciones y la ética en el sector.”®

Para abordar estos problemas, hay que evitar el escollo de regular excesivamente la tarea de los
profesionales de ADR, lo que puede ahogar sus prestaciones. Se debe lograr por lo tanto un
equilibrio entre exigir una formacién minima obligatoria para los profesionales de ADR y alentar la
participacién de profesionales experimentados, que pueden ser reacios al requisito de una exigencia
formativa minima.

Algunas herramientas para establecer las normas de calidad incluyen programas de acreditacion para
los profesionales de ADR. Un recurso especialmente ilustrativo a este respecto es la lista de
directrices publicada por la American Bar Association’s Section of Dispute Resolution en agosto de
2012 acerca de lo que deberia incluir un programa eficaz de acreditacion para mediadores.
Concretamente:**

%8 | a lista de mediadores de la OMPI y el INPI-BR para controversias en materia de propiedad intelectual ante el INPI-BR esta
disponible en <http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/inpibr/panel/>

8 Michael Leathes, ‘The Future of ADR in 2020’ [2013] Asian JM 27

20 Alternative Dispute Resolution Section Task Force on Mediator Credentialing, ‘Final Report’ (American Bar Association’s
Section of Dispute Resolution, agosto de 2012)
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e exigir a los mediadores acreditados que tengan competencias definidas, conocimientos y valores
e exigir a los mediadores acreditados haber completado la formacién adecuada

¢ la administracion del programa de acreditacion a cargo de una organizacion diferente a la del
formador

e establecer un proceso de evaluacion consistente para determinar las competencias, el
conocimiento y los valores de los mediadores acreditados

e explicar con claridad lo que se esta certificando en el marco del programa de acreditacion

e proporcionar un sistema transparente para gestionar las quejas, incluidas las relativas a la retirada
de la acreditacion, en el marco del programa de acreditacion.

En los casos del Centro de la OMPI, las partes pueden recurrir a una base de datos de mas de 1.500
arbitros, mediadores y expertos independientes de la OMPI en todo el mundo. Los candidatos en la
lista de arbitros y mediadores de la OMPI van desde profesionales generalistas que se dedican a la
resolucién de controversias hasta profesionales altamente especializados y expertos que abarcan la
totalidad del espectro legal y técnico de la propiedad intelectual. Su diversidad geogréfica se ajusta al
caracter internacional de la mayoria de las controversias. El Centro de la OMPI solicita a las partes su
opinién sobre los arbitros y mediadores nombrados, y tiene en cuenta estas opiniones, asi como el
desarrollo del caso, para futuros nombramientos de arbitros y mediadores.

4.10.3 Disponibilidad

Para que el programa prospere, tiene que haber un suministro adecuado y rapido de profesionales de
ADR que presten servicio de manera suficiente a los casos que se someten a este proceso.

Se puede mantener una lista de profesionales acreditados de ADR, con informacién acerca de la
experiencia y las credenciales de cada profesional. Esto tiene la doble finalidad de mantener una lista
de profesionales de ADR disponibles a los que se pueda contactar, asi como de fomentar la
confianza publica en los estandares y la acreditacion de estos profesionales. Al margen de si la lista
es publica o no, cuando las partes no pueden ponerse de acuerdo sobre un &rbitro o mediador, el
Centro de la OMPI proporciona a ambas partes perfiles de candidatos apropiados, teniendo en
cuenta las cualificaciones particulares acordadas por las partes, asi como los requisitos del caso.”®

4.11. Marco legal

Trabajar en el marco legal necesario para apoyar el programa de ADR.

El marco legal en el que opera el procedimiento ADR es importante para garantizar que tiene la
fuerza legal necesaria. Los aspectos clave para abordar el marco legal son los siguientes.

4.11.1 Marco legal y sistema

El marco legal existente y el sistema en el que se va a introducir el programa de ADR determinaran si
es necesario promulgar leyes o reglamentos nuevos para apoyar la viabilidad del programa, como por
ejemplo en relacion con la confidencialidad, la ejecutabilidad de los contratos y la inmunidad
profesional. Un examen preventivo de la situacién legal presente sobre estas cuestiones es Util para

<http://www.americanbar.org/content/dam/aba/images/disputeresolution/CredentialingTaskForce.pdf> consultado el 8 de junio
de 2015

#1 Esto se contempla en el “procedimiento de lista” del Centro de la OMPI”, véase Articulo 6(a), Reglamento de Mediacion de
la OMPI, Articulo 19(b), Reglamento de Arbitraje de la OMPI and Articulo 14(b), Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI

Guia de la OMPI sobre solucién extrajudicial de controversias para Oficinas de Propiedad
Intelectual y tribunales judiciales - 47


http://www.americanbar.org/content/dam/aba/images/disputeresolution/CredentialingTaskForce.pdf

identificar los tipos de leyes y reglamentos cuya aprobacion puede ser necesaria para posibilitar y
apoyar la implementacion y el uso del programa de ADR.

Una evaluacién de las leyes vigentes y de los reglamentos de las OPIs determinara el grado en que
facilitan el uso de ADR. Se puede recurrir al asesoramiento juridico con vistas al citado analisis, y, si
procede, formular e implementar las leyes y reglamentos correspondientes, de manera que se pueda
proporcionar un marco legal propicio para el programa de ADR. La implementacién de este ejercicio
puede llevar tiempo y posiblemente se deba hacer por etapas.

4.11.2 Dictado de leyes y reglamentos

Cuando sean necesarias leyes o reglamentos nuevos, un proceso publico de consulta sobre las leyes
y reglamentos propuestos aportara credibilidad al proyecto de ADR.?%?

En un nivel basico, las leyes de aplicacion o los reglamentos de ADR deberian contemplar lo
siguiente:**®

¢ la confidencialidad de los procedimientos ADR y de cualquier informacion o materiales empleados
en esos procedimientos

e |a restriccion de la admisibilidad de las comunicaciones “sin prejuicio”, al que puede hacerse
durante los procedimientos ADR

e la facilitaciéon de la ejecucion de los resultados de ADR, como en el caso de las soluciones
productos de la mediacion y los laudos arbitrales®®*

En un nivel més detallado, también se puede recurrir a las reglas del procedimiento que apoya y
alienta el uso de ADR, por ejemplo mediante: **°

e la suspensioén en los tribunales judiciales o en las OPIs de los procedimientos de solucion de
controversias que no son ADR para que las partes consideren su uso

e el requerimiento a las partes de intentar la via de ADR antes de iniciar en los tribunales o en las
OPIs procedimientos de solucién de controversias que no son ADR

¢ el requerimiento a las partes a exponer los motivos para no participar en ADR e incluso la
penalizacion de las partes si se niegan de manera no razonable a participar en ADR?%®

e la adopcion de reglamentos de ADR que en si mismos propician un procedimiento ADR practico y
eficaz

e la aplicacién de tasas reducidas o descuentos con respecto a lo que se cobra en los
procedimientos de resolucién de controversias que no son ADR para las partes que han optado
por la via de ADR

22 | ykasz Rozdeiczer y Alejandro Alvarez de la Campa, Alternative Dispute Resolution Manual: Implementing Commercial

Mediation (El Grupo del Banco Mundial 2006) 38

%% E| Grupo del Banco Mundial, ‘Alternative Dispute Resolution Guidelines’ (EI Grupo del Banco Mundial, junio de 2011)
<http://siteresources.worldbank.org/INTECA/Resources/15322 ADRG_Web.pdf> consultado el 18 de mayo de 2015, 35

2% por ejemplo, las soluciones producto de la mediacién que derivan de los procedimientos de ADR administrados por la
Korean Copyright Commission se pueden aplicar como si fueran sentencias judiciales, de conformidad con la legislacién
coreana. Véase Apéndice A.2.3

2% Karl Mackie y otros, Alternative Dispute Resolution Guidelines (El Grupo del Banco Mundial 2011) 36

%6 y/gase, por ejemplo, el Articulo 22 de la Ley 640 de Colombia de 2001 y el Articulo 34 del Reglamento del Centro de
Conciliacion y Arbitraje de la Direccién Nacional de Derecho de Autor (DNDA): si una parte no comparece en una audiencia de
conciliacion, el conciliador expide un certificado que puede ser utilizado en procedimientos judiciales posteriores
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4.12. Infraestructura administrativa

Establecer una infraestructura administrativa para apoyar la implementacién y proporcionar los
servicios ADR necesarios.

Para lanzar un programa de ADR y mantenerlo en funcionamiento, es necesario contar con un
personal adecuado que atienda las cuestiones que hacen del funcionamiento de un programa de
ADR una realidad. Las exigencias naturales adicionales incluyen locales fisicos para la gestion del
dia a dia del programa de ADR.

El alcance y la naturaleza de la infraestructura administrativa establecida pueden depender, en parte,
del tipo de mecanismo elegido de remisién a ADR y de la naturaleza de las controversias potenciales,
y puede determinarse también por las oportunidades de colaboracién con proveedores de servicios
de ADR, como el Centro de la OMPI, que puede proporcionar una valiosa ayuda para estos servicios
administrativos.”®’

Por ejemplo, cuando la OPI no implica a un proveedor de ADR externo, la OPI tendra que hacerse
cargo de la administracion de los procedimientos ADR, lo que incluye hacer de enlace entre el arbitro,
el mediador, y las partes, encargandose del cobro de las tasas y de proporcionar locales apropiados y
servicios administrativos. Por otro lado, cuando el programa de una OPI autoriza a ésta remitir a las
partes a un organismo administrador externo, como el Centro de la OMPI, la administracién de los
procedimientos ADR sera externalizado a ese organismo administrador.?®®

4.13. Confianza publica

Asegurar y mantener la confianza publica en el programa de ADR.

La confianza publica es uno de los pilares del éxito del programa de ADR, y se ha de ejercer una
vigilancia durante toda la vida del mismo para prevenir su erosion. Los siguientes son algunos de los
factores clave (pero no necesariamente todos) que desempefian un papel para ganar la confianza
publica.

4.13.1 Imparcialidad e independencia de arbitros y mediadores

Los individuos neutrales en los procedimientos ADR (p.je. los mediadores, los arbitros y los expertos)
suelen ser personas privadas nombradas por las partes y no gozan automaticamente del estatus de
los jueces como funcionarios publicos. En ADR, la imparcialidad de estas personas neutrales cobra
una importancia aun mayor y no es impermeable a sus propios asuntos y problemas. Las
instituciones de ADR como el Centro de la OMPI desempefian una funcidén importante en este
sentido.

Se pueden formular principios orientativos generales para abordar esta cuestiéon, como los siguientes
requerimientos:

e el arbitro o mediador de ADR no debe favorecer (ni se debe percibir como que favorece) los
intereses de ninguna de las partes

e se debe exigir al arbitro o mediador de ADR que realice una comprobacion de conflicto de
intereses y que difunda cualquier tipo de relacion comercial o personal con cualquiera de las
partes de la controversia

27 ygase 3.3.6 mas arriba

28 yéase 3.3.7 i), 3.4.6 y 3.5.9 ii) mas arriba
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e las partes de la controversia deben acordar de manera conjunta el nombramiento de un arbitro o
mediador

¢ los honorarios de un arbitro o mediador deben correr a cargo de las partes de manera equitativa o
a cargo de una parte independiente como el organismo administrativo

4.13.2 Confidencialidad de la informacion

La capacidad de garantizar la confidencialidad de la informacion revelada en el proceso ADR (y de
hecho también sobre la propia existencia del proceso) es un factor de atraccion de ADR.**° Muchas
partes eligen ADR precisamente por la necesidad de confidencialidad, especialmente las empresas
que no quieren que determinada informacién comercial sensible sea del dominio publico.*® Mantener
una confidencialidad estricta da a los usuarios confianza y alienta la participacion en ADR. En la
mediacién, la garantia de confidencialidad anima a las partes a mostrar la mayor disposicion posible a
encontrar una solucion mutuamente aceptable sin temor a que la controversia termine en los
tribunales judiciales, y por lo tanto aumentando las posibilidades de éxito. ¥

La confidencialidad se puede lograr mediante leyes especificas de ADR que la contemplen
expresamente o mediante el acuerdo por el que las partes adoptan reglamentos aplicables.302

4.13.3 Transparencia del procedimiento

Esto no ha de confundirse con la confidencialidad de la informacién y el procedimiento ADR
expuestos anterior. La transparencia con respecto a la manera en que se lleva a cabo el
procedimiento ADR con el fin de cumplir con el debido proceso y el estado de derecho también es
relevante en lo que respecta a la confianza publica hacia este procedimiento.

De manera especial, las acciones administrativas en el marco del procedimiento deben realizarse con
plena transparencia frente a las partes, p.ej. en el proceso de nombramiento del mediador, del
tribunal arbitral o el experto, o las decisiones adoptadas sobre cualquier cuestiéon de interlocucion, lo
gue refleja la imparcialidad e independencia del organismo administrativo de ADR.

4.13.4 Materializacién de las ventajas

La materializacién de las ventajas descritas de ADR®*

confianza publica.

es importante para prevenir una pérdida de la

Por ejemplo, es necesario prestar atencién a que haya una garantia de que el procedimiento ADR
esta disefiado para maximizar la eficacia y, por lo tanto, para generar ahorro de tiempo y costos.
Ademas, el procedimiento ADR deberia operar en el ambito de un marco legal que asegure la
ejecutabilidad de las decisiones o de las soluciones producto del procedimiento ADR.%*

29 y/gase 2.7 mas arriba

%0 Trevor Cook y Alejandro | Garcia, International Intellectual Property Arbitration (Kluwer Law International 2010) 47

%1 Sysan Corbett, ‘Mediation of Intellectual Property Disputes: A Critical Analysis’ (2011) 17 New Zealand Business Law
Quarterly 51, 65

2 yéase 3.3.2, 3.4.2 y 3.5.4 mas arriba

%03 yéase Capitulo 2 mas arriba

%% En el caso del arbitraje, esto incluye la posibilidad de aprovechar la Convencién de Nueva York en una controversia
transfronteriza
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4.14. Examen periédico

Llevar a cabo examenes periddicos del programa de ADR para hacer un seguimiento de su tasa de
aceptacion y de su desempefio, garantizar la observancia de las buenas practicas e identificar
areas susceptibles de mejora y actualizacién para garantizar la sostenibilidad a largo plazo.

Los examenes periédicos son importantes para garantizar que el programa de ADR sigue siendo
relevante y actual. Los examenes realizados con las partes interesadas de manera regular
proporcionan un canal para la obtencion de opiniones Utiles, y presentan oportunidades para un
compromiso continuo a largo plazo.
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Apéndice A: Colaboracién del Centro de la OMPI con OPlIs

A.1 Sinopsis®®

Brasil

Instituto Nacional Brasilefio de la
Propiedad Industrial (INPI-BR)

El Centro de la OMPI ha participado en el
desarrollo y organizaciéon de una opcién de
mediaciébn para los procedimientos de
marcas que se tramitan ante INPI-BR.

Colombia

Direccion Nacional de Derecho de
Autor (DNDA)

DNDA administra procedimientos relativos a
controversias de derecho de autor vy
derechos conexos a través de su Centro de
Conciliacion y Arbitraje.

DNDA ha designado al Centro de la OMPI
como administrador de procedimientos ADR
en los cuales una de las partes, o ambas,
tienen su domicilio principal fuera de
Colombia.

Indonesia

Directorate General of Intellectual
Property Rights of Indonesia
(DGIPR)

El Centro de la OMPI participa en el
desarrollo y organizacién de opciones de
ADR para controversias en materia de
propiedad intelectual.

México

Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial (IMP1 México)

El Centro de la OMPI participa en el
desarrollo y organizacion de las opciones de
ADR para las controversias en materia de
propiedad intelectual.

Filipinas

Intellectual Property Office of the
Philippines (IPOPHL)

El Centro de la OMPI ha participado en el
desarrollo y organizacién de una opcion de
mediacién de la OMPI para controversias en
materia de propiedad intelectual que se
tramitan ante IPOPHL.

IPOPHL ha designado al Centro de la OMPI
como administrador de procedimientos ADR
cuando una de las partes, o las dos, tienen
su domicilio principal fuera de Filipinas.

Republica
de Corea

Korea Commission

(KCC)

Copyright

KCC administra procedimientos ADR sobre
derechos de autor y derechos conexos en la
Republica de Corea.

En el caso de controversias internacionales,
KCC también ofrece a las partes una opcion
de mediacion OMPI.

%% Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, ‘WIPO Alternative Dispute Resolution (ADR) for Intellectual Property
Offices’ <http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipos/> consultado el 23 de junio de 2015
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Republica
de Corea

Korea Creative Content Agency
(KOCCA)

KOCCA administra los procedimientos ADR
sobre contenidos en la Republica de Corea.

En el caso de controversias internacionales,
KOCCA también ofrece a las partes una
opcion de mediacion OMPI. En determinadas
circunstancias, las partes de una mediacion
OMPI en el marco de la colaboracion entre la
OMPI y KOCCA se pueden beneficiar de un
programa de subsidios para tasas y costos,
que proporciona KOCCA.

Singapur

Intellectual Property Office of
Singapore (IPOS)

El Centro de la OMPI ha participado en el
desarrollo y organizacion de una opcién de
mediacién para procedimientos de marcas y
una opcion de decisién de experto para los
procedimientos sobre patentes que se
tramitan ante IPOS.

IPOS ha designado al Centro de la OMPI, a
través de su oficina en Singapur, como el
administrador en los citados casos de
mediacién y de decision de experto.

Reino
Unido de
Gran
Bretafia e
Irlanda del
Norte

Intellectual Property Office of the
United Kingdom (IPO UK)

La opcién de mediacion que ofrece IPO UK
tiene por objetivo ayudar a las partes a
solucionar controversias pendientes en
materia de propiedad intelectual, lo que
incluye derechos de autor no registrados y
derechos de disefio, asi como derechos
registrados como patentes, marcas y disefios
registrados.

El Centro de la OMPI es uno de los
proveedores de servicios de mediacién para
controversias en materia de propiedad
intelectual que se tramitan ante IPO UK.
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A.2 Mediacién y conciliacion en OPIs
A.2.1 Instituto Nacional Brasilefio de la Propiedad Industrial (INPI-BR)

En Brasil, INPI-BR ha ofrecido desde el 15 de julio de 2013 servicios de mediacion para oposiciones
en materia de marcas, recursos de apelacion y procedimientos de nulidad administrativa. Las partes
pueden decidir someter su controversia a mediacién en cualquier etapa del procedimiento ante INPI-
BR, que se desarrolla de la siguiente manera:

Presentacion de una
solicitud de registro de
rmarca

FPublicacién de la
solicitud de registro de

_ marca
Las partes podran optar por un

procedimiento de mediacion en Presentacién de una
cualquier momento. El oposicion al registro de
procedimiento ante INPI-BR la marca

podra ser suspendido. Una vez
resuelto el caso, las partes
tomaran las medidas necesarias
en INPI-BR vy el caso quedara
cerrado.

Denegacion

| Evaluacion de pruebas Apelacion

Brasil:
CEDPI
Reglamento de Mediacion de \ Aceptada
INPI-BR

Una o ambas paries domiciliadas
fuera de Brasil:

Ambas partes domiciliadas en <

-

Aprobacion de la

Ceniro de la OMPI solicitud de registro de
Reglamento de Mediacion de la marca
OMPI

*INPI-BR vy el Centro de la OMPI
no seran partes en
procedimientos de mediacion. Se ertabla Un

| procedimiento de
anulacién administrativa

Los servicios de mediacion los proporcionan distintas instituciones de ADR, en funcién del lugar
donde las partes estén domiciliadas.**® Si una o ambas partes estan domiciliadas fuera de Brasil, la
controversia sera remitida al Centro de la OMPI y administrada de acuerdo con el Reglamento de

%% Centro de Arbitraje y Mediacion de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual , ‘WIPO Mediation for Proceedings
Instituted in the Brazilian National Institute of Industrial Property (INPI-BR)’ <http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-
sectors/inpibr/> consultado el 24 de febrero de 2015
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Mediacién de la OMPI. Las partes pueden presentar una solicitud de mediacion al Centro de la OMPI
durante el procedimiento en INPI-BR.>”" Sin embargo, si ambas partes estan domiciliadas en Brasil,
entonces la controversia se remitira al Centro de Defensa de la Propiedad Intelectual (CEDPI) y se
administrard de acuerdo con el Reglamento de Mediacién del INPI-BR. Las partes pueden presentar
una solicitud de mediacién ante CEDPI durante el procedimiento en INPI-BR.

Para las partes que optan por la mediacion OMPI, el Centro de la OMPI administrara los
procedimientos y también ayudard en el nombramiento de un mediador apropiado, dado que
mantiene una lista de mediadores para las mediaciones en INPI-BR, incluyendo mediadores de Brasil
con conocimientos en materia de propiedad intelectual.**®

Las partes que participan en mediacion OMPI pueden pedir que los procedimientos ante INPI-BR se
prorroguen 90 dias adicionales para utilizar la mediacion.*® Si las partes son capaces de lograr una
solucién mediante la mediacién, los términos de la misma pueden registrarse en un acuerdo
contractual. Sin embargo, si las partes no llegan a un acuerdo, o si se pone fin a la mediacion por
cualquier motivo,*' la controversia regresara a INPI-BR.*"

A fecha de 2015, las tasas de mediacion OMPI con respecto a las controversias remitidas por INPI-
BR son las siguientes:*'?

Tasa administrativa Honorarios del mediador

250 USD 200 USD la hora 2.750 USD por caso (*)

(*) Honorarios indicativos para 20-25 horas de preparacion y mediacion

%7 El acuerdo y solicitud de mediacion de la OMPI en procedimientos del INPI-BR puede encontrarse en inglés y portugués en
la pagina web del Centro de la OMPI. Véase Centro de Arbitraje y Mediacion de la Organizacién Mundial de la Propiedad
Intelectual , ‘WIPO Mediation for Proceedings Instituted in the Brazilian National Institute of Industrial Property (INPI-BR)’
(Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual) <http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/inpibr/> consultado el 24
de febrero de 2015
%8 Se puede acceder a la lista de mediadores en la pagina web del Centro de la OMPI. Véase Centro de Arbitraje y Mediacion
de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual , ‘WIPO/INPI-BR Panel of Mediators for Intellectual Property Disputes
Pending before INPI-BR’ (Organizaciéon Mundial de la Propiedad Intelectual) <http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-

ectors/lnglbr/gane > consultado el 24 de febrero de 2015

° Las partes pueden también solicitar una prérroga adicional de 90 dias.

%10 gj una de las partes no se presenta a mediacion OMPI, se puede poner fin a la mediacion. Véase Articulo 18, Reglamento
de Mediacion de la OMPI.
31 Centro de Arbitraje y Mediacion de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual , ‘WIPO Mediation for Proceedings
Instituted in the Brazilian National Institute of Industrial Property (INPI-BR)’ <http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-
sectors/inpibr/> consultado el 24 de febrero de 2015

12 Centro de Arbitraje y Mediacion de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual , ‘Schedule of Fees and Costs -
WIPO Mediation in INPI-BR Proceedings’ <http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/inpibr/fees> consultado el 24 de
febrero de 2015
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A.2.2 Direccion Nacional de Derecho de Autor (DNDA) de Colombia

En Colombia, DNDA ofrece desde 2012 servicios de conciliacion para controversias que implican
derechos de autor y derechos conexos.** Las conciliaciones en DNDA se administran de acuerdo
con su reglamento interno de conciliacion y arbitraje, que se basa en las leyes colombianas sobre
conciliacion.®**

Las solicitudes de conciliacion pueden ser presentadas por una o ambas partes de la controversia.
Las partes pueden elegir nombrar a su propio conciliador para la audiencia de una lista de
conciliadores que facilita DNDA. En caso contrario, DNDA puede nombrar a uno de sus funcionarios
como conciliador,*™ o elegir un conciliador externo que satisfaga sus necesidades y que haya sido
registrado previamente en esa lista.

Si una parte no se presenta a la audiencia de conciliacion, el conciliador puede expedir un certificado
gue puede ser presentado en procedimientos judiciales posteriores. Si las partes son capaces de
alcanzar un acuerdo, los términos del acuerdo seran registrados por el conciliador en un certificado
que es ejecutable como una sentencia judicial. El conciliador expedird un certificado que indique el
resultado de la mediacion en la eventualidad de que no se alcance un acuerdo.

A fecha de 2015, todas las audiencias de conciliacion en DNDA se celebran de manera gratuita.316

Conforme a lo dispuesto en un acuerdo de colaboracion firmado con la OMPI, DNDA designé al
Centro de la OMPI como administrador de casos ADR cuando una de las partes, o ambas, tiene su
domicilio principal fuera de Colombia.

3 Direccién Nacional de Derecho de Autor, ‘Centro para la Conciliacion y el Arbitraje — Historia’ (Direccion Nacional de
Derecho de Autor) <http://derechodeautor.gov.co/historia-centro-de-conciliacion> consultado el 25 de febrero de 2015

%4 Direccion Nacional de Derecho de Autor, ‘Centro de Congciliacion y Arbitraje — Tarifas’ (Direccion Nacional de Derecho de
Autor) <http://derechodeautor.gov.co/tarifas> consultado el 25 de febrero de 2015

%5 | os funcionarios de DNDA son nombrados como conciliadores a través de un sistema de rotacién. Se puede consultar una
lista de conciliadores de DNDA en la pagina web para el Programa Nacional de Conciliacion. Véase Ministerio de Justicia y del
Derecho, ‘Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Direccién Nacional de Derecho de Autor “FERNANDO HINESTROSA™
(Programa Nacional de Conciliacién) <http://conciliacion.gov.co/portal/conciliadores _centro/Centrold/3390> consultado el 25 de
febrero de 2015

%8 Direccion Nacional de Derecho de Autor, ‘Centro de Conciliacion y Arbitraje — Tarifas’ (Direccion Nacional de Derecho de
Autor) <http://derechodeautor.gov.co/tarifas> consultado el 25 de febrero de 2015
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A.2.3 Korea Copyright Commission (KCC)

En la Republica de Corea, KCC ofrece servicios de mediacién para controversias en materia de
derecho de autor desde 1988, y ofrece servicios de mediacién vinculados con el Tribunal de Distrito
de Seul desde 2013.%'" A fecha de septiembre de 2014, KCC habia administrado un total de 1.658
solicitudes de mediacion.*™® Las mediaciones en KCC se administran de conformidad con el
Reglamento de Conciliacion de KCC y la Ley de Derecho de Autor.

Las solicitudes de mediacion pueden ser presentadas por una o ambas partes de la controversia, y
los procedimientos KCC se completan por lo general en el plazo de tres meses.*™ La Ley de Derecho
de Autor estipula que la informacién revelada durante la mediacion es confidencial y no puede ser
utilizada por las partes en procedimientos judiciales o de arbitraje posteriores.**°

Si una parte no se presenta a la mediacidn, los mediadores pueden expedir un certificado que puede
ser presentado en procedimientos judiciales posteriores. Si las partes son capaces de lograr un
acuerdo, los términos del acuerdo seran registrados por el conciliador en un certificado que es
vinculante y aplicable por las partes de la misma manera que una sentencia judicial.***

A fecha de 2014, las tasas de un caso de mediacién en KCC son las siguientes:**

Valor de la controversia Tasas de mediacion
Menos de 1 millébn de KRW 10.000 KRW
De 1 millén KRW a menos de 5 millones KRW 30.000 KRW
De 5 millones KRW a menos de 10 millones KRW 50.000 KRW
Mas de 10 millones KRW 100.000 KRW

KCC también puede remitir controversias para mediacion al Centro de la OMPI. KCC y el Centro de la
OMPI ponen a disposicién el formulario que se presenta mas abajo para facilitar la presentacion de
controversias a mediacion OMPI,**® y ofrecen descuentos de tasas para este tipo de derivaciones.***

Tasa administrativa Honorarios del mediador

100 USD 100 USD por parte®®

7 KCC proporciona servicios de mediacién similares para reclamaciones de derecho de autor en litigio en el Tribunal de

Distrito de Seul desde 2013. Véase Lee Hae Wan, ‘Introduction of KCC ADR System and Achievements’ en el Centro de
Arbitraje y Mediacion de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual y la Comision de Derecho de Autor de la
Republica de Corea, 2014 WIPO-KCC Copyright Mediation Workshop (2014) 62

%8 | ee Hae Wan, ibid., 60

%19 ee Hae Wan, ibid., 56

20 Articulos 115 y 116, Ley de Derecho de Autor de 1957, Repliblica de Corea; Lee Hae Wan, ibid., 54

1 Articulo 117, Ley de Derecho de Autor de 1957, Replblica de Corea; Lee Hae Wan, ibid., 52

%2 | ee Hae Wan, ibid., 54

%23 |_a infomacién sobre la solicitud de mediacién para controversias de la KCC esta disponible en
<http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/kcc/>

%% Lee Hae Wan, ‘Introduction of KCC ADR System and Achievements’ en Centro de Arbitraje y Mediacion de la Organizacién
Mundial de la Propiedad Intelectual y la Comisién de Derecho de Autor de la Republica de Corea, 2014 WIPO-KCC Copyright
Mediation Workshop (2014) 136
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Solicitud de Mediacion OMPI-KCC

1. Partes

Sirvase facilitar la informacion de contacto siguiente:

Parte solicitante Parte demandada

Nombre: Nombre:

Pais de domicilio: Pais de domicilio:

Tel: Tel:

Correo electrénico: Correo electrénico:

Direccion: Direccion:

Representado por (si procede): Representado por (si procede):
Tel: Tel:

Correo electronico: Correo electroénico:

Direccion: Direccion:

2. Controversia

Sirvase proporcionar una breve descripcion de la controversia:

3. Sometimiento a Mediacién OMPI

a) La parte solicitante acepta someter a mediacién la controversia descrita arriba de acuerdo con el
Reglamento de Mediacién de la OMPI.

Sirvase firmar este formulario y remitirlo a arbiter.mail@wipo.int.

Lugar y fecha:

Firma:

b) La parte demandada acepta someter a mediacion la controversia descrita arriba de acuerdo con el
Reglamento de Mediacién de la OMPI.

Sirvase firmar este formulario y remitirlo a arbiter.mail@wipo.int.

Lugar y fecha:

Firma:

e Para mas informacién sobre solucién de controversias en materia de derecho de autor y
derechos conexos en el marco de la colaboracion entre la OMPI y KCC, sirvase consultar:
http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/kecc/.

%25 | as partes tienen derecho a dos sesiones de mediacién con un maximo de dos horas por sesién. Se cobrara una tasa de
100 USD por parte y por cada hora adicional
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A.2.4 Korea Creative Content Agency (KOCCA)

KOCCA es una organizacién gubernamental en la Republica de Corea afiliada al Ministerio de
Cultura, Deportes y Turismo, y dedicada a fomentar la industria coreana de contenidos culturales. De
acuerdo con la Ley de Promocion de la Industria de Contenidos de la Republica de Corea, el Comité
de Solucién de Controversias sobre Contenidos (KCDRC) de KOCCA ofrece mediacién para la
solucién de controversias surgidas del uso de contenidos.

El Reglamento de Mediacion de KOCCA permite que una parte presente unilateralmente una solicitud
de mediacion sin el consentimiento de la otra parte, pero la mediacién solo comenzara con el
consentimiento de ambas partes. El acuerdo de conciliacion resultante de la mediacion de KOCCA es
aplicable con el mismo efecto que una sentencia judicial irrevocable. Desde el establecimiento del
KCDRC en 2011, este Comité ha recibido un creciente nimero de solicitudes de mediacion; en 2014
administré 108 solicitudes de mediacion.

Con el objetivo de promover la solucién extrajudicial de controversias en materia de contenidos en la
Republica de Corea, KOCCA y el Centro de la OMPI firmaron un acuerdo de colaboraciéon en
septiembre de 2012. En virtud de este acuerdo de colaboracion, las partes tienen la opcién de
someter controversias internacionales a mediacion OMPIl. KOCCA vy el Centro de la OMPI ponen a
disposicion el formulario que se presenta a continuacién para facilitar la presentacion de la
controversia a mediacién OMPI y ofrecen descuentos en las tasas para este tipo de derivaciones.?®

Tasa de administracion del Centro de la OMPI Honorarios del mediador
Mediacion OMPI Mediacion OMPI Mediacion OMPI Mediacion OMPI
estandar derivada por KOCCA estandar derivada por KOCCA

100 USD por parte

300 USD a 600 USD (mcluyg 2.:?‘e5|ones de
0,10% del valor de la mediacion con un

por hora L.
mediacién, sujeto a 100 USD maximo de 2 horas por
una tasa maxima de 1.500 a 3.500 USD sesion)

10.000 USD por dia (tasas

e Horas adicionales:
indicativas)

100 USD por hora por
parte

%2 | a informacién sobre la solicitud de mediacion para controversias de la KOCCA esta disponible en
<http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/kocca/>
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Solicitud de Mediacién OMPI-KOCCA

1. Partes

Sirvase proporcionar la siguiente informacion de contacto:

Parte solicitante Parte demandada

Nombre: Nombre:

Pais de domicilio: Pais de domicilio:

Tel: Tel:

Correo electrénico: Correo electrénico:

Direccion: Direccion:

Representado por (si procede): Representado por (si procede):
Tel: Tel:

Correo electronico: Correo electroénico:

Direccion: Direccion:

2. Controversia

Sirvase proporcionar una breve descripcion de la controversia:

3. Sometimiento a Mediacién OMPI

a) La parte solicitante acepta someter a mediacién la controversia descrita arriba de acuerdo con el
Reglamento de Mediacién de la OMPI.

Sirvase firmar este formulario y remitirlo a arbiter.mail@wipo.int.

Lugar y fecha:

Firma:

b) La parte demandada acepta someter a mediacion la controversia descrita a arriba de acuerdo con
el Reglamento de Mediacién de la OMPI.

Sirvase firmar este formulario y remitirlo a arbiter.mail@wipo.int.

Lugar y fecha:

Firma:

e Para mas informacion sobre solucién de controversias en materia de contenidos en el marco
de la colaboracién entre la OMPI y KOCCA, sirvase consultar
http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/kocca/.
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A.2.5 Intellectual Property Office of the Philippines (IPOPHL)

En Filipinas, IPOPHL ofrece servicios de mediacién para controversias en materia de propiedad
intelectual desde 2010. La mediacion es obligatoria para los siguientes tipos de controversias en
materia de propiedad intelectual administradas por IPOPHL:**

e las demandas administrativas por infracciones a los derechos de propiedad intelectual y/o
competencia desleal

e los casos inter partes, como procedimientos de oposicién y la cancelacion en materia de marcas
¢ las controversias que implican pagos por transferencia de tecnologia

e las controversias relativas a los términos de una licencia implicando los derechos del autor a la
representacion y ejecucién publica u otra forma de comunicacion de su trabajo

e los casos recurridos ante la Oficina del Director General procedentes de decisiones de la Oficina
de Asuntos Legales y de la Oficina de Documentacion, Informacién y Transferencia de
Tecnologia®®

e todos los otros casos que pueden ser sometidos a mediacion durante el periodo del acuerdo
declarado por el Director General

Los servicios de mediacion para las controversias que se tramitan ante IPOPHL pueden ser
proporcionados por diferentes instituciones de ADR, dependiendo de la naturaleza de la
controversia.**® Por o general, las controversias pueden someterse a la mediacién de IPOPHL
Alternative Dispute Resolution Services (ADRS) para que sean administrados de acuerdo con el
Reglamento de Mediacion de IPOPHL.**® Desde 2011, IPOPHL ha administrado unas 800
mediaciones.

Desde abril de 2015, cuando una o ambas partes tienen su domicilio fuera de Filipinas, la
controversia también puede ser sometida al Centro de la OMPI para que sea administrada de
acuerdo con el Reglamento de Mediacion de la OMPI. Las partes pueden presentar una solicitud de
mediacién al Centro de la OMPI una vez que su caso haya sido remitido a IPOPHL para una sesién
informativa obligatoria sobre las opciones de la mediacion.®*"

Para someter la controversia a mediacién, IPOPHL pone a disposicion de las partes el siguiente
modelo de acuerdo de sometimiento a mediacion:

327

Intellectual Property Office of the Philippines, ‘Office Order No. 154’
http://www.ipophil.gov.ph/images/IPCases/ADR/Office_Order_No. 154 rules of procedure for mediation.pdf> consultado el
25 de febrero de 2015, 1

8 En estos casos, el mediador que medié en la misma controversia en la oficina de origen no sera llamado a mediar en el
caso, a menos que ambas partes acuerden lo contrario. Véase Intellectual Property Office of the Philippines, ‘Office Order N.°
154’ <http://www.ipophil.gov.ph/images/IPCases/ADR/Office_Order_No. 154 rules of procedure for mediation.pdf>
consultado el 25 de febrero de 2015, 1

9 |ntellectual Property Office of the Philippines, ‘Supplemental Guidelines to Office Order No. 154, s. 2010’
<http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/ipophlofficeorder154.pdf> consultado el 12 de mayo de 2015

%9 |ntellectual Property Office of the Philippines, ‘Alternative Dispute Resolution’
<http://www.ipophil.gov.ph/index.php/services/ip-cases2/alternative-dispute-resolution> consultado el 25 de febrero de 2015
%1 Centro de Arbitraje y Mediacion de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, ‘Agreement and Request for WIPO
Mediation in IPOPHL Proceedings’ <http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/ipophl_agreementrequest.doc>
consultado el 21 de abril de 2015
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ADR Form No. 1

o —
P =
!' '] =
PH |- e 4 WIPO ADR
Alternative Dispute Resolution (ADR) WIPO Arbitration and Mediation Center
Services Bureau of Legal Affairs
AGREEMENT AND REQUEST FOR MEDIATION / MEDIATOR'S REPORT
ORIGINATING OFFICE:
Hearing Officer:
Opposer, IPC CASE NO:
Opposition to:
-vs- Application No.
TM™: . "
Respondent-Applicant.
DATE REFERRED:
60 days FROM REFERRAL:
90 days FROM REFERRAL:
PRE-MEDIATION STAGE
DATES OPPOSER COUNSEL RESPONDENT COUNSEL STATUS

BRIEFER:
SIGNATURE OVER PRINTED NAME/DATE

CONSENT TO SUBMIT DISPUTE TO MEDIATION:

The parties agree to undergo mediation with the assistance of a Mediator and commit to follow the protocols, fees and guidelines of the
proceedings established by:

O IPOPHL

O the WIPO Arbitration and Mediation Center

OPPOSER /DATE RESPONDENT- APPLICANT/DATE
MEDIATION SESSIONS
OR NO. {OPPOSER): OR NO. (RESPONDENT):
DATES OPPOSER ‘COUNSEL RESPONDENT COUNSEL STATUS

EXTENSION
OR NO. (OPPOSER): OR NO. (RESPONDENT):
DATES OPPOSER ‘COUNSEL RESPONDENT COUNSEL STATUS

ACTION TAKEN/STATUS:

G SETTLED (with following Attachment/s) TERMINATED, FOR OTHER REASONS: Compromise
O Agreement [Refusedto mediate ({Opposer/Respondent)
O withdrawal of the Complaint (] briefing [OJwithout brieting
O undenaking O Discontinued 1
NOT- SETTLED Non-appearance of parties [complainant/respondent)
[[] BACK TO DRIGINATING OFFICE [JPartyfies not fully authonized ta enter into Compromise Agmt
(0 Awaiting Compromise Agreement [ Other reason/s: .

R

0) Mediacion IPOPHL ADRS

Para mediaciones administradas por ADRS, ADRS informard a las partes de la fecha y hora de la
mediacion, que se celebrara en las oficinas de ADRS. Las partes tienen la autoridad necesaria para
ofrecer, negociar y aceptar cualquier acuerdo alcanzado durante la mediacion. ADRS informara a las
partes sobre el procedimiento de mediacion, y ayudara en la seleccion y nombramiento del mediador
procedente de la lista de mediadores de ADRS. También se solicitara a las partes que firmen un
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acuerdo para mostrar compromiso con el procedimiento de mediacién.*** Todas las declaraciones

hechas en el curso de la mediacién seran confidenciales y no se admitirdn en procedimientos
posteriores, a menos que se contemple lo contrario en la ley.***

Si la parte que inicia la demanda no se presenta a la mediacién, el caso puede ser desestimado. Si
es la parte contraria la que no se presenta, ésta puede ser declarada en rebeldia. Se podria exigir a
la parte ausente que reembolse a la otra parte hasta el triple de los costos en que se haya incurrido,
lo que incluye los honorarios de los abogados.***

Si las partes alcanzan un acuerdo, el mediador debe remitir dicho acuerdo a la oficina de origen de la
controversia®*®, que aprobara el acuerdo, a menos que se considere contrario a la ley, el orden
publico, la moral o las buenas costumbres, en cuyo caso serd devuelto a las partes para su
modificaciéon. Un acuerdo tendra el efecto de una decisidn oficial sobre el caso y sera ejecutado en
consecuencia.*®* Si las partes no logran alcanzar un acuerdo en el plazo de 60 dias desde el inicio
del procedimiento, lo normal es que se ponga fin a la mediacion. El caso se remitira entonces a la
oficina de origen de la controversia y las partes pueden elegir someter su controversia a un arbitraje o
seguir adelante con la fase de instruccion judicial.**’

A fecha de 2015, las tasas de mediacion administrada por ADRS son las siguientes:338

Pago inicial Sesién de mediaciéon adicional

4.000 PHP por parte®® 2.000 PHP por parte

(i)  Mediacion OMPI

Para las partes que optan por mediacion OMPI, el Centro de la OMPI administrara los procedimientos
y ayudara también en el nombramiento de un mediador adecuado.’®* Los procedimientos ante
IPOPHL serdn suspendidos durante 60 dias para permitir a las partes seguir adelante con la

%2 En el caso de que la persona con la autoridad necesaria no esté presente en la reunién, el mediador o IPOPHL deben poder

ponerse en contacto con ella por teléfono o por cualquier otro medio de comunicacion durante la sesion de mediacion. Véase
Intellectual Property Office of the Philippines, ‘Office Order No. 154’
<http://www.ipophil.gov.ph/images/IPCases/ADR/Office_Order No. 154 rules of procedure for mediation.pdf> consultado el
25 de febrero de 2015

33 |ntellectual Property Office of the Philippines, ‘Office Order No. 154’
<http://www.ipophil.gov.ph/images/IPCases/ADR/Office_Order No. 154 rules of procedure for mediation.pdf> consultado el
25 de febrero de 2015

33 |ntellectual Property Office of the Philippines, ‘Office Order No. 154’
<http://www.ipophil.gov.ph/images/IPCases/ADR/Office_Order No. 154 rules of procedure for mediation.pdf> consultado el
25 de febrero de 2015

3% |POPHL remitira el acuerdo a la oficina en la que se origind la controversia. La oficina de origen puede ser la Oficina de
Documentacion, Informacion y Transferencia de Tecnologia, la Oficina de Asuntos Legales o la Oficina del Director General.
Véase Intellectual Property Office of the Philippines, IPOPHL’s ADR Procedure’
<http://www.ipophil.gov.ph/images/IPCases/ADR/3.a_IPOPHL s ADR_procedure.pdf> consultado el 23 de junio de 2015

%% |ntellectual Property Office of the Philippines, ‘Office Order No. 154’
http://www.ipophil.gov.ph/images/IPCases/ADR/Office_Order_No. 154 rules_of procedure for mediation.pdf> consultado el
25 de febrero de 2015,2 - 3

%7 Si las partes no logran solucionar la controversia dentro de los 60 dias posteriores a su remisién a la Oficina de Mediacion
de la OPI, se pondra fin a la mediacion. Se puede conceder una prérroga de 30 dias si las partes y el mediador presentan una
peticidn conjunta a la oficina de origen. Intellectual Property Office of the Philippines, ‘Office Order No. 154’
<http://www.ipophil.gov.ph/images/IPCases/ADR/Office_Order_No. 154 rules of procedure for mediation.pdf> consultado el
25 de febrero de 2015, 3

%8 |ntellectual Property Office of the Philippines, ‘Schedule of Fees’

<http://www.ipophil.gov.ph/images/IPCases/ADR/6. Schedule of Fees.pdf> consultado el 10 de marzo de 2015

%59 _as partes tendran derecho a dos sesiones de mediacién con un maximo de dos horas por sesién

30 se puede encontrar una lista indicativa de mediadores en la pagina web de la OMPI. Véase Centro de Arbitraje y Mediacion
de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, ‘WIPO/IPOPHL Panel of Mediators’
<http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipophl/panel/> consultado el 21 de abril de 2015
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mediacion.>** Si la parte que inicia la demanda no se presenta a la mediacion, el caso sera
desestimado. Si la parte contraria no se presenta a la mediacién, puede ser declarada en rebeldia.®*?

El Centro de la OMPI notificara a ADRS el resultado de la mediacién. Cuando las partes alcancen un
acuerdo, ADRS presentaran el acuerdo a la oficina de origen para su aprobacién, y un acuerdo
aprobado tendra el efecto de una decisién oficial sobre el caso. Cuando la mediacién no tenga éxito,
ADRS remitiran la controversia a la oficina de origen y las partes pueden elegir entre someter su
controversia a un arbitraje o seguir adelante con la fase de instruccién judicial.

Procedimiento de remisién a
mediacion OMPI

Casos remitidos a IPOPHL BLA-ADRS

}

Sesién informativa de IPOPHL BLA-ADRS:

incluye informacion acerca de la opcién que

tienen las partes de someter la controversia
a mediacion OMPI

Las partes no aceptan
someterse a mediacién |
OMPI: Regreso a

mediacion IPOPHL

y
Las partes acuerdan someter el caso al
Centro de Arbitraje y Mediaciéon de la
OMPI mediante la presentacion de la
solicitud de mediacion OMPI

A 4
IPOPHL BLA-ADRS dicta orden de
suspensién de los procedimientos ante
IPOPHL en el plazo de 5 dias desde la
presentacién de la solicitud de mediacion
OMPI y notifica al Centro de la OMPI

Mediacion OMPI

A 4 Y

Si no hay acuerdo, el Si hay acuerdo, el
Centro de la OMPI| se Centro de la OMPI se
lo notifica a IPOPHL lo notifica a IPOPHL
BLA-ADRS BLA-ADRS
| }

IPOPHL BLA-ADRS IPOPHL BLA-ADRS
devuelve el expediente del devuelve el expediente del
caso a la oficina donde se caso a la oficina donde se

originé para reanudar el origind para que se tomen
procedimiento de las medidas adecuadas
adjudicacion

31 | as partes pueden solicitar que la suspension se prorrogue 30 dias
%2 |ntellectual Property Office of the Philippines, ‘Supplemental Guidelines to Office Order No. 154, s. 2010’
<http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/ipophlofficeorder154.pdf> consultado el 12 de mayo de 2015
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A fecha de 2015, las tasas de mediacion OMPI con respecto a las controversias remitidas desde
IPOPHL son las siguienteS'343

Tasa administrativa Honorarios del mediador

100 USD 100 USD por parte®**

33 Centro de Arbitraje y Mediacion de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, ‘Schedule of Fees and Costs -

WIPO Mediation in IPOPHL Proceedings’ <http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipophl/fees.html> consultado el
10 de marzo de 2015

344

Las partes tienen derecho a dos sesiones de mediacidon con un maximo de dos horas por sesion. Se cobrara una tasa de
100 USD por parte y por cada hora adicional
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A.2.6 Intellectual Property Office of Singapore (IPOS)

En Singapur, IPOS ofrece, conjuntamente con el Centro de la OMPI, servicios de mediacion para
procedimientos de oposicién, de invalidacién y de revocacién en materia de marcas ante IPOS. Las
partes pueden acordar remitir estas controversias al Centro de la OMPI para una mediacion de
acuerdo con el Reglamento de Mediacién de la OMPI.

Las partes pueden someterse a mediacion OMPI en cualquier momento anterior a que IPOS dicte
una decision final. IPOS informara de manera proactiva a las partes de la posibilidad de someter su
controversia a mediacion OMPI en la etapa inicial del procedimiento, una vez que las partes hayan
presentado sus alegaciones. En ese momento, IPOS suspendera el procedimiento y enviara una
carta a las partes pidiéndoles que consideren someter su controversia a la mediacién que administra
el Centro de la OMPI, y que notifiquen a IPOS su decisién en el plazo de un mes desde la fecha de la
carta.”®

Cuando las partes elijan someterse a mediacién OMPI, pueden acordar 30, 60 o 90 dias para la
mediacion. Si las partes pueden resolver plenamente su controversia, la parte que inicio el
procedimiento debe informar por escrito a IPOS en el plazo de dos semanas de que el asunto ha
guedado resuelto, y las partes deben tomar las medidas necesarias para cerrar el procedimiento ante
IPOS. Si el acuerdo de mediacién afecta en modo alguno a la solicitud o registro de la marca objeto
de la con?’tré)versia, entonces las partes deben cumplir los tramites correspondientes para dar efecto al
acuerdo.*

Si las partes no pueden resolver plenamente su controversia, la parte que inicié el procedimiento
debe informar por escrito al respecto a IPOS en el plazo de dos semanas, y las cuestiones restantes
se devolveran a IPOS para su resolucion.®*’

35 |ntellectual Property Office of Singapore, ‘Mediation Option for Trade Mark Proceedings’ (Intellectual Property Office of
Singapore, 12 de enero de 2015)
<http://www.ipos.gov.sg/Services/HearingsandMediation/ResolvingDisputes/MediationOptionforTradeMarks.aspx> consultado
el 10 de marzo de 2015

%8 |ntellectual Property Office of Singapore, ibid.

*7 Intellectual Property Office of Singapore, ibid.
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ALEGACIONES

A

Notificacion
a lPOS

Si

¢ Mediacidn
OMPI en
Singapur?

MEDIACION

Las partes pueden 30/60/90 dias

someterse a mediacion
OMPI en Singapur en
cualquier fase del Posible CMC; se
procedimiento ante
IPOS. El procedimiento
puede suspenderse

éCaso
resuelto?

fijan los plazos

durante periodos
acordados. Si hay Si
acuerdo, las partes
adoptan las medidas PRUEBAS
necesarias en [POS, y el
caso se cierra.
4
EXAMEN PREVIO A Las partes
AUDIENCIA adoptan las
medidas
necesarias en
IPOS

K AUDIENCIA

CASO CERRADO  [*
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A junio de 2015, las tasas de mediacién OMPI con respecto a las controversias enviadas desde IPOS

348,

son las siguientes

Tasa administrativa

Honorarios del mediador

500 SGD

400 SGD por hora 5.500 SGD por caso (*)

(*) Honorarios indicativos para 20-25 horas de preparacion y mediacion

8 |ntellectual Property Office of Singapore, ‘Mediation Option for Trade Mark Proceedings’ (Intellectual Property Office of

Singapore, 12 de enero de 2015)

<http://www.ipos.gov.sa/Services/HearingsandMediation/ResolvingDisputes/MediationOptionforTradeMarks.aspx> consultado

el 10 de marzo de 2015
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A.2.7 Intellectual Property Office of the United Kingdom (UK IPO)

En el Reino Unido, UK IPO ofrece servicios de mediacion desde 20063*°

controversias:**°

para los siguientes tipos de

e infracciones a los derechos de propiedad intelectual

e controversias con respecto a licencias de propiedad intelectual

e procedimientos de oposicion e invalidacion en materia de marcas por motivos relativos
e controversias sobre derechos de patentes

e controversias sobre concesion de licencias de derecho de autor entre sociedades de gestion y
usuarios del material protegido por el derecho de autor

Las partes que deseen participar en una mediacion pueden celebrar un acuerdo de mediacién y
someterlo a UK IPO. El acuerdo de mediacién confirmard que ambas partes estan de acuerdo en
recurrir a uno de los mediadores acreditados de UK IPO, y en compartir los costos asociados a la
mediacién. Si se llega a un acuerdo durante la mediacion, el mediador puede ayudar a las partes a
registrarlo por escrito.**" EI Centro de la OMPI es uno de los proveedores de servicios de solucién de
controversias que ofrece mediacion para las controversias en materia de propiedad intelectual que se
tramitan ante UK IPO.

9 |ntellectual Property Office of the United Kingdom, ‘Intellectual Property Office Mediation Service’ (British Library, 25 de
marzo de 2013) <http://www.bl.uk/bipc/aboutus/news/ipomediation.html> consultado el 10 de marzo de 2015

%0 Es importante sefialar que las controversias en materia de marcas en relacion con el caracter distintivo de la marca, la
oposicién en materia de marcas y los procedimientos de invalidacion por motivos absolutos, asi como las controversias que
implican decisiones de las OPI (p.ej. el rechazo de una solicitud de patente o de una peticion de prérroga), pueden no ser
adecuadas para mediacion. Véase Intellectual Property Office of the United Kingdom, ‘Intellectual Property Mediation’
(GOV.UK, 3 de mayo de 2014) <https://www.gov.uk/intellectual-property-mediation> consultado el 10 de marzo de 2015

%! Intellectual Property Office of the United Kingdom, ‘Intellectual Property Mediation’ (GOV.UK, 3 de mayo de 2014)
<https://www.gov.uk/intellectual-property-mediation> consultado el 10 de marzo de 2015
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A.3 Decision de experto en OPls

En Singapur, IPOS ofrece, conjuntamente con el Centro de la OMPI, servicios de decisidn de experto
para procedimientos contenciosos sobre patentes desde el 1 de abril de 2014. Las partes estan
autorizadas a someter su controversia a decision de experto de la OMPI en cualquier etapa de los
procedimientos sobre patentes planteados ante IPOS.

Si las partes desean seguir adelante con la decisién de experto de la OMPI, deben presentar al
Centro de la OMPI un acuerdo y solicitud para decision de experto de la OMPI en el procedimiento de
patentes de IPOS. El Centro de la OMPI administrara el procedimiento y ayudara en el nombramiento
de un experto apropiado.’®® Las partes pueden solicitar que el procedimiento ante IPOS sea
suspendido durante 60, 90 o 120 dias.**®

Si una parte que ha aceptado someterse a decision de experto de la OMPI no se presenta a la
audiencia, el experto puede continuar con la misma y sacar las conclusiones que considere
adecuadas.** De lo contrario, el experto dictara su decisién al final de la audiencia.

Una vez que se completa la decisién de experto de la OMPI, las partes tienen un mes para comunicar
los resultados correspondientes de la decision de experto a IPOS en una declaracién acordada; de lo
contrario, cada parte puede presentar la decision de experto a IPOS. IPOS dara curso a la decisién
de experto en el grado que sea pertinente para el procedimiento de patente, siempre que las partes
hayan acordado que sea vinculante y que esta en conformidad con los términos de la solicitud de
decision de experto de la OMPI.%*°

Via de adjudicacién

Alegaciones # 1°CMC # 2 cMe q Pruebas # 3*cMC q Revisién q PHR # Audiencia Cierre del

caso
N

Las partes pueden

someterse a

decision de experto

de la OMPlen Las partes reanudan la
Singapur durante via de adjudicacion
cualquier fase del Na Si
pracedimiento

Via de la decision de experto

Sometimiento a Las partes presentan

- . Las partes adoptan las -
decision de experto Nombramiento, - . ) declaracion acordada / Una

; Decision de experto medidas necesarias -

(Vinculante / No tasas parte presenta la decision

. en IPOS .
vinculante) de experto (Vinculante)
O 60/90/120 dias

El pracedimiento ante IPOS puede suspenderse durante
periodos acordados de 60, 90 o 120 dias.

%2 Centro de Arbitraje y Mediacién de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, ‘WIPO Expert Determination for

Proceedings Instituted in the Intellectual Property Office of Singapore (IPOS)’ <http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-
sectors/ipos/expert-determination/> consultado el 10 de marzo de 2015

*3 Intellectual Property Office of Singapore, ‘Expert Determination Option for Patent Proceedings’ (Intellectual Property Office of
Singapore, 1 de septiembre de 2014)
<http://www.ipos.gov.sg/Services/HearingsandMediation/ResolvingDisputes/ExDOptionforPatents.aspx> consultado el 10 de
marzo de 2015

4 Articulo 14, Reglamento de Decision de Experto de la OMPI. Véase Apéndice B.3

%5 |a declaracién acordada puede contener hechos, consecuencias legales y la decision de las partes acerca de c6mo desean
proceder. A tal efecto, las partes pueden decidir retirar una solicitud de revocacién de patente, renunciar a la patente o
modificar las especificaciones de la patente. Véase Intellectual Property Office of Singapore, ibid.
<http://www.ipos.gov.sg/Services/HearingsandMediation/ResolvingDisputes/ExDOptionforPatents.aspx> consultado el 10 de
marzo de 2015
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A fecha de 2015, las tasas de decision de experto de la OMPI con respecto a las controversias

derivadas desde IPOS son las siguientes:356

Tasa administrativa

Honorarios del experto

500 SGD

400 SGD por hora 5.500 SGD por caso (*)

(*) Honorarios indicativos para 20-25 horas de preparacion y decision de experto

%® |ntellectual Property Office of Singapore, ‘Expert Determination Option for Patent Proceedings’ (Intellectual Property Office of

Singapore, 1 de septiembre de 2014)

<http://www.ipos.gov.sa/Services/HearingsandMediation/ResolvingDisputes/ExDOptionforPatents.aspx> consultado el 10 de

marzo de 2015
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Apéndice B: Referencias del Centro de la OMPI

B.1 Reglamentos ADR de la OMPI

Se puede acceder a los reglamentos ADR de la OMPI a través de los siguientes vinculos a la pagina
web del Centro de la OMPI.

Reglamento de

Mediacion de la OMPI http://www.wipo.int/amc/es/mediation/rules/newrules.html

Reglamento de Decisién

http://www.wipo.int/amc/en/expert-determination/rules/newrules.html
de Experto de la OMPI b b B

Reglamento de Arbitraje

Acelerado de la OMPI http://www.wipo.int/amc/es/arbitration/expedited-rules/newrules.html

Reglamento de Arbitraje

de la OMPI http://www.wipo.int/amc/es/arbitration/rules/newrules.html

B.2 Tasas de los servicios de ADR en virtud de los reglamentos de la OMPI

B.2.1 Mediacién

Tasa administrativa®’ Honorarios del mediador (*)

0,10% del valor de la mediacion,
sujeto a una tasa maxima de 10.000
uUsD

300 a 600 USD 1.500 a 3.500 USD
por hora por dia

(*)Tasas indicativas

%7 E| valor de la mediacion se determina en funcién del valor total de los importes reclamados. Cuando en la solicitud de

mediacion no se indiquen cantidades reclamadas o cuando la controversia esté relacionada con cuestiones que no puedan
expresarse en valor monetario, se pagara una tasa administrativa de 1.000 dolares que podra estar sujeta a ajustes. Véase
Centro de Arbitraje y Mediacion de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, ‘Baremo de tasas y honorarios’
<http://www.wipo.int/amc/es/mediation/fees/> consultado el 24 de febrero de 2015
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B.2.2 Arbitraje acelerado y arbitraje

Mas de 10
millones de USD

importe superior
a 10 millones de

Tipo de tasa Cugntla en Arbitraje Arbitraje
disputa acelerado
Tasade Cualquier 1.000 USD 2.000 USD
registro cuantia
Hasta 2,5
millones de USD 1.000 USD 2.000 USD
De 2,5 millones
de USD a 10 5.000 USD 10.000 USD
millones de USD
Tasa
administrativa 5.000 USD 10.000 USD
+0,05% del +0,05% del

importe superior
a 10 millones de

USD, siendo la USD, siendo la
tasa maxima de | tasa maxima de
15.000 USD 25.000 USD
Hasta 2,5 20.000 USD
millones de USD (tasa fija) Segun lo
acordado por el
De 2,5 millones 40.000 USD Centro en
de USD a 10 (tasa fija) consulta con las
Honorarios del | millones de USD partes y el
arbitro o arbitro o arbitros
arbitros Segun lo
acordado por el Tasas(s)
Mas de 10 Centro en indicativa(s) 300
millones de USD | consulta con las | @600 USD por
partes y el hora
arbitro
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B.2.3 Decisién de experto

Tasa administrativa®® Honorarios del experto (*)

0.10% del valor de la decisién de
experto, sujeto a una tasa maxima de
10.000 USD

300 a 600 USD | 1.500 a 3.500 USD
por hora por dia

(*) Tasas indicativas

Se aplicard un 25% de descuento en las tasas administrativas del Centro de la OMPI en los casos en
gue una (0 mas) parte(s) sea(n) nombrada(s) como solicitante o inventor en una solicitud PCT
publicada, titulares de registros internacionales en virtud del sistema de La Haya o del sistema de
Madrid, o proveedores o solicitantes de tecnologias de WIPO Green.***

B.3 Modelos de clausulas ADR OMPI

El Centro de la OMPI proporciona modelos de clausulas contractuales para el sometimiento de
controversias futuras y acuerdos de sometimiento para controversias existentes en su pagina web en
http://www.wipo.int/amc/es/clauses/index.html. Estos modelos de clausulas permiten a las partes
someter su controversia a mediacion, arbitraje, arbitraje acelerado y decisién de experto de la OMPI,
(o combinaciones de estos procedimientos), y estan disponibles en aleman, arabe, coreano, chino,
espafiol, francés, inglés, japonés, portugués y ruso.

B.4 Servicios de solucion extrajudicial de controversias de la OMPI para
sectores especificos

Ciertas areas especificas, en transacciones sobre la propiedad intelectual, se pueden beneficiar de
adaptaciones precisas de los estandares ADR de la OMPI, por ejemplo en relacion con reglamentos,
tasas y clausulas. Estas adaptaciones favorecen un aumento de la eficacia a través de los
procedimientos ADR los cuales reflejan normas legales y de negocios y necesidades del sector. Los
servicios ADR del Centro de la OMPI para sectores especificos cubren actualmente las siguientes

areas:>®

* Arte y patrimonio cultural * Biodiversidad
* Energia * Estédndares de patentes
 Cine, medios de comunicacién y entretenimiento * Investigacion y desarrollo/Transferencia de
- tecnologia
* Franquicias
, . . * Deporte
+ Tecnologias de la informacion y de la P
comunicacion * Ferias comerciales

« Oficinas de propiedad intelectual

%8 E| valor de la decisién de experto se determina en funcién del valor total de los importes reclamados por las partes. Cuando
no se indica el valor monetario de la decisién de experto, o cuando la controversia trata cuestiones que no son cuantificables
en importes monetarios, se pagara una tasa administrativa de 1.000 USD, sujeta a ajuste. Véase Centro de Arbitraje y
Mediacién de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, ‘Baremo de tasas y honorario’
<http://www.wipo.int/amc/es/expert-determination/fees/index.html > consultado el 10 de marzo de 2015

%9 Centro de Arbitraje y Mediacion de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, ‘Baremo de tasas y honorarios’
<http://www.wipo.int/amc/es/mediation/fees/> consultado el 10 de marzo de 2015

%9 Mas informacién disponible en <http://www.wipo.int/amc/es/center/specific-sectors/>

Guia de la OMPI sobre solucién extrajudicial de controversias para Oficinas de Propiedad
Intelectual y tribunales judiciales - 74


http://www.wipo.int/amc/es/clauses/index.html
http://www.wipo.int/amc/es/expert-determination/fees/index.html
http://www.wipo.int/amc/es/mediation/fees/
http://www.wipo.int/amc/es/center/specific-sectors/

Apéndice C: Modelo de documento informativo del Centro
de la OMPI - Derivaciéon de los procedimientos judiciales
en materia de propiedad intelectual a los servicios ADR del
Centro de la OMPI

Los métodos alternativos de solucidon de controversias (en sus siglas en inglés ADR, Alternative
Dispute Resolution) pueden presentarse como una oportunidad adecuada dentro de los
procedimientos judiciales en materia de propiedad intelectual sometidos a los juzgados de
[especificar jurisdiccion].

ADR puede brindar una oportunidad adecuada para los casos que se tramitan ante los tribunales
cuando las partes quieren estudiar la posibilidad de un acuerdo o necesitan la ayuda de un experto
en una determinada cuestion técnica o cientifica. El Centro de la OMPI administra los casos remitidos
a ADR por los tribunales nacionales, asi como por otros organismos decisorios, incluidas las Oficinas
de Propiedad Intelectual.

Mediacion OMPI

En un procedimiento de mediacién, un intermediario neutral, el mediador, ayuda a las partes a
solucionar su controversia de manera mutuamente satisfactoria. Cualquier acuerdo al que lleguen las
partes se formaliza en un contrato. La mediacion es un modo eficaz y econdémico de resolver un caso
al tiempo que se mantiene, y en ocasiones mejora, la relacién entre las partes.

Las caracteristicas principales de la mediacion son:
» La mediacion es un procedimiento no vinculante controlado por las partes
* La mediacién es un procedimiento confidencial

» La mediacién es un procedimiento basado en intereses

Las partes implicadas en procedimientos que se tramitan en tribunales nacionales pueden someter su
controversia a mediacién OMPI presentado su acuerdo al respecto al Centro de la OMPI.

Modelo recomendado de acuerdo de sometimiento a mediacién OMPI

“Los infrascritos convenimos por el presente someter a mediacion la controversia siguiente de
conformidad con el Reglamento de Mediacién de la OMPI;

[breve descripcidn de la controversia]

La mediacién tendra lugar en [especificar el lugar]. El idioma que se utilizar4 en la mediacion sera
[especificar el idioma]".

Tras recibir el acuerdo de someterse a mediacion OMPI, el Centro de la OMPI se pondra en contacto
con las partes en relacion con el nombramiento del mediador y con las tasas aplicables. Si bien las
partes tienen la libertad de identificar por su cuenta un candidato adecuado para este nombramiento,
el Centro de la OMPI estad en disposicion de ayudar, facilitando una preseleccion de candidatos
cualificados que tenga en cuenta las necesidades del caso.

Arbitraje OMPI

El arbitraje es un procedimiento por el cual se somete una controversia, por acuerdo de las partes, a
uno 0 mas arbitros que dicta(n) una decision vinculante sobre la controversia. Al escoger el arbitraje,
las partes optan por un procedimiento privado de solucidon de controversias en lugar de acudir a los
tribunales.

Las caracteristicas principales del arbitraje son:
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* El arbitraje es consensual

* Las partes eligen al &rbitro o arbitros

« El arbitraje es neutral

« El arbitraje es un procedimiento confidencial

* La decision del tribunal arbitral es definitiva y facil de ejecutar

Las partes implicadas en procedimientos ante los tribunales nacionales pueden someter su
controversia al arbitraje de la OMPI presentado su acuerdo al respecto al Centro de la OMPI.

Modelo recomendado de acuerdo de sometimiento a arbitraje OMPI

“Los infrascritos convenimos por el presente someter la controversia siguiente a arbitraje para su
solucion definitiva de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la OMPI:

[breve descripcion de la controversia]
El tribunal arbitral estard compuesto por [un arbitro Unico] [tres arbitros]. El arbitraje tendra lugar en

[especificar el lugar]. El idioma que se utilizara en el procedimiento arbitral sera [especificar el
idioma]. La controversia se resolvera de conformidad con el derecho de [especificar la jurisdiccion]”.

Tras recibir el acuerdo de someterse al arbitraje de la OMPI, el Centro de la OMPI se pondra en
contacto con las partes en relacion con el nombramiento del arbitro o arbitros y con las tasas
aplicables. Si bien las partes tienen la libertad de identificar por su cuenta candidatos adecuados para
este nombramiento, el Centro de la OMPI esta en disposicién de ayudar, facilitando una preseleccion
de candidatos cualificados que tenga en cuenta las necesidades del caso.

El Centro de la OMPI también ofrece servicios de arbitraje acelerado de la OMPI, una forma de
arbitraje que se lleva a cabo en un lapso de tiempo reducido y a bajo costo.

Decision de experto de la OMPI

La decisién de experto es un servicio ADR consensual ofrecido por el Centro de la OMPI por el cual
una cuestion técnica, cientifica o empresarial entre las partes se somete a uno o mas expertos para
que decidan al respecto.

Las caracteristicas principales de la decisién de experto son:

* La decision de experto es consensual

* Las partes eligen al experto o expertos con el conocimiento correspondiente

+ La decision de experto es neutral y flexible

* La decision de experto es un procedimiento confidencial

* La decisién de un experto es vinculante, a menos que las partes decidan lo contrario
* La decisién de experto es un procedimiento flexible

Entre los ejemplos de cuestiones que pueden beneficiarse de la decisién de experto, se incluyen:

« la valoracioén de los activos de propiedad intelectual o la fijacion de las tasas por regalias;
* la interpretacion de las reivindicaciones de una patente;

« el alcance de los derechos cubiertos por una licencia;

* la evaluacion de dafios.

Las partes implicadas en procedimientos ante los tribunales nacionales pueden someter su
controversia a la decisién de experto de la OMPI presentando su acuerdo al respecto al Centro de la
OMPI.
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Modelo recomendado de acuerdo de sometimiento a decisién de experto de la OMPI

“Los infrascritos convenimos por el presente someter a decision de experto la disputa o diferencia
siguiente de conformidad con Reglamento de Decision de Experto de la OMPI:

[breve descripcion de la controversia]

La decisién de experto sera [no sera] vinculante para las partes. El idioma que se utilizara en el
proceso de Decision de experto sera [especificar el idioma]".

Tras recibir el acuerdo de decision de experto de la OMPI, el Centro de la OMPI se pondra en
contacto con las partes en relacion con el nombramiento del experto y con las tasas aplicables. Si
bien las partes tienen la libertad de identificar por su cuenta un candidato adecuado para este
nombramiento, el Centro de la OMPI esta en disposicién de ayudar, facilitando una preseleccién de
candidatos cualificados que tenga en cuenta las necesidades del caso.
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