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Las controversias son una parte ineludible de los negocios. Los procedimientos de solucién
alternativa de controversias (ADR, por sus siglas en inglés), entendidos aqui como los que
incluyen la mediacion, el arbitraje y la decision de experto, se desarrollaron para facilitar la
administracion de una justicia eficaz en una amplia gama de controversias sin necesidad de
recurrir a los tribunales.

El (Centro de la OMPI) esta especializado en
controversias en materia de propiedad intelectual (PIl) y tecnologia, y ofrece servicios y
herramientas ADR para facilitar una solucién rapida y econdmica de las controversias. El
Centro de la OMPI administra demandas de todos los ambitos de la propiedad intelectual y la
tecnologia, en las que intervienen como partes grandes empresas, pequefias y medianas
empresas (pymes) y empresas emergentes de todos los sectores, artistas e inventores,
centros de investigacién y desarrollo (I+D), universidades y organismos de gestion del derecho
de autor.

La OMPI, en cuanto que entidad encargada de llevar la iniciativa en el desarrollo de un
ecosistema mundial de Pl equilibrado y eficaz destinado a promover la innovacion y la
creatividad en pos de un futuro mejor y mas sostenible, concede una importancia primordial a
su colaboracion con las oficinas de propiedad intelectual y de derecho de autor (OPI) de todo
el mundo. En los ultimos afos, esta colaboracion ha incluido cada vez mas un componente
de ADR. Sobre la base de su primera colaboracion en el ambito de la solucion alternativa de
controversias con la Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur en 2011, el Centro de la
OMPI coopera actualmente con mas de 55 oficinas de PI (OPI) y tribunales.

Esta guia es un reflejo del aumento del alcance y la naturaleza de estas iniciativas de
colaboracién y destaca la experiencia adquirida por la OMPI en su colaboracion con las OPI
y los tribunales para desarrollar y mejorar sus servicios ADR, con el objetivo comun de reducir
los efectos que las controversias judiciales tienen en los procesos de innovacion y creacion.

La OMPI quiere dar las gracias a la Sra. Joyce Tan por su colaboracién con el Centro de la
OMPI en la preparacion de esta guia y a la Oficina Coreana de Propiedad Intelectual (KIPO)
por su apoyo financiero para la preparacion y promocion de esta guia, en el marco de los
acuerdos de cooperacion entre la OMPI y la KIPO dentro del sistema de fondos fiduciarios.

Marco M. Aleman

Subdirector General

Sector de Pl y Ecosistemas de Innovacion
Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual


https://www.wipo.int/amc/en/index.html

Esta guia se ha elaborado para ofrecer una
vision general de los procedimientos ADR
en materia de propiedad intelectual y
innovacion, a fin de mostrar la experiencia
del Centro de la OMPI en el contexto de los
programas publicos de ADR, y para
presentar las opciones de que disponen las
OPI, los tribunales y otros organismos
interesados a fin de promover e integrar los
procedimientos ADR en sus servicios
actuales. De este modo, sin pretender en
ningun caso ser dogmatica o preceptiva,
esta guia tiene por objetivo servir como
publicacion de referencia basica para las
OPI, los tribunales y otros organismos que
se ocupan del desarrollo, la aplicacion o la
mejora de los programas de ADR dirigidos
a las controversias en materia de
propiedad intelectual y tecnologia.

Para ello, el incluye los
antecedentes en el uso y auge temprano
de la ADR en todo el mundo, seguido de
una descripcion en el de las
ventajas potenciales de la ADR para las
controversias en materia de propiedad
intelectual. El explica con mas
detalle los diferentes procedimientos ADR
que se pueden emplear en las
controversias en materia de propiedad
intelectual, mientras que el

expone a grandes rasgos algunas

consideraciones practicas que pueden ser
relevantes para las OPl 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 aplicacion sustantiva y
procedimental de estos procedimientos.

Los apéndices de la guia incluyen una
sintesis de la colaboracion del Centro de la
OMPI con las OPI y con los tribunales, asi
como modelos de documentos que pueden
ser ilustrativos.

En lineas generales, el empleo de los
procedimientos ADR en las controversias
en materia de propiedad intelectual en el
contexto de las OPl o de los
procedimientos judiciales es un hecho
relativamente reciente. Esta tercera edicidon
de la guia pretende plasmar el aumento de
la experiencia del Centro de la OMPI en
este ambito, con inclusion de las iniciativas
recientes de apoyo a las pymes en este
contexto. Cabe esperar que la guia sea una
referencia util para las OPI y los tribunales
que deseen aproximarse 0 seguir
desarrollando la integracion de los
procedimientos ADR como una alternativa
opcional a sus procedimientos
administrativos o judiciales.



Joyce A. Tan es abogada y procuradora
ante Tribunal Supremo de Singapur,
agente de patentes registrada en Singapur,
panelista para la Politica de solucion de
controversias en materia de nombres de
dominio de Singapur, miembro de la

y del

mediadora asociada del Centro de
Mediacion de Singapur, notaria publica en
Singapur, fedataria publica en Singapur, y
ha sido admitida (como miembro no
ejerciente) en el Registro de Abogados de
Inglaterra y Gales.

La Sra. Tan tiene un estudio de abogados
corporativo 'y comercial que opera
activamente a nivel transfronterizo vy
nacional, con una especializacion en los

ambitos de la tecnologia, las
comunicaciones, los medios de
comunicacion y las  transacciones
relacionadas con la propiedad intelectual,
lo que incluye la creacién de nuevas
empresas y modelos de negocio, la
financiacion de transacciones que implican
aspectos relacionados con la propiedad
intelectual o la tecnologia, inversiones en
capital privado, alianzas estratégicas y
empresas conjuntas, adquisicion,
disposicién, explotacion y concesion de
licencias de tecnologia y activos de
propiedad intelectual. Ha participado en
casos de la OMPI como mediadora y como
abogada de parte, también en el contexto
de procedimientos de marcas ante la
Intellectual Property Office of Singapore
(IPOS).
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1.1. Origenes y primeros usos de los ADR

1.1.1  Mediaciéon

La mediacion es un procedimiento informal en el que un intermediario neutral, mediador,
ayuda a las partes a solucionar una controversia con arreglo a sus respectivos intereses, como
se explica mas adelante en el . La mediacion hunde sus raices en las practicas
tradicionales de comunidades de paises de todo el mundo. Estas primeras puestas en practica
de la mediacion dependian en general de un lider respetado de la comunidad, que se
encargaba de dar consejo y orientacion segun 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 mediacién en Albania,? Burundi,®
China,* el Japon,® Filipinas, la Republica de Corea y Singapur.®

La mediacion también contribuy6 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 conciliacidn tras expresar su criterio sobre el fondo del asunto
y antes de la finalizacién procesal del juicio. La mediacion se empled en estos primeros
sistemas legales para preservar la continuidad de la relacién entre los litigantes y para lograr
soluciones pacificas y duraderas de las controversias.®

1.1.2 Arbitraje

El arbitraje, que se explica con mas detalle en el , €s un procedimiento en el que
las partes someten su controversia a uno o mas arbitros de su eleccién para obtener una
decision vinculante 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.® es un procedimiento en el que las
partes someten su controversia a uno o mas arbitros de su eleccion para obtener una decision

1 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) Vol. 21 Conflict Resolution Quaterly 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.

3 UNESCO, Women and Peace in Africa: Case studies on traditional conflict resolution practices (2003)

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

5 Ronda Roberts Callister y James A Wall, “Japanese Community and Organizational Mediation” (1997) Vol.
41, The Journal of Conflict Resolution, 311, 313.

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

7 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) Vol. 11 The Ohio State Journal on Dispute Resolution 1, 3,

° Edward Manson, The City of London Chamber of Arbitration (1893) 9 LQR 86, 87.


http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001332/133274e.pdf
https://kb.osu.edu/bitstream/handle/1811/79734/OSJDR_V11N1_001.pdf?sequence=1

vinculante final (laudo) de acuerdo con los derechos y obligaciones respectivos de las partes.
El arbitraje se desarrollé al margen de los procesos de resolucion judicial a los que acudian
los comerciantes para arreglar sus controversias.

Se han documentado practicas tempranas de arbitraje en la Arabia preislamica y en la Europa
Occidental medieval.'" El arbitraje maritimo se practicé 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."3 El arbitraje se convirtié para los comerciantes
en una alternativa popular al litigio porque era un sistema que se autorregulaba y que
proporcionaba decisiones rapidas, econdémicas y fundamentadas.™

1.2 Institucionalizacién y reglamentacién tempranas de la ADR

1.2.1 Mediacion

En paises como Australia, ' Nueva Zelandia,® y los 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 conciliacion laboral, lo que
permitié6 un uso extendido de la mediacion entre los sindicatos y los empleadores. Estos
servicios y leyes de conciliacién laboral tuvieron éxito porque proporcionaron el marco
administrativo necesario para solucionar las controversias laborales rapida 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 XVIII 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
aplicacion de los acuerdos y laudos de arbitraje.’® Por ejemplo, el arbitraje no comenzo a
prosperar en los Estados Unidos de Ameérica hasta que se promulgd en 1925 la Ley Federal
de Arbitraje, si bien las instituciones de arbitraje se habian creado ya en 1768.2° En el Reino
Unido se promulgé por primera vez una legislacién sobre arbitraje en 1698, la cual desembocé

10 Charles S Haight Jr, ‘Maritime Arbitration The American Experience’ in A Collection of the Cedric Barclay
Lectures: ICMA X-ICMA XV (Centro de Arbitraje Internacional de Singapur 2006).

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

12 William Tetley, Marine Cargo Claims (4.2 ed., Editions Yvon Blais 2009) 1417.

13 Fabrizio Marrella, “Unity and Diversity in International Arbitration: The Case of Maritime Arbitration” (2005)
American University International Law Review, Vol. 20, 1055, 1058

14 Earl S Wolaver, “The Historical Background of Commercial Arbitration” (1934) 83 U Pa L Rev 132, 144.
15 O de R Foenander, “The New Conciliation and Arbitration Act in Australia” (1929) 19 Intl Lab Rev 151.

16 Judy Dell y Peter Franks, Mediation and Collective Bargaining in New Zealand (Ministerio de Negocios,
Innovacion y Empleo, 2009).

17 Edgar L Warren, “The Conciliation Service: V-J Day to Taft-Hartley” (1948) 1 ILR Review 351.
18 Michael Wallin, “Labour Administration: Origins and Development” (1969) 100 Int/ Lab Rev 51, 72.
19 Frank D Emerson, “History of Arbitration Practice and Law” (1970) 19 Clev St L R 155, 158-159.

20 Charles S Haight Jr, “Maritime Arbitration The American Experience” en A Collection of the Cedric Barclay
Lectures: ICMA X-ICMA XV (Centro de Arbitraje Internacional de Singapur 2006).


http://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1152&context=auilr

en la Ley de Arbitraje de 1889. El arbitraje prosperd bajo los auspicios de este régimen legal,?’
a pesar de que las instituciones de arbitraje no fueron establecidas hasta 1892.22

La existencia de una legislacién propicia 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. El Tribunal Internacional de Arbitraje de la Camara Internacional de
Comercio fue establecido en 1923 con el fin de proporcionar una institucion con un minimo
caracter “internacional” para la joven industria del arbitraje internacional.?®* Posteriormente, el
Tribunal Internacional de Arbitraje desempefd un papel principal en la promulgacion de la
Convencion sobre el Reconocimiento y la Ejecucién de las Sentencias Arbitrales Extranjeras
(Convencién de Nueva York), que se considera en general como el mas importante de los
tratados multilaterales sobre arbitraje internacional.?*

1.3 El auge de la ADR en todo el mundo

1.3.1 El crecimiento de la ADR como alternativa a los litigios

El boom de la ADR en las décadas de 1970 y 1980 fue fruto en buena medida de un aumento
del descontento con los litigios. 2° Aparte de ser exorbitantes, de requerir mucho tiempo y de
correr el riesgo de enconarse, era evidente que los litigios también podian implicar un riesgo
enorme. 2 Ademas, existia el temor, sobre todo entre algunos académicos vy 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 llevé al profesor Frank Sander a desarrollar el concepto de “tribunal con
multiples puertas” (multi-door courthouse), que presentoé en la Conferencia Pound en 1976. El
“tribunal con multiples puertas” proporcionaria una serie de servicios de solucion de
controversias, y los funcionarios de justicia remitirian a las partes al procedimiento mas
adecuado para su caso. La mediacion 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 popularizo la idea de
que las controversias se podian canalizar a través del mecanismo de solucién de
controversias mas adecuado. En segundo lugar, porque fomentaba las ventajas de las
alternativas a los litigios, como la mediacion y el arbitraje.?° Por ultimo, porque el “tribunal con

21 Sidney P Simpson, “Specific Enforcement of Arbitration Contracts” (1934) 83 U Pa L Rev 160, 165,

22 El Tribunal de Arbitraje Internacional de Londres fue inaugurado como Camara de Arbitraje de la Ciudad
de Londres en 1892. Véase Edward Manson, “The City of London Chamber of Arbitration” (1893) 9
LQR 86.

23 Emmanuel Gaillard, Berthold Goldman y John Savage, Fouchard, Gaillard, Goldman on International

Commercial Arbitration (Kluwer Law International 1999) 174.
24 Alan Redfern, M Hunter et. al., ibid. 11, 1-05.

25 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.

26 Kevin M Lemley, “I'll 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,

2 Marc Galanter, “The Day After the Litigation Explosion” (1986) 46 Md L Rev 3, 5,
28 Frank E A Sander, ‘Varieties of Dispute Processing’ in A Leo Levin and Russell R Wheeler (eds), The

Pound Conference: Perspectives on Justice in the Future (West Group 1979) 65, 83.

29 Michael L Moffitt, “Before the Big Bang: The Making of an ADR Pioneer” (2006) 22 Negotiation J 435.
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multiples puertas” demostré ser un mecanismo eficaz para facilitar el acceso a los servicios
ADR y a los procedimientos judiciales tradicionales. Tras la Conferencia Pound, se
establecieron “tribunales con multiples puertas” en los Estados Unidos de América,* y su éxito
impulsé iniciativas similares por ejemplo en Australia,®' el Canad3,® los Paises Bajos,*
Nigeria3* y Singapur.3®

1.3.2 Globalizacion de la ADR

Desde la década de 1980, la ADR ha cobrado un protagonismo sin precedentes en la
comunidad internacional, y los programas de ADR han proliferado a escala global.*® El factor
de atraccion de la ADR se puede atribuir al simple hecho de que ofrece algo a todo el mundo:
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 de solucidon de controversias para las partes en litigio; y una industria en
crecimiento y un negocio cada vez mas rentable para los profesionales y las instituciones
relacionadas con la ADR.

En términos generales, los programas de ADR han sido desarrollados por tribunales y
organismos legales para complementar y apoyar los procesos legales®. Al canalizar las
controversias que se adecuan a los procedimientos 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 econdmicos y de procedimiento a la solucién de
controversias®. Los programas de ADR relacionados con los tribunales también sitdan a los
tribunales de justicia en una mejor posicion para hacerse cargo de controversias inadecuadas
para un procedimiento contencioso®. Un ejemplo son los tribunales de familia, que adoptaron

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

31 Robert French, Perspectives on Court Annexed Alternative Dispute Resolution (Tribunal Supremo de
Australia, 27 de julio de 2009)

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

33 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.

34 Oyeniyi Ajigboye, “The Concept of Multi-Door Courthouse in Nigeria: Rethinking Frank Sander’'s Concept”
(Social Science Research Network, 16 de noviembre de 2014)

35 Marvin Bay, Shoba Nair and Asanthi Mendi ‘The Integration of Alternative Dispute Resolution Within the
Subordinate Courts’ Adjudication Process’ (2004) 16 SAcLJ 501.

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

87 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.

38 Scott Brown, Christine Cervenak y David Fairman, Alternative Dispute Resolution Practitioners Guide
(Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, 1998) 9

39 Amber Murphy Parris, “Alternative Dispute Resolution: The Final Frontier of the Legal Profession” (2013)
37 J Legal Prof 295, 302.
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desde el principio los programas de mediacion dadas las caracteristicas emocionales e
interpersonales de las controversias familiares.*°

Mas alla de los esfuerzos judiciales, el crecimiento de la ADR ha sido impulsado por una fuerte
demanda por parte de la comunidad empresarial internacional. Los procedimientos 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 aplicables a nivel internacional*' y suelen resultar definitivos,*? y la mediacion
posibilita alcanzar acuerdos que tengan en consideracion los intereses de las partes. No es
sorprendente que las grandes corporaciones recurran extensamente a la ADR como
alternativa preferencial a los litigios relacionados con controversias comerciales.** Esta
preferencia por la 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 procedimientos judiciales.

El auge de la ADR en el ambito comercial ha estimulado su desarrollo como industria
profesional de servicios, con instituciones y profesionales que compiten por obtener una
porcion de un mercado que crece internacionalmente. Las instituciones ADR han
experimentado un crecimiento importante en el volumen y el valor monetario de las
controversias,** y entre los profesionales de la ADR hay destacados expertos en diversos
ambitos, como el derecho, el mundo empresarial, la construccion y la tecnologia.*® La ADR
ha evolucionado, pasando de ser una mera alternativa a los litigios a convertirse en una
industria de alto valor por derecho propio.

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

41 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 junio de 2022, habia 170 Estados contratantes. Véase Comision de las Naciones
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional “Situacién actual - Convencién 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)

42 Por lo general, no cabe recurso o revision 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.

43 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
procedimientos de mediacion en los tres afios anteriores al sondeo. Véase PwC y Queen Mary University
of London, International Arbitration Survey 2013: Corporate Choices in International Arbitration (PwC,
2013) ;
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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millones de ddlares de los EE.UU.; las demandas administradas por el Centro de la OMPI se pueden
consultar en ; Abogado principal Edwin Tong, “Discurso en
segunda lectura del ministro principal de estado de Finanzas y de Justicia, el abogado principal, Sr. Edwin
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Singapur, 3 de febrero de 2020).
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1.3.3 Tendencia general y panorama

El momento actual de la ADR se centra en su uso en las controversias comerciales
internacionales y en materia de inversiones. Las controversias comerciales estan adquiriendo
progresivamente una dimension 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.*’

La ADR internacional es adecuada para las controversias transfronterizas porque ofrece un
foro unico y neutral para solucionarlas; 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,*
la ADR internacional se ha convertido en una industria de importancia considerable. El
resultado es que plazas como Dubdi,%" Hong Kong,%? Singapur y la Republica de Corea®® se
estan estableciendo como nodos internacionales de esta practica al proporcionar servicios
integrales de ADR vy tener una infraestructura legal que facilita la ADR. En este contexto, es
improbable que la ADR internacional vaya a ser una tendencia pasajera, sino mas bien un
fendmeno con un recorrido importante y a largo plazo.

14 La evolucion de la ADR en las controversias en materia de
propiedad intelectual

1.4.1 Primeros usos y reglamentos

El uso de la 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

46 Christian Buhring-Uhle, Lars Kirchhoff y Gabriele Scherer, ibid. 7, 6.

47 The Economist, ‘The arbitration game’ (The Economist, October 11, 2014)

48 S | Strong, “Beyond International Commercial Arbitration? The Promise of International Commercial
Mediation” (2014) 45 Wash U J L & Pol’y 10, 27,

49 “Mediation of Investor-State Conflicts” (2014) 127 Harv L Rev 2543, 2551.

50 En 2014, se dictd un laudo de 50.000 millones de dodlares de los Estados Unidos contra la Federacion de
Rusia en un arbitraje entre inversores y el Estado; fue el mayor laudo de la historia del arbitraje. Véase
Sherman & Sterling LLP, “Historic Award in the Yukos Majority Shareholders Arbitration” (Sherman &
Sterling LLP, 28 de julio de 2014)

51 Camara Internacional de Comercio, “New Expert Rules launch roadshow kicks off in Dubai” (Camara
Internacional de Comercio, 14 de enero de 2015)

52 Ranajit Dam, “The year in 2015” (Asia Legal Business, 1 de enero de 2015)

53 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)

54 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.
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1855 el arbitraje para las controversias en materia de patentes®. En los 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 la ADR
para las controversias en materia de propiedad intelectual no se generalizé hasta finales del
siglo XX.%8

1.4.2 El Centro de la OMPI

Fundada en 1967, la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es una agencia
de las Naciones Unidas cuyo objetivo es promover la proteccion de la propiedad intelectual a
través de la cooperacion entre los Estados.®® Dentro de este marco mas amplio, el Centro de
Arbitraje y Mediacion de la OMPI (Centro de la OMPI) fue creado en 19945° como proveedor
neutral, independiente y sin animo de lucro de servicios de solucion de controversias.®' Se
trata del unico proveedor internacional de servicios especializados en ADR para controversias
en materia de propiedad intelectual, y es la institucion puntera en la gestion de controversias
en materia de nombres de dominio de Internet.®?

El administra procedimientos de mediacion, arbitraje, arbitraje acelerado y
decision de experto de acuerdo con el . Afecha de 2022, el Centro de
la OMPI ha administrado mas de 900 casos cuyo valor oscila desde los 20.000 ddlares hasta
varios cientos de millones de dolares de los Estados Unidos. Empresas de todos los tamarios
y organizaciones de investigacion de mas de 60 paises han recurrido a los servicios ADR de
la OMPI%3, Ademas, el Centro de la OMPI colabora con las OPI a fin de dar a conocer las

55 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.

56 En 1928, la Oficina de Registros de Disefio Industrial cre6 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.

57 Benjamin Kirsh, “Patent Pools and Cross Licensing Agreements” (1938) 20 J. Pat. Off. Soc’y 733, 765.

58 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.

59 Convenio que establece la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual 1967, articulo 3
60 Centro de la OMPI, “Solucién alternativa de controversias”
61 Ignacio de Castro y Heike Wollgast, “Review of the World Intellectual Property Organization’s Arbitration

and Mediation Center”, en International Commercial Arbitration Practice (2017).

62 Este servicio incluye la Politica uniforme de solucion de controversias en materia de nombres de dominio
(Politica UDRP), puesta en marcha por la OMPI, bajo la cual el Centro de la OMPI ha procesado mas de
57.000 casos, Centro de la OMPI “Solucién de controversias en materia de nombres de dominio”

63 Incluidos Alemania, Argelia, la Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Belice, el Brasil, el Camerun, el
Canada, China, Chipre, Colombia, Dinamarca, los Emiratos Arabes Unidos, Eslovaquia, Espania, los
Estados Unidos de América, la Federacion de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Ghana, Grecia,
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Corea, la Republica Dominicana, Rumania, Serbia, Singapur, Sudafrica, Suiza, Tailandia, Trinidad y
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ventajas que ofrece la ADR para la prevencion y la solucién de controversias en materia de
Pl y tecnologia sin necesidad de recurrir a los tribunales. Asimismo, ha ayudado al
establecimiento de procedimientos conjuntos de solucién de controversias por parte de las
OPI, por ejemplo en Colombia, Filipinas, Marruecos, México, Singapur, Polonia y la Republica
de Corea, para facilitar el uso de los procedimientos ADR en las controversias que administran
estas OPI%. El Centro también ha desarrollado procedimientos de solucién de controversias
hechos a medida para industrias especificas®®, y ha ofrecido 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 la ADR para las controversias en materia de propiedad intelectual. %

Tabago, Tunez, Tirkiye, el Uruguay, Venezuela y Zambia. Centro de la OMPI “Experiencia del Centro de

la OMPI”

64 Centro de la OMPI “Métodos alternativos de solucion de controversias de la OMPI para oficinas de
propiedad intelectual y tribunales judiciales” . Véase
también el

65 El Centro de la OMPI facilita una lista de servicios ADR para sectores especificos en el que

esta disponible en “Servicio de procedimientos ADR de la OMPI para sectores especificos”

66 Centro de la OMPI “Arbitros, mediadores y expertos de la OMPI”
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Capitulo 2 — Ventajas del uso de
los ADR en las controversias en
materia de propiedad intelectual

21 Autonomia de las partes

Las controversias en materia de propiedad intelectual tienen rasgos distintivos: a menudo
abarcan numerosos paises e implican cuestiones altamente técnicas, leyes complejas e
informacion sensible. Normalmente, las partes quieren un procedimiento 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 discrecionalidad para adaptar el procedimiento a su controversia. ¢’

Por el contrario, la ADR ofrece a las partes la libertad de personalizar su procedimiento de
solucién de controversias en un foro Unico.%® Las partes pueden elegir el procedimiento ADR
que mejor se adapte a su controversia: mediacién, arbitraje y decisién de experto son las
opciones posibles.® Las partes pueden acordar reunirse en un lugar neutral, presentar un
experto neutral de su eleccion y actuar en conformidad con las normativas y los
procedimientos que ellas mismas hayan modificado para satisfacer sus necesidades. "
Algunos procedimientos 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 la ADR y es algo que queda de manifiesto en sus muchas ventajas.”

2.2 Procedimiento unico; neutralidad jurisdiccional

Dado que los derechos en materia de propiedad intelectual son territoriales por naturaleza,
pueden existir simultaneamente como piezas separadas de propiedad bajo leyes nacionales
diferenciadas en varios paises, a pesar de la acciéon de los 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 utilizacién internacional de la propiedad intelectual significa que las controversias
relacionadas con la propiedad intelectual probablemente tengan 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 realizar procedimientos por separado en esos

67 Veronique Bardach, “A Proposal for the Entertainment Industry: The Use of Mediation as an Alternative to
More Common Forms of Dispute Resolution” (1993) 13 Loy LA Ent LJ 477, 479,
https://digitalcommons.Imu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1264&context=elr.

68 Ignacio de Castro y Panagiotis Chalkias, “Mediation and arbitration of intellectual property and technology
disputes: The operation of the WIPO Arbitration and Mediation Center” (2012) 24 SAcLJ 1059, 1073.

69 Ignacio de Castro y Panagiotis Chalkias, ibid. 68, 1061.

70 Trevor Cook y Alejandro | Garcia, ibid. 42, 27.

n Trevor Cook y Alejandro | Garcia, ibid. 42, 27; Alan Redfern, M Hunter et. al., ibid. 11, parr. 6 — 03.
7 Centro de la OMPI “Tratados administrados por la OMPI” www.wipo.int/treaties/es/.

& Julia A Martin, “Arbitrating in the Alps Rather Than Litigating in Los Angeles: The Advantages of
International Intellectual Property-Specific Alternative Dispute Resolution” (1997) 49 Stan L Rev 917, 930.
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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, la ADR permite abordar
los diversos asuntos y derechos asociados a los distintos paises en un procedimiento unico,
como el arbitraje y la mediacién, que conduce a un laudo o a un acuerdo vinculante.” La ADR
también es Util cuando varias acciones judiciales son objeto de litigio en el mismo pais.”®

Las partes implicadas en controversias transfronterizas también valoran la neutralidad
jurisdiccional; lo mas probable es 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
solucion de controversias. Las partes pueden elegir un arbitro, mediador o experto en ADR
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.”® Las reglas ADR,
como las establecidas por el Centro de la OMPI, también son neutrales con respecto al
derecho, el idioma y la cultura de las partes.” La neutralidad jurisdiccional da a los
procedimientos ADR una clara ventaja sobre los litigios para las controversias transfronterizas
en materia de propiedad intelectual.

2.3 Conocimiento especializado independiente

Las controversias en materia de propiedad intelectual pueden implicar cuestiones cientificas
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 y 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, mediador o experto con
conocimientos especializados para que tome las decisiones o actie como facilitador.?? Se
puede designar como arbitros, mediadores o expertos a especialistas en derecho, en
tecnologia o en sectores especificos; las partes también tienen la capacidad de designar un
grupo de expertos con conocimientos en diferentes esferas relacionadas con la controversia.
Los arbitros, mediadores o expertos especializados pueden emplear su formaciéon y
experiencia para servir de guia durante el procedimiento ADR y para alcanzar una solucion

74 Voda v Cordis Corporation, N.° 05-1238 (Fed. Cir., 1 de febrero de 2007).

75 Susan Corbett, “Mediation of Intellectual Property Disputes: A Critical Analysis” (2011) 17 New Zealand
Business Law Quarterly 51, 63.

76 Susan Blake, Julie Browne y Stuart Sime, A Practical Approach to Alternative Dispute Resolution (Oxford
University Press 2012) 18.76.

” Trevor Cook y Alejandro | Garcia, ibid. 42, 27.
8 Trevor Cook y Alejandro | Garcia, ibid. 42, 29.
& Julia A Martin, ibid. 73, 932.

80 International Intellectual Property Institute y Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de
América, Study on Specialized Intellectual Property Courts (International Intellectual Property Institute, 25
de enero de 2012) .

81 Sarah Tran, “Experienced Intellectual Property Mediators; Increasingly Attractive in Times of “Patent”
Unpredictability” (2008) 13 Harv Negotiation L Rev 314, 316.

82 Trevor Cook y Alejandro | Garcia, ibid. 42, 30.
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satisfactoria de la controversia. Cuando se nombra a expertos competentes, los
procedimientos ADR ofrecen ventajas que no estarian disponibles mediante un litigio.%?

2.4 Simplicidad y flexibilidad

Los procedimientos ADR son simples y flexibles desde el punto de vista procesal en
comparacion con los litigios. La ADR da libertad a las partes para ponerse de acuerdo sobre
la conduccion del procedimiento y para elegir normas de procedimiento adecuadas.® Las
partes pueden, por ejemplo, fijar limites a la cantidad admitida de datos de encuestas para las
controversias en materia de marcas, e incluso, si cabe, elegir el grado en que se deben aplicar
normas relativas a la admision de pruebas.® Las partes también pueden celebrar las
reuniones y audiencias de mediacion y arbitraje a distancia, con inclusion de la conferencia
preparatoria, los procedimientos de arbitraje de emergencia y las audiencias de arbitraje® v,
a tal efecto, el Centro de la OMPI pone a su disposicion de forma gratuita sus herramientas
electrénicas para la administracion de casos, como el registro electronico de casos (eADR) &’
y las aplicaciones de videoconferencia.®

Ademas, los procedimientos ADR pueden proporcionar un mecanismo simple de solucion de
controversias legalmente complejas en materia de propiedad intelectual. Por ejemplo, la
mediacién pone el énfasis en los motivos e intereses de las partes, y no necesariamente en
sus posiciones juridicas propiamente dichas. Esto ayuda a las partes a centrarse en sus
intereses compartidos y no en sus aciertos y errores legales, lo que facilita alcanzar un
acuerdo satisfactorio. 8 Este planteamiento no elimina las complejidades legales de la
controversia, pero un mediador con el conocimiento pertinente legal o en la materia, y con
experiencia, puede proporcionar la ayuda y el respaldo adecuados.

2.5 Ahorro de tiempo

Los procedimientos legales suelen requerir mucho tiempo, lo que puede tener un efecto
adverso sobre los derechos de propiedad intelectual. Los derechos de propiedad intelectual
de duracién 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 duracion
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 cortos de vida.*®

83 Trevor Cook y Alejandro | Garcia, ibid. 42, 30.
84 Trevor Cook y Alejandro | Garcia, ibid. 42, 30 — 31.

85 Scott H Blackman y Rebecca M McNeill, “Alternative Dispute Resolution in Commercial Intellectual
Property Disputes” (1998) 47 Am U L Rev 1709, 1713,

86 Articulo 10 del , articulos 40, 49 y 55 del
, articulos 34, 43 y 49 del , articulo 14.f) del

87 Centro de la OMPI, “WIPO eADR”

88 Centro de la OMPI, “Herramientas en linea de la OMPI para la administraciéon de casos”

89 Mary Vitoria, “Mediation of Intellectual Property Disputes” (2006) 1 JIPLP, 398.
90 Julia A Martin, ibid. 73, 928.
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Las muchas ventajas de la ADR se traducen en un ahorro sustancial de tiempo. La ADR
permite a las partes evitar tribunales con sobrecarga de trabajo y litigios redundantes en el
ambito nacional y en otros paises. Los arbitros, mediadores o expertos especializados no
necesitan muchas explicaciones sobre las cuestiones técnicas y legales que estan en juego,®'
y la flexibilidad y sencillez mencionadas permiten que las controversias se solucionen con
prontitud, especialmente cuando se simplifican los procedimientos probatorios prolongados.

DECISION
DE EXPERTO

ARBITRAJE
ACELERADO

- LmiGlo LITIGIO )
. EN JURISDICCION EN JURISDICCION
MEDIACGION ARBITRAJE LOGAL EXTRANJERA
TIEMPO TIEMPO
I Iy
COSTO LITIGIO COSTO
DECISION ARBITRAJE EN JURISDIGCION
DE EXPERTO ACELERADO LOCAL LITIGIO
EN JURISDICCION
MEDIACION ARBITRAJE EXTRANJERA

Utilizacién en términos relativos del litigio judicial, el arbitraje (acelerado), la mediacion y la
decision de experto®

2.6 Ahorro de costos

Los litigios 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 que las personas o las pequenas empresas hagan valer sus derechos
o puedan defenderse cuando se trata de demandas en materia de propiedad intelectual
presentadas contra entidades de mayor tamafio o viceversa.

En comparacion con los litigios, la ADR ofrece a las partes una via asequible y accesible para
solucionar sus controversias. Las muchas ventajas de la ADR implican un ahorro econémico
importante, dado que las partes pueden evitar litigios onerosos en su pais y en el extranjero,
recurrir a arbitros, mediadores o expertos especializados que pueden ahondar directamente
en cuestiones complicadas relacionadas con la propiedad intelectual, y despachar
procedimientos complicados y formalistas. El ahorro de tiempo generado por la 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. Las partes son reacias a los procedimientos judiciales cuando se trata
de secretos comerciales o de informacién de dominio privado, tales como los resultados
experimentales producto de la investigacion y el desarrollo.® El litigio y el proceso de
revelacion de elementos probatorios pueden causar la difusidn publica de la citada

o1 Julia A Martin, ibid. 73, 925 — 927.

92 Centro de la OMPI “Results of the WIPO Arbitration and Mediation Center International Survey on Dispute
Resolution in Technology Transactions” (Marzo de 2013)

93 Jesse S Bennett, ibid. 58, 396 — 398.
94 Jesse S Bennett, ibid. 58, 396.

12


https://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/surveyresults.pdf

informacion sensible,® lo que puede perjudicar de manera irreversible las perspectivas de
negocio de las partes.*

La confidencialidad es una ventaja clave de la ADR porque permite a las partes controlar con
eficacia la difusion y el acceso a la informacién sensible.®” La informacién de dominio privado
puede ser confidencial en virtud de acuerdos entre las partes,®® 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, lo que puede ser ventajoso para las partes que deseen preservar su reputacion
y sus relaciones empresariales.'®

2.8 Irrevocabilidad

Por lo general, los procedimientos ADR producen resultados vinculantes que resultan en una
solucion firme e irrevocable de la controversia. Esta irrevocabilidad es una clara ventaja de la
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 apelacién, ' y los jurados que carecen de conocimientos técnicos pueden adoptar
decisiones incorrectas.%?

Por el contrario, los laudos arbitrales estan disefiados para ser firmes e inapelables, y los
recursos que se presentan rara vez prosperan. Los tribunales suelen ser reacios a admitir a
tramite recursos o revisiones judiciales sobre el fondo de los laudos arbitrales porque esto
subvertiria la intencion original de las partes de evitar un litigio judicial.'® 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, los acuerdos producto de la mediacion suelen ser arreglos contractuales que
pueden estar sujetos a un litigio 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 hacer constar el acuerdo de mediacion en un laudo aceptado.'®

95 Jennifer Mills “Alternative Dispute Resolution in International Intellectual Property Disputes” (1996) 11
Ohio St J on Disp Resol 227, 231

96 Susan Corbett, ibid. 75, 62.
o7 Trevor Cook y Alejandro | Garcia, ibid. 42, 47.
98 Jesse S Bennett, ibid., 58, 396

99 En un arbitraje acelerado administrado por el Centro de la OMPI, el arbitro dicté una medida cautelar
conforme a lo dispuesto en el para evitar que la parte
demandante pudiera acceder a determinados documentos confidenciales que revelaban los secretos
empresariales de la parte demandada. Véase Ignacio de Castro y Panagiotis Chalkias, ibid. 68,

1069 - 1070.

100 Susan Corbett, ibid., 75, 65.

101 Kevin M Lemley, ibid. 26, 340.

102 Sarah Tran, ibid. 81, 316.

103 Trevor Cook y Alejandro | Garcia, ibid., 42, 31.
104 Trevor Cook y Alejandro | Garcia, ibid., 42, 46.

105 Nadja Alexander, International and Comparative Mediation: Legal Perspectives (Kluwer Law International
2009) 312.
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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 Convencion
de Nueva York permite que los laudos arbitrales sean ejecutables en la mayoria de los paises
del mundo.'” La cuestion 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 legitimamente al arbitraje las controversias en
materia de propiedad intelectual, con efecto para ambas.'®

Los acuerdos producto de la mediacién, en forma de acuerdos contractuales, también pueden
obligar a las partes que proceden de paises diferentes.®®

2.10 Soluciones diversas

Normalmente los litigios ofrecen a las partes un abanico limitado de recursos judiciales. Las
partes pueden reclamar dafios y perjuicios, mandatos judiciales, el cumplimiento de
obligaciones contractuales y otras reclamaciones de esta indole, pero estas 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
disefar sus propias resoluciones ni para indicar al tribunal en cuestién que dicte su fallo dentro
de unos parametros especificados.

La mediacién da a las partes la posibilidad de negociar soluciones que beneficien a todos u
otras soluciones creativas que satisfagan sus intereses.'"® Por ejemplo, las partes pueden
llegar a un acuerdo para compartir los derechos de propiedad intelectual objeto de litigio a
través de licencias o del consentimiento para el aprovechamiento de acuerdos, o incluso
abordar o decidir sobre cuestiones no relacionadas con la propiedad intelectual en el marco
de la soluciéon 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.

106 Grupo de Trabajo Il (Arbitraje y Conciliacion), “Labor prevista y posible labor futura — Tercera parte”
(Comisién de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, 2 de junio de 2014).

107 En los casos en que los tribunales de los Estados contratantes reconocen un laudo extranjero en

conformidad con la Convencion de Nueva York, éstos suelen considerar el laudo como una sentencia
judicial nacional. Véase Trevor Cook y Alejandro | Garcia, ibid. 42, 312.

108 Trevor Cook y Alejandro | Garcia, ibid. 42, 49.

109 La ejecutabilidad transfronteriza de los acuerdos producto de la mediacién se ha reforzado con la
Directiva Europea 2008/52 2008 sobre ciertos aspectos de la mediacion en asuntos civiles y mercantiles,
que exige a los paises de la Unidn Europea que garanticen que las partes pueden solicitar que se ejecute
el contenido de un acuerdo por escrito producto de la mediacién. Véase Nadja Alexander, “Harmonisation
and Diversity in the Private International Law of Mediation: The Rhythms of Regulatory Reform”, en Klaus
J Hopt and Felix Steffek, Mediation: Principles and Regulation in Comparative Perspective (Oxford
University Press 2013) 180. Ademas, la Convencién de las Naciones Unidas sobre los Acuerdos de
Transaccion Internacionales Resultantes de la Mediacion (Convencion de Singapur sobre la Mediacion),
que entr6 en vigor el 12 de septiembre de 2020, facilita la ejecucién de los acuerdos de conciliacion
producto de la mediacion relativos a controversias comerciales transfronterizas.

110 Sarah Tran, ibid. 81, 323.
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En el arbitraje, el contenido del laudo arbitral lo determina el tribunal de arbitraje. 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 de arbitraje el plazo deseado para que el tribunal de arbitraje dicte un laudo.'? Con
posterioridad al laudo final, las partes pueden solicitar al tribunal de arbitraje medidas
cautelares en forma de mandato judicial o una garantia para cubrir los gastos.'3

2.11 Ventajas concretas para las OPI

La ADR ofrece muchas ventajas para las OPI que optan por ofrecer o promover esta via como
parte de sus servicios. Canalizando las controversias adecuadas a través de la ADR, las OPI
pueden reducir la acumulacion de casos atrasados y mejorar la eficacia administrativa.'*
Ademas, la promocion de los procedimientos ADR permite a las OPI encontrarse en una
situacion mas ventajosa para atender las necesidades de pequefias empresas o particulares
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 que los procedimientos ADR también son especialmente Utiles
para las controversias transfronterizas, pueden ayudar a las OPI a prestar un respaldo mas
sélido a las empresas internacionales, lo que facilita la explotaciéon internacional de los
derechos de propiedad intelectual.

Asi, ofrecer y promover opciones ADR para las controversias en materia de propiedad
intelectual incrementa la capacidad de las OPI para fomentar un entorno propicio a la creacion,
proteccién y explotacién de los derechos de propiedad intelectual. Estos servicios ADR
pueden ayudar a las OPI a establecer infraestructuras de propiedad intelectual que favorezcan
a las empresas y la innovacion, permitiendo de esta manera que se puedan proporcionar
servicios integrales relacionados con la propiedad intelectual.

m Se trata de un tipo de arbitraje conocido como arbitraje de minimos y maximos (“high-low”) o entre
paréntesis (“bracketed”). Generalmente se acude a él solo cuando el importe de la compensacion, y no la
responsabilidad, es un problema. Si se sitia dentro del margen acordado, el laudo obligara a las partes.
Si el laudo es menor que la cantidad minima acordada, entonces la parte demandada pagara el minimo
acordado, y si el laudo es mayor que la cantidad maxima acordada, la parte demandada solo pagara el
maximo acordado. El tribunal de arbitraje lleva a cabo el arbitraje sin conocimiento de los limites del
margen acordado. Véase John W Cooley y Steven Lubet, Arbitration Advocacy (National Institute for Trial
Advocacy 2003) 250.

112 Julia A Martin, ibid. 73, 928; pero véase Alan Redfern, M Hunter et. al., ibid. 11 parr. 8-68

13 Es importante sefalar que las partes deben solicitar las medidas cautelares a un tribunal de arbitraje o a
una autoridad judicial competente en funcién de la naturaleza de la controversia. El
y el de la OMPI permiten al tribunal de arbitraje dictar una
amplia gama de medidas cautelares, incluidos mandatos judiciales en casos de competencia desleal o en
relacion con supuestas infracciones del derecho de propiedad intelectual. Véase Ignacio de Castro y
Panagiotis Chalkias, ibid. 68, 1071.

14 Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur, IP Inc.: Bringing Value to Enterprises of the Future: IPOS
Annual Report 2019/20
; Heike Wollgast, Chiara Accornero, Margarita Kato, “Innovation at WIPO: spotlight
on alternative dispute resolution at IP offices” (World Trademark Review, octubre de 2020)

; Mark Lim, “Mediation at the new innovation frontier: how Singapore is positioning
itself as the global hub for IP dispute resolution” (World Trademark Review, julio de 2020)

15 Thomas D. Barton y James M. Cooper, “La resolucion de los problemas de propiedad intelectual mediante
la solucion extrajudicial de controversias” (OMPI, marzo de 2014)
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Capitulo 3 - Procedimientos ADR
empleados en las controversias
en materia de propiedad
intelectual

3.1 Tendencia general y panorama

La 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 de apoyo para procedimientos ADR como la mediacién, la decision de experto,
el arbitraje y el arbitraje acelerado, ha observado en los ultimos afos un aumento del numero
de controversias en materia de propiedad intelectual que ha administrado (45% en 2021).
Estas controversias han abarcado una amplia variedad de esferas legales y sectores
industriales, como se ilustra en el cuadro siguiente sobre los casos de mediacion y arbitraje
del Centro de la OMP|.""6

Patentes Derechos de

3% autor
28%

Esferas legales de los casos de ADR en la OMPI a 2021

Determinadas OPI también ofrecen servicios en relacién con los procedimientos ADR que se
les presentan, en ocasiones conjuntamente con el Centro de la OMPI. La mediacién aparece
como el servicio ADR que se ofrece o se administra conjuntamente con mas frecuencia en las
OPI, especialmente en relacion con los procedimientos en materia de marcas y derecho de

116 Centro de la OMPI, “Experiencia del Centro de la OMPI” www.wipo.int/amc/es/center/caseload.html.
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autor; por ejemplo las OPI de Colombia,'” Filipinas,''® Marruecos,''® México,'?° Polonia, '?'
Singapur'?? y la Republica de Corea'?® ofrecen estos servicios. Aunque las OPI ofrecen con
menor frecuencia servicios de arbitraje y de decision de experto, estos servicios ocupan no
obstante un lugar destacado en el panorama de opciones para la solucidon de controversias
en materia de propiedad intelectual.

3.2 Enfoques de la ADR

En lo que se refiere a las ventajas generales que comparten los distintos procedimientos ADR,
cada uno de ellos presenta de hecho caracteristicas marcadamente diferentes. En particular,
el grado de control que tienen las partes en el proceso de toma de decisiones y el resultado
final varia mucho de un procedimiento a otro. Si bien los diferentes procedimientos se pueden
combinar en clausulas de remisién de problemas a los superiores, '?* en general los
procedimientos ADR abarcan tres categorias principales, a saber:

3.2.1 Basado en la ayuda

En un procedimiento ADR basado en la ayuda,'® como la mediacion, 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 solucion a
su controversia. Las partes controlan por completo el resultado final y tienen un importante
papel decisorio en el procedimiento de mediacién. Los procedimientos basados en la ayuda
son utiles cuando las partes quieren lograr un resultado ajustado a sus intereses.

3.2.2 Basado en recomendaciones

En comparacion con la mediacién, 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 no vinculante es un ejemplo de procedimiento 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 recomendacion no vinculante o como una decision firme y
vinculante. ' Los procedimientos basados en recomendaciones son Utiles para cuestiones

nr Véase
118 Véase
119 Véase
120 Véase
121 Véase
122 Véase
123 Véase

124 Centro de la OMPI, “Clausulas Contractuales y Acuerdos de Sometimiento Recomendados”

125 Jack Effron, “Alternatives to Litigation: Factors in Choosing” (1980) 52 Mod L Rev 480, 482.
126 Jack Effron, ibid., 482.

127 Centro de la OMPI, “; Qué es la decision de experto?”
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como la fijacion del importe de regalias, la valoracion de bienes de propiedad intelectual y la
interpretacion de las reivindicaciones de patente. 2

3.2.3 Basado en sentencias

En un procedimiento ADR basado en una sentencia, 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 (que también se basan en la sentencia) tienen
poco que decir en el proceso de toma de decisiones y en el resultado final, siendo el tribunal
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 de arbitraje.’®® Los procedimientos basados
en sentencias son utiles cuando se necesita una decisién firme y las partes no quieren o no
pueden negociar un acuerdo.

3.3 Mediacion

3.3.1 Introduccion

La mediacion es un procedimiento en el que las partes enfrentadas piden a un tercero neutral,
el mediador, que las ayude a negociar una soluciobn mutuamente satisfactoria a su
controversia. ' El objetivo de los mediadores es ayudar a las partes guiandolas hacia una
visidbn comun de sus intereses y de la naturaleza de su controversia.’' La mediacion es un
procedimiento voluntario, y los mediadores no tienen el poder de imponer un resultado
vinculante a las partes.'3?

La mediacién 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 empresariales existentes.

La conciliacion se puede considerar como una variante de la mediacién, aunque el concepto
de conciliacion puede variar en funcion del pais. Por ejemplo, en Japon se suele recurrir a la
“conciliacion” cuando se trata de una mediacion vinculada a un tribunal,'* mientras que en
Irlanda los términos “conciliacion” y “mediacion” se emplean indistintamente.'*> No obstante,
se habla con frecuencia de conciliacidon para referirse a un procedimiento en el que una tercera
parte desempefia un liderazgo solido e influye en mayor grado en el resultado final. '3

128 Naresh Mahtani, “Using Expert Determination to Resolve Disputes: An Introduction” en IPOS y Centro de
Arbitraje y Mediacion de la OMPI, WIPO-IPOS Workshop on Expert Determination for IP and IT Disputes
(2014) 28.

129 Jack Effron, ibid., 125, 482.

130 Ignacio de Castro y Panagiotis Chalkias, ibid. 68, 1061.

131 Lon Fuller, “Mediation - Its Forms and Functions” (1971) 44 S Cal L Rev 305, 325.
132 Susan Corbett, Ibid. 75, 57 — 58.

133 Scott H Blackman y Rebecca McNeill, /bid. 85, 1716.

134 “Chotei”, el término japonés que significa conciliacion, se refiere a la solucién de una controversia

mediante un compromiso alcanzado a través de la intervencién 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 C, ibid. 114, 1033 — 1034.

135 Reinhard Ellger, “Mediation in Ireland: Growing Importance of ADR Driven by Budgetary Restraints and
Docket Congestion—A Cheap and Easy Way Out?” en Klaus J Hopt y Felix Steffek ibid. 109, 665.

136 Klaus J Hopt y Felix Steffek, ibid. 109, 665.

19



3.3.2 Acuerdo de mediacion

Dado que la mediacion es un procedimiento construido sobre la base de la autodeterminacién
de las partes,' tiene que haber un acuerdo subyacente entre ellas para someterse a este
procedimiento. 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 que establezca someter a mediacion una controversia ya existente.
Normalmente, un acuerdo de mediacion contempla lo siguiente:

e un acuerdo para someter a mediacion la controversia en cuestion

e una descripcidn de la controversia que se somete a mediacién

e l|a horay el lugar de la mediacion

e el idioma que se utilizara en la mediacion

e el reglamento de mediacion aplicable a los términos y el procedimiento de

mediacion

Para facilitar el sometimiento de una controversia a mediacion si no existe un acuerdo de
mediacion entre las partes, el Centro de la OMPI ofrece la opcién de que una parte presente
al Centro de la OMPI una solicitud unilateral de mediacion.'® A partir de ahi, el Centro de la
OMPI puede ayudar a las partes a examinar la solicitud o, previa peticién, nombrar a un
intermediario externo para que preste la asistencia solicitada. Este procedimiento ha sido
aplicado con éxito por las partes en varios casos de la OMPI, especialmente en controversias

por incumplimiento o en los casos tramitados ante los tribunales, o para facilitar la negociacion
directa entre las partes.

El reglamento de mediacion aborda habitualmente las cuestiones siguientes: '4°
e el procedimiento de nombramiento del mediador !
e la funcién del mediador '42

e ¢l desarrollo de las sesiones de mediacion, ' incluidas cuestiones como la
posibilidad de que las partes presenten informacion y materiales para su uso en
la mediacién

¢ la confidencialidad, de manera especial en relacion con la existencia de la propia
mediacién, y en torno a cualquier informacion dada a conocer durante la
mediacion y al resultado de la misma™4

137 Jacqueline Nolan-Haley, “Mediation: The “New Arbitration™ (2012) 17 Harv Negot L Rev 61, 68.

138 Centro de la OMPI, “Clausulas Contractuales y Acuerdos de Sometimiento Recomendados”
139 Articulo 4 del . Véase también el formulario modelo que figura en el

140 Estas cuestiones son tratadas en el
141 Articulos 7 — 8 del

42 Articulo 14 del

43 Articulos 10 — 13 del

144 Las 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 15 — 16 del

también contienen disposiciones sobre confidencialidad.
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e los motivos por los que se puede poner fin a la mediacion'#®

¢ los honorarios del mediador y de la institucion/proveedor de los servicios ADR (si
procede)'4®

e la exclusién de responsabilidad del mediador y de la institucion/proveedor de los
servicios ADR (si procede)™’

Por lo general, las instituciones de ADR establecen el reglamento para los casos de mediacion
que gestionan, y las partes pueden modificar ese reglamento para abordar aspectos
particulares de sus controversias.

3.3.3 Nombramiento y funcion del mediador

Las partes también tendran que seleccionar y nombrar un mediador que sea imparcial e
independiente.'® En los casos apropiados, y si las partes asi lo desean, es posible nombrar
dos o0 mas 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 informacién sobre los
mediadores con los que cuentan y que pueden ser tenidos en consideracion por las partes.'#°
Otra posibilidad es que las partes nombren un mediador de su eleccién.'°

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

e ser imparcial, justo y fiable
e fomentar la confianza entre las partes y entre las partes y el mediador
e generar un entorno seguro para que las partes puedan conversar y discutir

e facilitar la comunicacioén y prevenir o hacer frente a los malos entendidos entre las
partes

e hacer a las partes participes de la solucién del problema

e cumplir las reglas de la mediacion y respetar la confidencialidad

3.3.4 Desarrollo de la mediaciéon

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

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

145 Articulos 19 — 21 del
148 Articulos 22 — 23 del
147 Articulos 26 — 27 del

148 El articulo 7 del establece que un mediador debe ser neutral,
imparcial e independiente.

149 Allan J Stitt, Mediation: A Practical Guide (Cavendish Publishing Limited 2004) 40.
150 Articulo 7.a) del
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una de las partes. El mediador y las partes también pueden acordar celebrar las reuniones de
mediacion a distancia,’®' a través de las aplicaciones de videoconferencia del Centro de la
OMP]. 52

Un punto clave que hay que establecer es que las personas que participan en la mediacién
tengan plena autoridad para ofrecer o aceptar cualquier tipo de acuerdo en nombre de las
respectivas partes en la controversia. Si esto no es posible, entonces esas personas deben
cerciorarse de poder comunicarse con la persona que tenga esa autoridad durante el
transcurso de la mediacion.

En funcién del tamafio y la complejidad de la controversia, la mediacién puede concluir en un
solo dia o implicar numerosas sesiones. Normalmente, un procedimiento de mediacion implica
las siguientes fases'®?

Recopilaciéon de informacién — cada parte expone su versién de la historia y
presenta una declaracion preparada a tal efecto

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

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 las cuestiones 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 como tal durante la mediacion

Por lo general, la mayoria de las mediaciones concluyen con un acuerdo. 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.

Mediacidn OMPl  Arbitraje OMPI

Porcentaje de acuerdos de las mediaciones y arbitrajes de la OMPI a 2021">

151 Articulo 10 del Reglamento de Mediacion de la OMPI.

152 Centro de la OMPI, “Herramientas en linea de la OMPI para la administracién de casos”
www.wipo.int/amc/es/eadr/.

153 Centro de la OMPI, “Guia de la Mediacién: Preguntas frecuentes” www.wipo.int/amc/es/mediation/guide/.

154 En 2021 el porcentaje de acuerdos de las mediaciones de la OMPI llegé al 78%.
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3.3.5 Ejecucion del acuerdo de mediacion

Habitualmente, un acuerdo de mediacion adopta la forma de un acuerdo legalmente
vinculante, es decir 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 intencidn de respetar las obligaciones derivadas del acuerdo
porque creen que se ajusta a sus intereses.'®

Segun la legislacion de algunos paises, los acuerdos de mediacion pueden ejecutarse como
sentencias de un tribunal, lo que proporciona un elemento adicional de irrevocabilidad.'%®
Ademas, la Convencion de Singapur sobre la Mediacién, que entré6 en vigor el 12 de
septiembre de 2020, facilita la ejecucion de los acuerdos de conciliacion producto de la
mediacion relativos a controversias comerciales transfronterizas.

3.3.6 Administracion de la mediacion

Se considera mediacién ad hoc los procedimientos de mediacién que no son administrados
por una institucién. En estos casos, incumbe a las partes determinar por su cuenta los
términos del acuerdo para mediar, el reglamento que aplicaran y la seleccién del mediador.
Esto puede resultar una tarea dificil, especialmente si las partes no tienen experiencia en
mediacion. '’

Por el contrario, la mediacién institucionalizada puede resultar util para las partes que buscan
en la mediacién una via practica, segura y eficaz desde el punto de vista administrativo.'® En
lineas generales, las instituciones proporcionan a las partes un modelo de acuerdo para
mediar, un conjunto de reglas de mediacion y ayuda para seleccionar un mediador apropiado.

El Centro de la OMPI es una opcién atractiva para las partes implicadas en controversias en
materia de propiedad intelectual, ya que proporciona ayuda administrativa y normas de
procedimiento 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 a las partes que deseen iniciar una mediacion, un arbitraje, un arbitraje
acelerado o una decision de experto (Buenos oficios de la OMPI);6°

e ayuda a las partes en la seleccion y la designacién de los mediadores, los arbitros
o los expertos, si fuera necesario a partir de la base de datos del Centro de la
OMPI, que comprende mas de 2.000 arbitros, mediadores y expertos de todo el
mundo con conocimientos especializados en la solucion de controversias en
materia de propiedad intelectual comercial y de tecnologia;

e asesoramiento respecto de la aplicacion de las normas de procedimiento
pertinentes;

155 Klaus J Hopt y Felix Steffek, ibid. 109, 45.
156 Klaus J Hopt y Felix Steffek, ibid. 109, 45 — 46.

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

158 Christian Blhring-Uhle, Lars Kirchhoff y Gabriele Scherer, ibid. 7, 36.

159 Centro de la OMPI, “Funciones del Centro” . Se puede obtener
informacién sobre la proteccion de datos personales en los casos de ADR que administra la OMPI en

160 Puede obtener mas informacién sobre este servicio en
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e enlace entre las partes y el tribunal de arbitraje, los mediadores o los expertos a
fin de garantizar una comunicacion éptima y un procedimiento eficaz;

e puesta a disposicion, a peticion de las partes, de formularios de presentacion en
linea'® y de la plataforma eADR de la OMPI para la administracion de casos en
linea; 62

e ayuda a las partes en la organizacion de los servicios de apoyo que puedan ser
necesarios, como las herramientas en linea para ayudar al desarrollo de las
reuniones y audiencias por Internet; %3

e establecimiento de los honorarios de los arbitros, mediadores y expertos, en
consulta con estos y con las partes;

e administracién de los aspectos financieros de los procedimientos mediante la
obtencion de un depdsito de cada parte que cubra el costo estimado del
procedimiento, y descontando de ese depdsito las sumas necesarias para el pago
de los arbitros, mediadores o expertos y de cualquier otro servicio de apoyo, por
ejemplo, los honorarios de los intérpretes, si fueran necesarios;

e cuando el procedimiento tiene lugar en la OMPI, en Ginebra, puesta a disposicion
de las partes, de forma gratuita, de una sala de reunion y salas privadas;

e cuando el procedimiento tiene lugar fuera de Ginebra, ayuda a las partes a
encontrar locales de reunion adecuados y otras instalaciones o servicios que se
requieran;

e prestacion de los servicios y funciones que sean necesarios para que los
procedimientos de la OMPI se lleven a cabo con eficacia y rapidez.

Las partes que eligen someter sus controversias a la mediacion del Centro de la OMPI optan
por adoptar el ,164 que esta disefiado para aumentar al
maximo 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 Mediacién de la OMPI esta disefiado de manera especifica para las
controversias en materia de propiedad intelectual, tecnologia y cuestiones comerciales
conexas, % y contiene disposiciones de confidencialidad para proteger la informacion sensible
que pueda ser revelada durante la mediacion. %

Las tasas que se cobran por un caso de mediacién administrado por el Centro de la OMPI se
determinan sin animo de lucro y en consulta con las partes y el mediador.'®” El Reglamento

161 Puede obtener mas informacion sobre este servicio en
162 Puede obtener mas informaciéon sobre este servicio en

163 El Centro de la OMPI pone a disposicion la lista de comprobacién de la OMPI para la celebracion de
procedimientos de arbitraje y mediacién en linea en

164 Centro de la OMPI, “Reglamento de Mediacion de la OMPI”
165 Centro de la OMPI, ‘Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI

166 Articulos 15 — 18 del

167 La informacion sobre las tasas de las mediaciones administradas por el Centro de la OMPI se puede
encontrar en el “Baremo de Tasas y Honorarios” del Centro de la OMPI
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de Mediacion de la OMPI establece que las tasas por la mediacion corren 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 mediacién voluntaria, el procedimiento es iniciado por las partes por voluntad propia.
Este caracter voluntario es fundamental en el procedimiento de mediacion y opera desde el
momento en que las partes acuerdan someter su controversia a la mediacién 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,'® o por
otros procesos inherentes a los que pueden estar ya sujetos,’”® puede ser percibida como un
tanto polémica en contraste con la naturaleza voluntaria de la mediacion.'”!

Sin embargo, hay razones de peso para que los gobiernos y los tribunales instituyan
programas de mediacién obligatoria. Un estudio de 2014 sobre mediacion en la Unidn
Europea revel6 que solo los programas de mediacion obligatoria pueden generar un niumero
significativo de casos de mediacion, y que la mediacion obligatoria también alienta el aumento
de la mediacion voluntaria.’”2

ii) En conexién con los tribunales

Los programas de mediacién en conexion con los tribunales se presentan por lo general de
dos maneras: judicial o como anexo a los tribunales. En la mediacion judicial, las controversias
cuentan con la mediacion de jueces y los acuerdos producto de la mediacion judicial suelen
ser aplicables como resoluciones judiciales. Por el contrario, los programas anexos a los
tribunales permiten a éstos referir las controversias a instituciones de mediacion externas,
siendo los mediadores seleccionados a través de esa instituciéon quienes dirigiran la
mediacion.'” Por ejemplo, el Centro de la OMPI colabora con el Tribunal Popular Supremo
de China y el Tribunal Popular Superior de Shanghai en la promocién del uso de las opciones
ADR para las controversias en materia de propiedad intelectual en China, incluidas las
opciones de mediacion de la OMPI para los casos de propiedad intelectual relacionados con
el extranjero tramitados ante algunos tribunales de Shanghai.’”* EI Centro de la OMPI también
colabora con el Tribunal Regional de Munich en la promocién de los métodos ADR para las
controversias en materia de patentes o relativas a la aplicacion de condiciones justas,
razonables y no discriminatorias (FRAND, en sus siglas en inglés).'”

168 Articulo 25 del

169 Klaus J Hopt y Felix Steffek, ibid. 109, 54.

170 Es importante sefialar que algunas OPI exigen a las partes que se sometan a mediacién obligatoria en
determinados tipos de controversias. Véase Oficina de Propiedad Intelectual de Filipinas,

17 Jacqueline Nolan-Haley, ibid. 137, 69.

172 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)

173 Klaus J Hopt y Felix Steffek, ibid.109, 20.
174 WIPO Center, “Mediation for Intellectual Property and Technology Disputes Pending before Courts in

China”, ; véase el

175 Véase el Apéndice A.3.2. Véase también Centro de la OMPI, “WIPO ADR for FRAND Disputes”,
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Los programas de mediacion en conexion con los tribunales pueden ser voluntarios u
obligatorios. Como se indica en el , los programas de mediacién obligatorios en
conexién con los tribunales pueden tener consecuencias de costo negativas para la parte que
rechace participar en la mediacion.

fii) En conexion con las OPI

Los programas de mediacion en conexion con las OPI permiten por lo general someter a
mediacion las controversias que se manifiestan en los procedimientos ante una OPI. Los
servicios de mediacion pueden ser proporcionados por la propia OPI o por una institucion
externa como el Centro de la OMPI.

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

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

3.4 Decision de Experto

3.4.1 Introduccion

La decisiéon de experto es un procedimiento por el cual un problema técnico, cientifico o
empresarial entre las partes se presenta ante uno o0 mas expertos para que adopten una
decision en la materia. La decision del experto es 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 valoracion de los activos de propiedad intelectual, la
interpretacion de las reivindicaciones de patente y el alcance de los derechos cubiertos por
una licencia.’® La decision de experto puede emplearse como parte de la mediacién vy el
arbitraje, y ha sido especialmente util en arbitrajes complejos. '8

Se puede afirmar que la evaluacion neutral temprana es una modalidad de decision de experto
disefada para facilitar la negociacion entre las partes en una etapa inicial. En este
procedimiento, las partes presentan su controversia al experto para una evaluacion del
resultado y de los costos potenciales en el caso de que la controversia prosiga en los

176 Véase
177 Véase
178 Véase
179 Véase

180 Véase el mecanismo de mediacién de la Oficina de Propiedad Intelectual de Filipinas (IPOPHL),
. Véase también Centro de la OMPI “WIPO Mediation Proceedings Instituted in the
Intellectual Property Office of the Philippines (IPOPHL)”

181 Centro de la OMPI, “Decisién de experto” .En
el ambito de las ciencias de la vida, el Centro de la OMPI también ofrece un procedimiento de la Junta de
la OMPI de Solucion de Controversias, disefiado para gestionar colaboraciones a largo plazo. Véase

182 Ignacio de Castro y Panagiotis Chalkias, ibid. 68, 1062.
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tribunales. 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 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, '8 o bien concertando un acuerdo para remitir a la decisién de experto la
controversia surgida. Habitualmente, la clausula de decisién de experto o el acuerdo de
decision de experto abordan lo siguiente:

un acuerdo para someter la controversia indicada a la decisién de experto
una descripcion de la controversia que se va a remitir a la decision de experto
el idioma que se empleara en la decision de experto

si la decision del experto es vinculante para las partes

Las partes también tienen que acordar el reglamento de la decisidon de experto, especialmente
en relacion con las cuestiones siguientes: 8

el modo de nombramiento del experto8®

la gestion de la decisidn de experto en relacidon con cuestiones como la inspeccion
de locales, propiedades, productos o procedimientos por parte del experto'®’

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

la confidencialidad, especialmente en relacion con la existencia de la decision de
experto y sobre cualquier informacion que se revele durante la decisién de experto,
y sobre el resultado de la decision de experto'®®

los motivos por los que se puede poner fin a la decision de experto’®°
los honorarios del experto y de la institucién/proveedor del servicio (si procede)'’

la omision de la responsabilidad del experto y de la institucion/proveedor del
servicio (si procede)'®?

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

Susan Blake, Julie Browne y Stuart Sime, ibid. 76, 24.02. El procedimiento de la Junta de la OMPI de
Solucién de Controversias esta concebido para gestionar colaboraciones a largo plazo. Se puede obtener
mas informacioén al respecto en .

El Centro de la OMPI facilita los modelos de clausulas de decisién de experto y de acuerdos de
sometimiento. Véase el

Estas cuestiones se tratan en el , disponible en

Articulo 9 del

Articulo 14 del

Articulo 15 del

Articulo 16 del

Articulo 19 del

Articulos 21 — 24 del

Articulos 25 — 26 del
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3.4.3 Nombramiento y funcion 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 funcién del experto es bastante sencilla: debe emplear sus conocimientos especificos para
dictar una resolucién sobre las cuestiones que se han sometido a su consideracién teniendo
en cuenta la informacion y los materiales que le han presentado las partes.'®

3.4.4 Gestidn de la decisidon de experto

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

e las partes nombran un experto apropiado y presentan la informacion relevante al
experto para que pueda tomar una decision

e las partes pueden organizar una reunion en presencia del experto para presentar
sus casos, incluso a distancia,'®* a través de las aplicaciones de videoconferencia
del Centro de la OMPI"%

El experto procede entonces a tomar una decision sobre la controversia, sobre la cual las
partes pueden acordar por adelantado que sea vinculante como decision final o no. %
Conforme al articulo 17.f) del , la decision es
vinculante a menos que las partes hayan acordado otra cosa.

3.4.5 Administracion de la decision de experto

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

El Centro de la OMPI proporciona servicios de administracion generales ' para los
procedimientos de decision de experto que administra, y el Reglamento de Decision de
Experto de la OMPI contiene disposiciones sobre confidencialidad que estdn hechas
especialmente a medida para las controversias en materia de propiedad intelectual.'®® El
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.?®° El Reglamento

193 Susan Blake, Julie Browne y Stuart Sime, ibid. 76, 24.04.
194 Articulo 14.f) del

195 Centro de la OMPI, “Herramientas en linea de la OMPI para la administracion de casos”

196 Susan Blake, Julie Browne y Stuart Sime, ibid., 76, 24.21 — 24.27.
197 Véase mas arriba

98 Articulo 16 del

199 Centro de la OMPI, “Arbitros, mediadores y expertos de la OMPI”

200 La informacion sobre las tasas por decisiones de experto administradas por el Centro de la OMPI esta
disponible en ;
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de Decision de Experto de la OMPI establece que las tasas de la decisién de experto corren
a cargo de las partes de manera equitativa, a menos que se acuerde otra cosa.?"!

3.4.6 Sometimiento a procedimientos de decisién de experto en las OPI

Actualmente las OPI no suelen ofrecer servicios de decisién de experto.?°? Sin embargo, la
IPOS ofrece servicios de decisidon de experto para todos los procedimientos contenciosos
sobre patentes, incluida la revocacién de patentes y las controversias en materia de
invenciones, desde el 1 de abril de 2014. En el marco de estos servicios, las partes pueden
acordar someter estas controversias al Centro de la OMPI para la decision de experto en
conformidad con el Reglamento de Decision de Experto de la OMPI.

3.5 Arbitraje

3.51 Introduccion

El arbitraje es un sistema privado de adjudicacion?® por el cual las partes acuerdan someter
su controversia a un tribunal arbitral de su eleccién, y aceptar que la decisién del tribunal es
irrevocable y vinculante.?** El arbitraje es adecuado cuando las partes quieren una conclusién
inapelable y definitiva de su controversia. 2°° Ademas del arbitraje estandar, algunas
instituciones ofrecen también el 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 economica.
Conforme al Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI, un procedimiento de este tipo
puede concluirse en tan solo cinco semanas. Esto es particularmente util cuando las partes
necesitan con urgencia una decision inapelable y ejecutable sobre algunas cuestiones. 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 caracteristicas siguientes:%

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

e un unico intercambio de alegaciones sin informes escritos adicionales

e la conclusion del procedimiento dentro de los tres meses posteriores al
nombramiento del arbitro o a la entrega de la Contestacién a la Demanda, en lugar
de los nueve meses acostumbrados

e tasas establecidas para las controversias valoradas por debajo de los 10 millones
de ddlares de los Estados Unidos, lo que se traduce en costos mas bajos

201 Articulo 24 del
202 Por ejemplo, la OPI del Reino Unido ofrece una opinién no vinculante sobre la infraccion o validez de una
patente o de un certificado de proteccidn suplementario. Véase Oficina de la Propiedad Intelectual del
Reino Unido, “Intellectual Property Mediation”

203 Margaret L Moses, The Principles and Practice of International Commercial Arbitration (2.2 ed., Cambridge

University Press 2012) 1
204 Frank D Emerson, ibid. 19, 157.
205 Trevor Cook y Alejandro | Garcia, ibid. 42, 46.

206 Estas caracteristicas se exponen en el , disponible en

29


https://www.wipo.int/amc/es/expert-determination/rules/index.html
https://www.gov.uk/opinions-resolving-patent-disputes
http://www.wipo.int/amc/es/arbitration/expedited-rules/index.html
https://www.wipo.int/amc/es/arbitration/expedited-rules/index.html

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 proceso mas completo para los casos
complejos.?’

3.5.2 Acuerdo de arbitraje

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

e las partes acuerdan someter su controversia a arbitraje

e una descripcidn de la controversia

e el idioma que se empleara en el arbitraje

e el lugar/sede del arbitraje

e |a eleccion del derecho sustantivo

¢ el reglamento de arbitraje que gobierna el procedimiento de arbitraje

La Convencién de Nueva York obliga a los Estados contratantes a cumplir sus disposiciones
relativas a la validez y la ejecucién de un acuerdo internacional de arbitraje.?®® La citada
Convencion exige que a menos que se constate que el acuerdo internacional de arbitraje sea
nulo, ineficaz o inaplicable de acuerdo con el derecho aplicable al acuerdo de arbitraje, un
tribunal de un Estado contratante debe declinar su jurisdiccion sobre la controversia en el
ambito del acuerdo de arbitraje y someterlo a arbitraje, tal como ha sido acordado por las
partes.?'°

Muchas leyes nacionales incluyen también disposiciones similares para un acuerdo de
arbitraje nacional, de manera que ante la posibilidad de un acuerdo de arbitraje valido los
tribunales opten por someter a arbitraje las controversias, en conformidad con el acuerdo, y
desautoricen la accion judicial.?'" Esto tiene el efecto practico de prevenir que las partes
recurran a los tribunales en relacion 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 se rigen por el
derecho aplicable y el reglamento de arbitraje. No es inusual que las controversias en materia
de propiedad intelectual sometidas a arbitraje impliquen la aplicacién de las leyes de mas de
un pais, por lo que las partes tienen que considerar la legislacion vigente para las cuestiones
siguientes:

207 Centro de la OMPI “; Qué es el arbitraje acelerado de la OMPI?”

208 Centro de la OMPI “Clausulas Contractuales y Acuerdos de Sometimiento Recomendados”

4

209 La Convencion de Nueva York se aplica a los acuerdos de arbitraje que tienen una conexién “extranjera’
o “internacional” (p.ej. si las partes tienen sus sedes de negocio en diferentes paises). Véase Gary Born,
International Commercial Arbitration: Commentary and Materials (Kluwer Law International 2001) 119.

210 Gary B Born, “The Law Governing International Arbitration Agreements: An International Perspective”
(2014) 26 SAcLJ 824 — 826

n Giuditta Cordero-Moss eds., International Commercial Arbitration: Different Forms and their Features
(Cambridge University Press 2013) 41.
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i) Lugar/sede del arbitraje

El lugar/sede del arbitraje es la jurisdiccion legal a la que esta vinculada un arbitraje. La
legislacién de la sede rige el marco procedimental del arbitraje, concretamente, cuestiones
procedimentales como la “arbitrabilidad” de una controversia, la disponibilidad de medidas
cautelares y determinados aspectos relacionados con la ejecucién. En la practica, las
audiencias y las reuniones de arbitraje suelen celebrarse donde se ubica el lugar/sede.?'?
Conforme al articulo 38.b) del Reglamento de Arbitraje de la OMPI, previa consulta con las
partes, el tribunal de arbitraje podra celebrar las audiencias en el lugar que considere
apropiado, y podra deliberar donde le parezca apropiado. El Reglamento actualizado de la
OMPI permite y fomenta expresamente la celebracion de reuniones y audiencias de arbitraje
a distancia, con inclusion de la conferencia preparatoria, los procedimientos de arbitraje de
emergencia y las audiencias de arbitraje.?™

ii) 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 funcion de los paises pese a las iniciativas a fin de armonizar las legislaciones a través de
convenciones internacionales, y estas diferencias pueden tener un efecto sobre el resultado
de la controversia,?'* incluso si la eleccion de la legislacion 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 de arbitraje aplicara la legislacion que considere
apropiada.?'®

3.54 Reglamento de arbitraje

El reglamento de arbitraje se suele seleccionar para complementar la legislacion vigente en
la sede, que es la que rige el marco procedimental del procedimiento de arbitraje.?'® Las partes
pueden estar de acuerdo en el reglamento de arbitraje, que principalmente contempla las
cuestiones siguientes.?"”

e la composicion y el nombramiento del tribunal de arbitraje?'®

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

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

213 Articulos 40, 49 y 55 del , articulos 34, 43 y 49 del

214 Trevor Cook y Alejandro | Garcia, ibid. 42, 85.
215 Articulo 61.a) del
216 FirstLink Investments Corp Ltd v GT Payment Pte Ltd [2014] SGHCR 12 en 10.

217 Estas cuestiones se abordan en el , disponible en

218 Articulos 14 — 36 del
219 Articulos 37 — 60 del
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e 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 de este??!

¢ los motivos por los que se puede poner fin al arbitraje???

e las tasas de los arbitros y de la institucion/proveedor de servicios ADR (si
procede)??

Por lo general, las instituciones de ADR establecen el reglamento de arbitraje para los
procedimientos gestionados por ellas y este reglamento puede ser modificado 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 funcion del tribunal de arbitraje

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

El acuerdo de arbitraje puede especificar el procedimiento que se empleara para el
nombramiento de los arbitros. Por ejemplo, el acuerdo de arbitraje puede establecer 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 ellas.?>* Como
solucion alternativa, las partes pueden elegir nombrar a los arbitros de acuerdo con el
procedimiento de nombramiento tal como se contemple en el reglamento de arbitraje.?%
Algunos reglamentos de arbitraje disponen que cuando las partes no son capaces 0 no
consiguen designar un tribunal apropiado, la instituciéon en cuestion puede hacerlo en su
lugar.?2®

Un tribunal de arbitraje puede incluir un arbitro Unico o tres arbitros. En algunos paises puede
estar prohibido un tribunal con un nimero par de arbitros debido al riesgo de bloqueo.??” Un
arbitro Unico puede resultar mas facil de nombrar y mas barato, y puede propiciar
procedimientos mas rapidos. Sin embargo, un tribunal de tres arbitros puede tener la ventaja
de involucrar a varios arbitros con diferentes especialidades y ambitos de conocimiento.??

Los arbitros deberian ser imparciales e independientes y muchas legislaciones nacionales y
reglamentos institucionales de arbitraje cuentan con requerimientos especificos al respecto.

220 Articulos 61 — 68 del

221 Cabe observar que algunas legislaciones nacionales imponen una obligacion de confidencialidad sobre
las partes para los arbitrajes ubicados en estos paises. Véase Simon Greenberg, Christopher Kee y J
Romesh Weeramantry, ibid. 212, 372. En cualquier caso, los articulos 75 a 58 del

permiten a las partes mantener la confidencialidad sobre la existencia del
procedimiento de arbitraje, sobre cualquier informacion revelada y sobre los resultados del arbitraje

222 Articulo 67 del
223 Articulos 69 — 74 del

224 Sundaresh Menon y Denis Brock eds., Arbitration in Singapore: A Practical Guide (Sweet & Maxwell Asia
2014) [7.011] —[7.013].

225 Articulos 14 — 36 del
226 Articulo 19 del

227 Este tipo de tribunales estan prohibidos en paises como Bélgica, Italia y los Paises Bajos. Véase Gary B
Born, International Arbitration: Law and Practice (Kluwer Law International 2012) 123.

228 Gary B Born, ibid., 123.
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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 de arbitraje es dictar una decision vinculante segun el acuerdo de
arbitraje en cuestion, el reglamento de arbitraje y las leyes correspondientes. En este sentido,
los arbitros son auditores judiciales que realizan funciones muy distintas a las de los
mediadores, cuya funcion es facilitar las negociaciones entre las partes.

3.5.6 Gestion del arbitraje

La gestidon del arbitraje dependera del reglamento de arbitraje que se pueda aplicar.
Habitualmente, tras el establecimiento del tribunal de arbitraje, las partes tendran la
oportunidad de presentar su escrito de demanda y su contestacion de 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.?'

Pueden celebrarse audiencias para la presentacion de pruebas por parte de testigos y
expertos y para la presentacién de argumentos orales ante el tribunal, a peticion de una de
las partes o a discrecion del tribunal. Si no se celebran audiencias, lo normal es que el
procedimiento de arbitraje se lleve a cabo sobre la base de todos los documentos y materiales
presentados.?? El Reglamento actualizado de la OMPI permite y fomenta expresamente la
celebracién de reuniones y audiencias de arbitraje a distancia, con inclusion de la conferencia
preparatoria, los procedimientos de arbitraje de emergencia y las audiencias de arbitraje.?*

Por lo general, el tribunal concluye el procedimiento cuando se demuestra que las partes han
tenido oportunidad suficiente de presentar sus escritos y pruebas, tras lo cual dicta el laudo
arbitral. Por lo general, las partes estan obligadas por el laudo a partir de la fecha en que se
dicte.?**

3.5.7 Laudos arbitrales
i) Irrevocable 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 establecen que los laudos arbitrales no
estan sujetos a apelacion o revision sobre el fondo de la cuestion por parte de los tribunales
nacionales.?*® Sin embargo, en circunstancias excepcionales, una parte puede apelar el laudo
ante un tribunal nacional en la sede del arbitraje y conseguir que se anule, o resistirse a la
aplicacion del laudo en los paises relevantes.?3¢

229 Articulo 22 del ; Gary B Born, ibid. 227, 132 — 133.
230 Centro de la OMPI, “Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI”

231 Articulos 41 — 47 del
232 Articulos 55 — 57 del
233 Articulos 40, 49 y 55 del , articulos 34, 43 y 49 del

234 Articulos 57 — 66 del
235 Articulo 66.a) del y Trevor Cook y Alejandro | Garcia, ibid. 42, 38.
236 Alan Redfern, M Hunter et. al., ibid. 11parr. 9-04 y 10-09.
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ii) 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 aplicar los laudos arbitrales dictados fuera de su territorio, algo que estéa sujeto a
limitadas excepciones.?¥” Como tales, los tribunales en muchos paises permiten que los
laudos arbitrales se apliquen como una sentencia judicial nacional basandose en la solicitud
de la parte correspondiente,?3® y puede por lo tanto ser invocado para aplicar el laudo arbitral
en cualquiera de los actuales 170 Estados contratantes de la Convencion de Nueva York,
siempre que el laudo se haya dictado en alguno de estos Estados contratantes.?°

fii) 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 a este la discrecionalidad de dictar
cualquier orden provisional o medida cautelar que considere necesaria, a peticion de una parte.
Las medidas cautelares solicitadas pueden producirse en forma de laudo provisional. Las
medidas cautelares, especialmente los mandamientos judiciales, pueden ser utiles para las
partes con controversias en materia de tecnologia o propiedad intelectual, y no se deberian
pasar por alto.?4°

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 de 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,?* el Centro de la OMPI proporciona
numerosos servicios adicionales para los procedimientos de arbitraje, entre los que se
encuentran las herramientas en linea para la administracion de casos, como la plataforma
eADR de la OMPI?*y las aplicaciones de videoconferencia.?*® El

establecido por el Centro de la OMPI esta especialmente disefiado para las
controversias en materia de propiedad intelectual y tecnologia y contiene disposiciones
detalladas sobre confidencialidad y sobre la presentacion de pruebas técnicas y
experimentales. El Centro de la OMPI tiene también una red de arbitros experimentados y

237 Pieter Sanders eds., Guia del ICCA para la Interpretacion de la Convencion de Nueva York de 1958
(Consejo Internacional para el Arbitraje Internacional 2011) 9.

28 Trevor Cook y Alejandro | Garcia, ibid. 42, 312.

239 Hay 168 Estados contratantes. Véase Comision de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional, “Situacion actual - Convencion sobre el Reconocimiento y la Ejecucién de las Sentencias
Arbitrales Extranjeras (Nueva York, 1958)”

240 Articulo 48 del

4 Michael Mcllwrath y John Savage, International Arbitration and Mediation : A Practical Guide (Kluwer Law
International 2010) 2-035.

242 Joyce J. George, “The Advantages of Administered Arbitration When Going it Alone Just Won‘t Do”.
Dispute Resolution Journal 57.3 (agosto-octubre de 2002): 66-74.

243 Véase mas arriba.
244 Centro de la OMPI, “WIPO eADR”

245 Centro de la OMPI, “Herramientas en linea de la OMPI para la administracion de casos”
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expertos en propiedad intelectual y puede proponer arbitros apropiados para los arbitrajes que
administra.?46

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 determina los
honorarios de los arbitros en consulta con las partes y los arbitros, considerando factores
como las tarifas aplicables en la ubicacion de las partes y de los arbitros, la complejidad del
caso Yy los importes del litigio.?*”

3.5.9 Modalidad de sometimiento al arbitraje
i) Voluntaria vs. obligatoria

Al igual que en el caso de la mediacidon voluntaria, el arbitraje voluntario se refiere al
procedimiento de arbitraje que se inicia con el consentimiento de ambas partes a través de un
acuerdo de arbitraje incluido en una clausula de arbitraje en el marco de un contrato
subyacente. 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.?*8

En algunas ocasiones se ha hecho referencia a las clausulas de arbitraje de 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 del contrato subyacente y
exigen a los tribunales que inhiban en la controversia.?4°

ii) En conexion con las OPI

En comparacién con los servicios de mediacion, los servicios de arbitraje suelen estar menos
disponibles en los procedimientos de controversia ante las OPI. Dicho esto, la Intellectual
Property Office of the Philippines (IPOPHL) ofrece servicios de arbitraje para controversias en
materia de propiedad intelectual desde 2012, a través de su alianza con el Centro de
Resolucion de Controversias de Filipinas, destinados a las partes que deciden no recurrir a
los servicios de mediacion de la IPOPHL, o que no pueden solucionar sus controversias con
la mediacion de la IPOPHL.%°

248 Centro de la OMPI, “Arbitros, mediadores y expertos de la OMPI”

247 Informacion sobre las tasas de los arbitrajes administrados en el Centro de la OMPI

248 David S Schwartz, “Mandatory Arbitration and Fairness” (2009) 84 Notre Dame L Rev 1247, 1249.
249 David S Schwartz, ibid. 248, 1253

250 Oficina de Propiedad Intelectual de Filipinas “IPOPHL revitalizes arbitration service to declog court,
IPOPHL dockets”
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Capitulo 4 - La institucionalizacion
de la ADR en las controversias en
materia de propiedad intelectual

4.1 Introduccion

Nunca se resaltara lo suficiente 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 se deben considerar otros factores, 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 la ADR y de sus buenas
practicas en las controversias en materia de propiedad intelectual.

El Apendice A ofrece informacion detallada de los proyectos actuales de colaboracion del
Centro de la OMPI con las OPI con el fin de ofrecer un ejemplo practico de la ADR institucional
y ofrecer posibles modelos de integracion.

4.2 Oportunidad de la ADR

Identificar la oportunidad para la introduccion e implantacién de la ADR.

Teniendo en cuenta la naturaleza de las controversias en materia de propiedad intelectual,
por ejemplo en términos de derechos de las partes internacionales implicadas asi como del
tiempo y el costo necesario en los procedimientos administrativos o judiciales, la ADR puede
ofrecer ventajas para las partes, las OPI y los tribunales, también en lo que se refiere al uso
eficaz de los recursos publicos. Analizar estas cuestiones puede ser util antes de definir los
servicios de solucion de controversias que una OPI desea ofrecer. El Centro de la OMPI
colabora con un nimero cada vez mayor de OPI?*'y de tribunales?? en el desarrollo y la
implementacion de sus servicios relacionados con la ADR.

251 Centro de la OMPI, “Métodos alternativos de solucién de controversias de la OMPI para Oficinas de
Propiedad Intelectual y tribunales judiciales” www.wipo.int/amc/es/center/specific-sectors/ipoffices/.

252 Centro de la OMPI, “Derivacion de los procedimientos judiciales en materia de propiedad intelectual y
tecnologia a los servicios ADR del Centro de Arbitraje y Mediacién de la OMPI”
www.wipo.int/amc/es/clauses/national_court.html.
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Colaboraciones de la OMPI en materia de ADR con Oficinas de Pl y tribunales
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Los ambitos de colaboracion entre el Centro de la OMPI y las OPI se pueden clasificar a
grandes rasgos de la manera siguiente:

i) Dar a conocer las opciones ADR

Muchas OPI de todas las regiones hacen hincapié en la realizacion de actividades en
colaboracién con el Centro de la OMPI encaminadas a dar a conocer las ventajas que ofrecen
las opciones ADR a fin de prevenir y solucionar controversias en materia de propiedad
intelectual y tecnologia sin recurrir a los tribunales u otros 6rganos judiciales.??

Dicha colaboracion puede incluir la elaboracion de material informativo adaptado a cada uno
de los paises interesados sobre las opciones ADR,?%* con inclusién de informacion relativa a
las opciones de administracion electronica de casos,?® y la organizaciéon de actos conjuntos
para informar a las partes interesadas, incluidas las pymes,?® de las ventajas de la mediacion
y el arbitraje para la solucion de controversias en materia de propiedad intelectual y otras
controversias conexas. ?®’ Las OP| pueden asimismo remitir al Centro de la OMPI las
consultas que les planteen las partes para que este les ofrezca apoyo suplementario (en

253 Véanse Apendices A.1y A.2. Para obtener informacion mas detallada, véase también
www.wipo.int/amc/es/center/specific-sectors/ipoffices/.

254 Véase Apéndice A.2.1.

255 Por ejemplo las aplicaciones de expediente electronico y de videoconferencia que ofrece el Centro de la
OMPI de forma gratuita; véase un ejemplo de ello en el Apéndice B.4. Véase también
www.wipo.int/amc/es/eadr/.

256 En apoyo a las pequefas empresas que estén implicadas en controversias, el Centro de la OMPI ofrece
servicios de mediacion y arbitraje con tasas reducidas para las pymes; véase Centro de la OMPI,
“Mediacion y arbitraje de la OMPI para las pymes” www.wipo.int/amc/es/center/specific-sectors/smes/. Las
pymes y los innovadores también cuentan con la herramienta de la OMPI de diagndstico sobre la PI, que
ofrece un diagnéstico basico de la situacion en que se encuentra la Pl de su empresa, mediante un
cuestionario con varias secciones sobre distintos temas relacionados con la PI, entre ellos la solucion de
controversias, disponible en OMPI, “Herramienta de diagndstico en materia de PI”
www.wipo.int/ipdiagnostics/es/.

257 Véanse ejemplos de dichos actos organizados por el Centro de la OMPI en colaboracion con las OPI en
www.wipo.int/amc/es/center/specific-sectors/ipoffices/. La ADR también forma parte de los programas de
los seminarios itinerantes que se organizan en colaboracién con las OPI; véase
www.wipo.int/dcea/es/roving_seminars/.
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particular en casos de infraccion). El Centro de la OMPI esta disponible para ayudar a las
partes que deseen explorar la ADR de la OMPI, incluidas las que deseen presentar una
solicitud unilateral de mediacion a través de sus servicios de buenos oficios.?®

El Centro de la OMPI también colabora con el programa de CATI de la OMPI ?*° para ayudar
a los CATI a promover el uso de la ADR, incluso en el contexto de la I+D, por ejemplo en
Colombia, la Federacion de Rusia, Indonesia y Marruecos.?®°

ii) Administracion de casos

Algunas OPI han desarrollado opciones ADR o alientan a las partes a utilizarlas en el contexto
de procedimientos tramitados ante ellas, en particular cuando se trata de procedimientos de
oposicion en materia de marcas. La colaboracion con el Centro de la OMPI puede incluir la
administracion, incluso de forma conjunta, de los casos presentados por las partes para la
ADR en el marco de dichos mecanismos.

Por ejemplo, en el marco de su colaboracién con la IPOS, el Centro de la OMPI participé en
la elaboracion de una opcion de mediacién para los procedimientos de marcas, dibujos y
modelos industriales, derecho de autor,?’ indicaciones geograficas y patentes, asi como una
opcion de decision de expertos para los procedimientos de patentes tramitados ante la IPOS,
y se encarga de administrar dichos procedimientos, incluyendo herramientas de
administracion de casos en linea.?? El Centro de la OMPI también colabora con la IPOPHL,
en lo que respecta a la administracion de procedimientos de mediacion en materia de
derechos de propiedad intelectual en dicho pais, asi como a las controversias en materia de
propiedad intelectual en el marco del mecanismo de mediacién extrajudicial de la IPOPHL.2%3

La Comision de Audiencias y Recursos en materia de Marcas (TTAB) y la Comision de
Audiencias y Recursos en materia de Patentes (PTAB) de la Oficina de Patentes y Marcas de
los Estados Unidos de América (USPTO) alientan a las partes a que valoren recurrir a
mecanismos ADR como medio para resolver las discrepancias surgidas en procedimientos de
marcas o patentes. El Centro de la OMPI es uno de los proveedores de servicios de solucién
de controversias para los procedimientos de la TTAB y la PTAB.?%*

En el marco de su colaboracién con la Oficina de Patentes de la Republica de Polonia (PPO),
el Centro de la OMPI participd en la elaboracion de una opcion de mediacion para los
procedimientos de oposicion de marcas tramitados ante la PPO, y se encarga de administrar
dichos procedimientos.?5°

En el marco de su colaboracion con la Oficina Marroqui de Propiedad Industrial y Comercial
(OMPIC), el Centro de la OMPI participd en la elaboracién de una opciéon de mediacion para

258 Se puede obtener informacion sobre los servicios de buenos oficios de la OMPI en

259 OMPI “Centros de Apoyo a la Tecnologia y la Innovacion”
260 Véase el folleto informativo del Centro de la OMPI sobre los CATI en el

261 Centro de la OMPI, “WIPO Mediation for Copyright Disputes in Singapore”

262 Véase
263 Véase
264 Véase

265 Véase
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los casos de propiedad intelectual e innovacién, y se encarga de administrar dichos casos
conjuntamente con la OMPIC.25¢

En el ambito del derecho de autor, algunas OPI administran los procedimientos ADR relativos
a controversias nacionales y designan al Centro de la OMPI como administrador de los casos
en que una o ambas partes estan domiciliadas fuera del pais. Este tipo de colaboracion se da
actualmente entre el Centro de la OMPI y la Comisién Coreana de Derecho de Autor (KCC),?%”
y la . 288 El Centro de la OMPI también
presta servicios de videoconferencia en linea y herramientas de seguimiento para la
co-administracion de las reuniones de conciliacion que tienen lugar en el contexto de los
procedimientos ante el la Direccion Nacional del Derecho de Autor (DNDA) de Colombia y el
Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) de México.?5°

i) Opciones ADR en el ambito de los modelos de contratos para investigacion y
desatrrollo (I+D)

El empleo de opciones ADR también se puede contemplar en el contexto de otros servicios
que ofrecen las OPI, entre los que se encuentran los modelos de contratos para [+D. Por
ejemplo, la Oficina Espafola de Patentes y Marcas, en colaboracién con otras partes
interesadas, ha elaborado modelos de contratos para las colaboraciones en el ambito de la
[+D y los pone a disposicion de los usuarios interesados. Tras consultarlo con el Centro de la
OMPI, estos modelos de contratos incluyen clausulas modelo de solucién de controversias,
entre las que se incluye la opcidn de remitirlas a la mediacion de la OMPI seguida del arbitraje
acelerado de la OMPI.27

Si bien los procedimientos ADR pueden ser empleados de manera general en cualquier fase
de la controversia, el momento oportuno para la ADR dependera de la naturaleza de la
controversia, de la conducta de las partes y de su actitud hacia la ADR. Dicho esto, 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 una vez las partes dispongan del tiempo y la informacion
suficientes para evaluar adecuadamente su caso.

Como solucion practica, se puede conceder a las partes la discrecionalidad de someterse a
la ADR en cualquier fase del procedimiento.

266 Centro de la OMPI, “Procédure de médiation co-administrée par le Centre d’arbitrage et de médiation de
I'OMPI et I'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC)".
. Véase también Apéndice A.2.2.3.

27 Véase
268 Véase
269 Véase

270 Véase . Otros acuerdos modelo de I+D que contienen clausulas de remision a la
mediacion de la OMPI seguida del arbitraje acelerado son el Modelo de Acuerdo para Consorcios UE
DESCA 2020 : los Modelos de Acuerdo relativos a la Guia de Acuerdos de
Propiedad Intelectual (IPAG) en Austria ;y los
Modelos de Acuerdo sobre Cooperacion en Investigacion y Desarrollo en Alemania

. Se puede obtener mas informacion al
respecto en
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4.3 Interrelacion con las OPI, los tribunales u otros
procedimientos

Determinar y estipular como se interrelacionara el procedimiento ADR con los
procedimientos de controversias existentes ante la OPI, los tribunales u otras instancias
en la que se presente la oportunidad de la ADR.

El estatus de los procedimientos ante una OPI, los tribunales?’! u otras instancias mientras se
persigue la opcion ADR tiene que estar claro para aclarar, por ejemplo, si han sido
suspendidos o ampliados. Por ejemplo, la IPOS autoriza que los procedimientos se
suspendan durante 30, 60, o 90 dias para que las partes se sometan a la decision de la
mediacion de la OMPI.272

Se pueden iniciar procedimientos para dar curso a los resultados de los procedimientos ADR
exitosos y permitir que las controversias en las que la ADR resulte infructuosa sean remitidas
a una OPI, tribunal u otra instancia para su resolucion. También se puede conceder a las
partes la oportunidad de recurrir a un procedimiento ADR distinto si los primeros intentos de
resolver su controversia han sido infructuosos; por ejemplo, la IPOPHL autoriza a las partes a
someter su controversia a arbitraje si no son capaces de resolverla a través de sus servicios
de mediacion.?”® En la seccion 4.11 se examina con mas detenimiento la integracion legal de
dichos programas de ADR.

4.4 Eleccidén del procedimiento ADR

Ofrecer el procedimiento ADR adecuado para las controversias en cuestion.

Dado que los diversos procedimientos ADR se caracterizan por sus distintas particularidades
especificas,?’* |la eleccidn por la OPI de los procedimientos adecuados para las controversias
dependera necesariamente de la naturaleza de estas, de las posiciones de las partes y de las
circunstancias que las rodean.?”

4.5 Sometimiento al procedimiento ADR

Abordar el modo y la manera por los que se hara efectivo el sometimiento a la ADR,
incluidos los factores que contribuiran a su asimilacion.

Una cuestién que hay que considerar es si hay que obligar a las partes a someter su
controversia a la ADR. Si bien la ADR obligatoria puede plantear problemas,?’® puede ser
necesario cierto grado de imposicion, al menos en la implementacién inicial del programa,
dado que las partes pueden ser reacias a emplear procedimientos de solucién de

21 Centro de la OMPI “Derivacion de los procedimientos judiciales en materia de propiedad intelectual y
tecnologia a los servicios ADR del Centro de Arbitraje y Mediacién de la OMPI”
www.wipo.int/amc/es/clauses/national_court.html. Véase también Apéndice A.3.

212 Véase Apéndice A.2.2.8.

273 Oficina de Propiedad Intelectual de Filipinas, “Alternative Dispute Resolution”
www.ipophil.gov.ph/news/ipophl-revitalizes-arbitration-service-to-declog-court-ipophl-dockets/.

274 Véase 3.3.1,3.4.1y3.5.1.
275 Véase 3.2.

216 \éase 3.3.7 1)y 3.5.91).
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controversias que no les resulten familiares. Por ejemplo, algunas partes pueden ser reacias
a considerar el sometimiento de su controversia a la mediacion porque puede percibirse como
una sefial de debilidad.?””

Para mitigar la sensacion de aversion o recelo en torno a la ADR, se podrian programar
sesiones informativas obligatorias en las que las partes se reunieran con un profesional de la
ADR familiarizado con el programa en cuestién con el fin de hablar sobre los pros y los contras
del litigio, en comparacion con los diversos procedimientos ADR. Se han organizado sesiones
de estas caracteristicas en Italia, donde se exige a los litigantes implicados en determinados
tipos de controversias que se retnan con un mediador para una sesién informativa preliminar
sin costo alguno y sin perjuicio de la oportunidad de seguir adelante con el litigio tras la sesion
informativa. Por lo general, en estas sesiones se consigue animar a los litigantes a considerar
seriamente la mediacion como una opcidn realista para su controversia.?’

Para dar un empujén hacia la ADR, se puede considerar la concesién de incentivos financieros.
En Inglaterra, el tribunal puede considerar no razonable el silencio o la negativa de una parte
ante una invitacién a participar en la ADR, y puede ordenar a esa parte el pago de costas
judiciales adicionales.?’® En Australia se da un planteamiento similar.?®° En Singapur se han
instaurado leyes para que los tribunales tengan en cuenta cualquier intento previo de las
partes de solucionar sus controversias a través de la mediaciéon o cualquier otro medio de
solucion de controversias al asignar los costos para los casos de litigio civil. Esto ofrece a las
partes un incentivo importante para considerar el sometimiento de su controversia a la ADR
antes de entablar un litigio.?®" Como se sefialo con anterioridad, el Reglamento de Mediacion
de la OMPI permite a las partes que deseen formalizar su voluntad de someter una
controversia a mediacion presentar una solicitud unilateral de mediacion al Centro de la OMPI
y a la otra parte.??

4.6 Financiacion

Consegquir una financiacion suficiente para respaldar el desarrollo e implementacién del
programa de ADR.

Pese al ahorro de costos que se puede lograr a través de la ADR, la planificacién e
implementacién de los programas de ADR necesitan financiacion. Aunque el importe
necesario depende de multiples factores y puede variar en funcion de los paises, entre los
ejemplos de las partidas que deben presupuestarse figuran las siguientes:?3

¢ |os servicios de consultoria o servicios legales para abordar el marco legal

217 James Chan, “Unreasonable Refusals to Participate in Mediation” [2014] Asian JM 12, 13.
278 Giuseppe De Palo y otros, ibid. 172, 8 - 9.
219 Ministerio de Justicia, “Practice Direction — Pre-Action Conduct”.

280 Tribunal Federal de Australia, “Mediation”

281 James Chan, ibid. 276, 13.
282 Véase

283 Lukasz Rozdeiczer y Alejandro Alvarez de la Campa, Alternative Dispute Resolution Manual:
Implementing Commercial Mediation (Departamento de Pequefias y Medianas Empresas, Grupo Banco
Mundial, 2006) 28
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e la formulacion y adopcion de una campafia educativa y de sensibilizacion la
creacion de una infraestructura fisica para la administracion y la participacion de
los actores interesados

e la creacion de una infraestructura fisica para la administracién y la participacion
de los actores interesados

Los citados fondos pueden provenir del dinero asignado a la OPI, de las tasas cobradas por
la OPIl o de ambos. En las fases iniciales de la implementacion, la OPI puede tener que ofrecer
los servicios ADR a tasas subvencionadas para atraer usuarios. Por ejemplo, la IPOS introdujo
a partir del 1 de abril de 2016 un el plan revisado de promocion de la mediacion en materia de
propiedad intelectual en el ambito de la propiedad intelectual destinado a financiar los costos
de mediaciéon de las partes si se cumplen determinadas condiciones.?3* El Ministerio de
Cultura, Deportes y Turismo (MCST) de la Republica de Corea ha desarrollado un plan similar
de promocion de la mediacién que permite financiar los costos de mediacion en el contexto
de las controversias en materia de derechos de autor y contenidos en la Republica de
Corea.?®

4.6.1 Financiacién gubernamental

Es probable que en la fase de implementacion inicial del programa la financiacion provenga
principalmente de fondos del gobierno. Es importante asegurar una financiacion suficiente
para evitar la posibilidad de no poder culminar todas las etapas del proyecto.?®

4.6.2 Tasas administrativas

Las tasas administrativas son un medio que permite al administrador del programa de ADR
cubrir los costos administrativos. Esto se debe contraponer a la necesidad de garantizar la
accesibilidad a los usuarios y de impulsar las tasas de aceptacién de la ADR, especialmente
en los comienzos de un programa de ADR. Las colaboraciones del Centro de la OMPI con las
OPIl incluyen a menudo la aplicacién de tasas reducidas conforme a baremos adaptados, por
ejemplo en el contexto de las colaboraciones del Centro de la OMPI con la IPOPHL, la IPOS,
el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de la Republica de Corea, la OMPIC, la Comision
de Derecho de Autor de Nigeria (NCC), la Oficina de Derecho de Autor de Rumania (ORDA),
la PPO y el Tribunal Popular Supremo de China.

4.6.3 Honorarios de los 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 contener las tasas en niveles bajos
para garantizar la accesibilidad a los usuarios y la de mantener un incentivo creible para que
los profesionales experimentados y cualificados se involucren en este sector. Este es un
aspecto que preocupa especialmente con respecto a la mediacién, en la cual las expectativas
de costo de los usuarios se sitian por lo general en un nivel que puede disuadir a los
profesionales experimentados en temas legales de convertirse en mediadores.

En lo que respecta al arbitraje, el incremento de las tasas ha constituido un problemay puede
plantear un obstaculo 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 se controle esta situacion,

284 Mas informacion sobre el plan de promocién de la mediacién en
. Véase también el

285 OMPI, “MCST-WIPO Collaboration: Mediation for International Copyright and Content-related Disputes”.

286 Lukasz Rozdeiczer y Alejandro Alvarez de la Campa, ibid. 282, 29.
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los costos pueden convertirse en la principal losa que pese 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 se puede conseguir rastreando y difundiendo informacion
sobre el abanico de costos medios de los diversos procedimientos sometidos al programa de
ADR vy estadisticas sobre la cifra media de horas necesarias para estos procedimientos, de
manera que haya mas transparencia acerca de la base sobre la que se generan los costos?%.

4.7 Aceptacion

Identificar a las partes interesadas y garantizar su acogida para la implementacion y
utilizacion del programa de ADR.

La acogida y el compromiso de las partes que son fundamentales para la implementacion y
utilizacién de un programa de ADR son vitales para garantizar el éxito de este?®.

471 Proceso

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

i) Partes interesadas

Es importante identificar correctamente a las partes interesadas, dado que la omisién de
cualquier grupo clave puede resultar fatal para la implementacion del programa de ADR. Los
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 implementacién de
la ADR una amenaza a sus intereses?®. Es importante por lo tanto detectar con prontitud a
los grupos de interés pertinentes y garantizar que se les transmiten los mensajes correctos y
que se establecen para estos grupos los incentivos, las garantias e incluso las presiones
adecuadas?®’ (si es factible).

Algunos comentaristas han llamado la atencion 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 general del programa de ADR.

ii) Partidarios en el ambito local

Tener uno o mas partidarios de la causa es otro elemento crucial que proporciona un canal a
través del cual poder transmitir con eficacia el mensaje de la ADR y garantizar que sea recibido
de manera positiva. Por ejemplo, la presencia de un destacado partidario local con el peso

287 Sundaresh Menon, “Some Cautionary Notes for an Age of Opportunity” (22 de agosto de 2013)

288 Association of Chartered Certified Accountants, “Alternative dispute resolution for consumers” (ACCA, 10
de junio de 2014)

289 Lukasz Rozdeiczer and Alejandro Alvarez de la Campa, ibid. 282, 17.
290 Lukasz Rozdeiczer and Alejandro Alvarez de la Campa, ibid. 282, 21.
291 Véase 4.6y

292 Lukasz Rozdeiczer y Alejandro Alvarez de la Campa, ibid. 282, 18.

44


https://singaporeinternationalarbitration.files.wordpress.com/2013/08/130822-some-cautionary-notes-for-an-age-of-opportunity-1.pdf
https://singaporeinternationalarbitration.files.wordpress.com/2013/08/130822-some-cautionary-notes-for-an-age-of-opportunity-1.pdf
http://www.accaglobal.com/sg/en/technical-activities/technical-resources-search/2014/june/cdr1289.html
http://www.accaglobal.com/sg/en/technical-activities/technical-resources-search/2014/june/cdr1289.html

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.

iif) 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 la ADR y de las oportunidades y ventajas potenciales del programa para los
participantes, son elementos importantes para lograr esa participacién. Otra medida tangible
consiste en que las partes interesadas formen un consejo asesor que se encargue de dirigir y

hacer un seguimiento del proyecto, con la consecuencia directa de que las partes interesadas
hagan suyo el proyecto y creen una herramienta de seguimiento del programa de ADR.?%

4.7.2 Funciones de los actores clave

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

i) Gobierno y OPI

En un nivel basico, la existencia de voluntad politica en el gobierno para instaurar la 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 la ADR y
comprometido con su promocion?%.

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

ii) 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 desempenan una funcion clave para la
fortaleza del sistema ADR, ya que garantizan la ejecutabilidad de los resultados de la ADR,
como los laudos arbitrales y los acuerdos de conciliacion producto de la mediacion. En
segundo lugar, los tribunales nacionales pueden ser un recurso util de “captacion” de
controversias que responderian bien a la ADR; su participacion activa puede contribuir a
impulsar a las tasas de aceptacion de la ADR. Por ejemplo, el Centro de la OMPI colabora
con el Tribunal Popular Supremo de China en la promocion del uso de la mediacion para las
controversias en materia de propiedad intelectual en China, y con el Tribunal Regional de
Munich en el ambito de las controversias en materia de patentes o relativas a la aplicacién de
condiciones justas, razonables y no discriminatorias (FRAND).?*® Asimismo, puede resultar
efectivo fijar objetivos de eliminacién de casos por parte de los jueces para reconocer la labor
que hacen al referir casos a la ADR.

El fomento de la ADR en los tribunales debe centrarse en las ventajas especificas de la
solucion alternativa para los tribunales, como la reduccion de la carga de casos, la eliminacion
de los casos atrasados y el ahorro de costos administrativos para los tribunales; todo ello hara

293 Lukasz Rozdeiczer y Alejandro Alvarez de la Campa, ibid. 282, 18.
204 Lukasz Rozdeiczer y Alejandro Alvarez de la Campa, ibid. 282, 20.
295 Véase Y mas arriba.

296 Centro de la OMPI “Derivacion de los procedimientos judiciales en materia de propiedad intelectual y
tecnologia a los servicios ADR del Centro de Arbitraje y Mediacién de la OMP/I”
. Véase también
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que la ADR se perciba como via complementaria y no en competencia con el sistema
judicial.?%"

iif) Profesionales

En el mismo sentido, se debe persuadir al colectivo de profesionales, incluyendo los abogados,
de lo valiosa que es su contribucidn para la implementacién y uso de los programas de ADR
a largo plazo. Contrariamente a cualquier temor a que resulte redundante, la ADR amplia las
oportunidades con que cuenta este colectivo, ya que es una nueva dimension de las opciones
de resolucién de controversias a disposicién de sus clientes, lo que les permite agregar valor
a sus servicios y a la importancia de su funcion.

Dicho esto, aquellos proveedores profesionales de servicios que no hayan participado en la
ADR se deberan formar adecuadamente (por ejemplo en mediacion), por lo que es necesario
que esta formacion esté disponible rapidamente.?®® 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, por ejemplo los miembros de la comunidad empresarial y el publico,
el objetivo principal con vistas al éxito del programa de ADR es convencerlos de sus muchas
ventajas.?%®

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

4.8 Consultas y aportaciones

Llevar a cabo sesiones de consulta, abrir canales de comunicacion con las partes
interesadas y obtener sus aportaciones.

La realizacion de consultas y la comunicacion preventiva con las partes interesadas es util
para obtener aportaciones valiosas sobre los planes propuestos. Los comentarios
constructivos se pueden reunir mediante sondeos y consultas publicas, y pueden ayudar a
detectar posibles problemas y a encontrar ambitos susceptibles de mejora. Por ejemplo, el
Centro de la OMPI llevd a cabo en 2013 una encuesta internacional sobre solucion de
controversias en el ambito de las transacciones tecnoldgicas para evaluar el uso de los
métodos ADR en las controversias relacionadas con la tecnologia en comparacion con los
litigios judiciales, que incluyé una evaluacion cualitativa de estas opciones de solucion de
controversias®®. En el ambito del derecho de autor y los contenidos digitales, el Centro de la

OMPI publicé en 2021 una
301

297 Véase
208 Véase
209 Véase -

300 El informe completo se encuentra disponible en

301 Centro de la OMPI, WIPO-MCST Survey on the Use of ADR Mechanisms for B2B D/g/ta/ Copyright- and
Content-related Disputes
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Informe de la encuesta OMPI-MCST sobre mecanismos de solucion alternativa de
controversias en materia de derechos de autor y contenido digital entre empresas

El Centro de la OMPI, con el apoyo financiero MCST de la Republica de Corea, llevo a cabo
en 2020 una encuesta sobre el uso de mecanismos de solucién alternativa de controversias
en materia de derechos de autor y contenido digital entre empresas (B2B), con el objetivo
de contribuir a una comprension basada en hechos de este tema en todos los sectores.
Con base en esta amplia encuesta con mas de 1.000 respuestas y entrevistas de 129
paises, en la investigacion legislativa y en el analisis posterior, el informe de la encuesta3®?
sefala el potencial que tienen los ADR para las controversias en materia de derechos de
autor y contenido digital B2B.

Las aportaciones de las partes interesadas fueron un elemento importante en el
establecimiento del primer centro de mediacién comercial de Singapur. Antes de que se creara
este centro en 1997, la Academia de Derecho de Singapur realizdé 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 accion realista para el establecimiento del centro de mediacion
comercial.3%

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. Entre estos grupos se pueden incluir los siguientes:

e gobiernos

e tribunales nacionales

e profesionales, incluidos abogados

e usuarios, por ejemplo, miembros de la comunidad empresarial y el publico
e algunos ejemplos de actividades de divulgacion son los siguientes:

e celebracion de sesiones educativas, presentaciones itinerantes y seminarios
web sobre las ventajas de la ADR3*

¢ identificacion de partidarios locales de la ADR para promover los servicios ADR
de las OPI

e publicidad de “compromisos ADR (ADR Pledges)” por parte de usuarios y
partes interesadas para dar a conocer su compromiso con la solucion de sus
controversias a través de la ADR3%

302 Véase
303 Joel Lee y Teh Hwee eds, ibid. 4, 7-8.
304 Giuseppe De Palo y otros, ibid. 172, 153 — 154.

305 Giuseppe De Palo y otros, ibid. 172, 155. Por ejemplo, WIPO Mediation Pledge, Centro de la OMPI “WIPO
Mediation Pledge: Mediacion para controversias de propiedad intelectual y tecnologia”
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e creacion de programas especificos por sectores para el uso de la ADR3%

Previa solicitud, el Centro de la OMPI ayuda a las OPI en estas actividades.%’

Actividades de divulgacion de la ADR a cargo de la OMPI y la IPOS

Antes de la entrada en vigor del procedimiento de mediaciéon conjunta para facilitar la
solucioén de controversias sobre marcas tramitadas ante la IPOS, el Centro de la OMPI y la
IPOS celebraron un taller de dos dias para formar como mediadores a profesionales del
mundo de las marcas. El programa de formacion incluyé sesiones sobre cuestiones
sustantivas y de procedimiento relacionadas con las controversias en materia de marcas y
con la mediacion. Varios participantes fueron invitados posteriormente a formar parte de
una lista especifica de mediadores que seran designados para las mediaciones de la OMPI
y la IPOS. El Centro de la OMPI y la IPOS celebran asiduamente diversos actos
promocionales para sensibilizar sobre controversias en materia de propiedad intelectual y,
en especial, para alentar el uso de la mediacion para los procedimientos de marcas,
patentes, dibujos o modelos industriales e indicaciones geogréaficas tramitadas ante la
IPOS.

4.10 Profesionales de la ADR

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

Desde la fase inicial de consulta,3* el objetivo es comprometer y cuidar a los profesionales
de la ADR, dado que son fundamentales para el éxito a largo plazo de cualquier programa de
ADR. Los programas de formacion y acreditacion ofrecen oportunidades para acelerar el
desarrollo profesional de estos profesionales de la ADR, como la iniciativa Young IP Mediator
de la IPOS, que ofrece a los jévenes mediadores de propiedad intelectual una exposicion
practica al ejercicio real de la mediacion, con inclusién de casos de mediacion de la OMPI.
Los profesionales de la ADR representan una parte importante del “ecosistema” de la ADR y
entre ellos figuran representantes de las partes y terceros neutrales involucrados en la ADR,
como mediadores, miembros de tribunales neutrales y expertos nombrados para la decision
de experto. El alto nivel con el que estos profesionales ofrecen los servicios relacionados con
la ADR y con el que actian en los procedimientos ADR son importantes para infundir
confianza publica en el programa de ADR.

4.10.1 Formacion

Se deben poner a disposicion de los diferentes grupos de interés de profesionales de la ADR
oportunidades de formacién en ADR en diversos niveles de experiencia, en las que se aborden
aspectos diversos de la ADR. Dado que la aplicacién practica de la ADR es una caracteristica
importante de la ADR en funcionamiento, esta formacién debe 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 de la ADR en la practica. El corolario del desarrollo de las

306 Centro de la OMPI “Servicio de procedimientos ADR de la OMPI para sectores especificos”
. Véase también Apéndice B.5.

807 Véase una seleccién de los actos que celebra el Centro de la OMPI en colaboracién con las Oficinas de
Pl y los tribunales en

308 Véase
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sesiones de formacion para profesionales de la ADR es la disponibilidad de literatura
especifica para dichos profesionales, ya sean veteranos o principiantes.

La formacién en 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. Por ejemplo, el Centro de la OMPI y
el MCST llevaron a cabo varias sesiones de formacion para crear un panel de mediadores del
pais con conocimientos en materia de derecho de autor y derechos relacionados con el
contenido.®% Sirva también como ejemplo la organizacion por el Centro de la OMPI y la
OMPIC de varias sesiones de formacion para elaborar una lista conjunta de mediadores de
Marruecos con conocimientos en materia de propiedad intelectual e innovacion.®"°

4.10.2 Normas de calidad

Algunos de los problemas detectados en la situacion actual de la ADR tienen que ver con la
escasez relativa de organismos profesionales que tengan el liderazgo necesario para
autorregular este sector y con la falta de transparencia objetiva sobre las normas, las
aportaciones y la ética en el sector.3"

Para abordar estos problemas hay que evitar el escollo de regular excesivamente la tarea de
los profesionales de la ADR, lo que puede ahogar sus prestaciones. Se debe lograr por lo
tanto un equilibrio entre exigir una formacién minima obligatoria a los profesionales de la ADR
y alentar la participacion 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 la ADR. Un recurso especialmente ilustrativo a este
respecto es la lista de directrices publicada por la American Bar Association’s Section of
Dispute Resolution acerca de lo que deberia incluir un programa eficaz de acreditacién para
mediadores, a saber:3'?

e exigir a los mediadores acreditados que tengan competencias, conocimientos y
valores definidos exigir a los mediadores acreditados haber completado la
formacion adecuada

e 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

309 Centro de la OMPI “MCST-WIPO Collaboration: Mediation for International Copyright and Content-related
Disputes” .

310 Centro de la OMPI, “Procédure de médiation co-administrée par le Centre d’arbitrage et de médiation de
I'OMPI et I'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC)”
s Michael Leathes, “The Future of ADR in 2020" [2013] Asian JM 27

812 “Alternative Dispute Resolution Section of the American Bar Association Task Force on Mediator
Credentialing, Final Report” (Colegio de Abogados de los Estados Unidos de América, agosto de 2012)
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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 2.000 arbitros, mediadores y expertos independientes de la OMPI en todo el mundo.®'® En
la lista de arbitros, mediadores y expertos de la OMPI se encuentran desde profesionales
generalistas que se dedican por temporadas a la solucion de controversias hasta
profesionales altamente especializados y expertos que abarcan la totalidad del espectro legal
y técnico de la propiedad intelectual. Su diversidad geografica se ajusta al caracter
internacional de muchas controversias. El Centro de la OMPI solicita a las partes su opinién
sobre los arbitros, mediadores y expertos nombrados y tiene en cuenta estas opiniones, asi
como el desarrollo del caso, para futuros nombramientos.

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 tipo de procedimientos.

Se puede mantener una lista de profesionales acreditados en 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 la 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 se pongan de
acuerdo sobre un arbitro, mediador o experto, el Centro de la OMPI proporcionara 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

Elaborar 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 tenga
la fuerza legal necesaria. Los aspectos clave para abordar el marco legal son los siguientes.

4.11.1 Sistema y marco legal

El sistema y el marco legal vigentes en los que se va a introducir el programa de ADR
determinaran si es necesario promulgar leyes o reglamentos nuevos para apoyar la viabilidad
del programa, por ejemplo, en relacion con la confidencialidad, la ejecutabilidad de los
contratos y la inmunidad profesional. Un examen preventivo de la situacion legal presente
sobre estas cuestiones es util para identificar los tipos de leyes y reglamentos cuya aprobacion
puede ser necesaria para posibilitar y apoyar la implementacion y el uso del programa ADR.

Una evaluacién de las leyes vigentes y de los reglamentos de las OPI determinara el grado
en que facilitan el uso de la ADR. Se puede recurrir al asesoramiento legal 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.

313 Centro de la OMPI, “Arbitros, mediadores y expertos de la OMPI”

314 Esto se contempla en la “lista de procedimiento” del Centro de la OMPI”, véase articulo 7.a) del
, articulo 19.b) del y articulo
14b) del .
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4.11.2 Leyes y reglamentos propicios

Cuando sean necesarios leyes o reglamentos nuevos, un proceso publico de consulta sobre
las leyes y reglamentos propuestos aportara credibilidad al proyecto de ADR3".

En un nivel basico, las leyes o reglamentos propicios para la ADR deberian proporcionar lo
siguiente:

e confidencialidad de los procedimientos ADR y de cualquier informacién o
materiales empleados en esos procedimientos

e restriccion de la admisibilidad de las comunicaciones “sin perjuicio” que se pueden
realizar durante los procedimientos ADR

e facilitacion de la aplicacién de los resultados de la ADR, como en el caso de los
acuerdos producto de la mediacién y los laudos arbitrales®'®

En un nivel mas detallado, también se puede recurrir a las normas de procedimiento que
apoyan y alientan el uso de la ADR, por ejemplo mediante:

e l|a suspension en los tribunales o en las OPI de los procedimientos de solucion de
controversias sin ADR para que las partes consideren su uso

e el requerimiento a las partes de intentar la via de la ADR antes de iniciar en los
tribunales o en las OPI procedimientos de solucién de controversias sin ADR

e el requerimiento a las partes a exponer los motivos para no participar en la ADR e
incluso la penalizacion de las partes si se niegan de manera no razonable a
participar en la ADR3"”

e |a adopcion de reglamentos ADR que en si mismos propicien 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 solucién de controversias sin ADR para que las partes opten
por la via de la ADR

4.12 Infraestructura administrativa

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

Para poner en marcha un programa de ADR y mantenerlo en funcionamiento es necesario
contar con un personal adecuado que atienda las cuestiones que hacen que el programa de
ADR sea una realidad practica. Entre los requisitos naturales complementarios se encuentran
los 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 para la remision a la ADR y de la naturaleza de las
controversias potenciales, y puede estar determinado ademas por las oportunidades de

315 Lukasz Rozdeiczer y Alejandro Alvarez de la Campa, ibid. 282, 38.

316 Por ejemplo, los acuerdos producto de la mediaciéon que derivan de los procedimientos ADR

administrados por la Comisién Coreana de Derecho de Autor se pueden aplicar como si fueran mandatos
judiciales de conformidad con la legislacion coreana. Véase

817 Véase por ejemplo el articulo 22 de la Ley 640 de 2001 de Colombia y el articulo 34 del Reglamento del
Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Direccion 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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colaboracién con proveedores de servicios ADR, como el Centro de la OMPI, que pueden
proporcionar una valiosa ayuda para estos servicios administrativos.3'8

Por ejemplo, si la OPI no recurre a un tercero como proveedor de ADR, tendra que hacerse
cargo ella misma de la administracién de los procedimientos ADR, lo que incluye hacer de
enlace entre los arbitros, mediadores o expertos, y las partes, encargandose del cobro de las
tasas y de proporcionar servicios administrativos y locales apropiados. Por otro lado, cuando
el programa de ADR de una OPI la autoriza a remitir a las partes a un tercer organismo
administrador, como el Centro de la OMPI, la administracion de los procedimientos ADR se
externalizara 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 vigilar
durante toda la vida de este para prevenir su erosién. Los siguientes son algunos de los
factores clave (pero no necesariamente todos) que influyen para obtener la confianza de los
posibles usuarios.

4.13.1 Imparcialidad e independencia de los arbitros, mediadores y expertos

Dado que los terceros neutrales en los procedimientos ADR (es decir, los mediadores, los
arbitros y los expertos) suelen ser particulares nombrados por las partes, no gozan
automaticamente del estatus de los jueces como funcionarios publicos. En un acuerdo de este
tipo, la imparcialidad patente 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 desempefan una funcién importante en este sentido.

Se pueden formular principios orientativos generales para abordar esta cuestion, como los
siguientes requisitos:

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

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

e las partes en la controversia deben acordar de manera conjunta el nombramiento
del arbitro, mediador o experto en ADR

e |os honorarios del arbitro, mediador o experto en ADR 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 procedimiento
ADR (y de hecho también sobre la propia existencia del procedimiento) es un factor de
atraccién de la ADR.3?® Muchas partes eligen la ADR precisamente por la necesidad de
confidencialidad, especialmente las empresas que no quieren que determinada informacion

318 Véase
319 Véase , y

520 Véase
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comercial sensible sea de dominio publico.3?' Mantener una confidencialidad estricta da a los
consumidores confianza y alienta la participacion en la ADR. En la mediacion, la garantia de
confidencialidad anima a las partes a mostrar la mayor disposicion posible a encontrar una
solucion mutuamente aceptable sin temor a perjuicio porque la controversia termine en los
tribunales, con lo que las posibilidades de éxito aumentan.3??

La confidencialidad se puede lograr mediante leyes especificas de ADR que la contemplen
expresamente o mediante el contrato por el que las partes adoptan reglamentos aplicables a
través de la clausula correspondiente o del acuerdo de sometimiento a la ADR.3% El
Reglamento de la OMPI ofrece una proteccion completa y equilibrada de todos los aspectos
de la confidencialidad y la informacion confidencial.3?*

4.13.3 Transparencia del procedimiento

Esto no ha de confundirse con la confidencialidad de la informacién y el procedimiento ADR
expuestos con anterioridad. 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, por ejemplo en el proceso de
nombramiento del mediador, del tribunal de arbitraje o el experto, o en las decisiones
adoptadas sobre cualquier cuestion de interlocucion, como muestra de la imparcialidad e
independencia del organismo administrativo de la ADR.

4.13.4 Materializacion de las ventajas

La materializacion de las ventajas descritas de la ADR 32 es importante para prevenir una
pérdida de la confianza publica.

Por ejemplo, es necesario prestar atencion a que haya garantias de que el procedimiento ADR
esta disefiado para aumentar al maximo 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 o0 de los acuerdos que se deriven del
procedimiento3?.

414 Examen periodico

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 y detectar ambitos susceptibles de mejora y actualizacion para que sea
sostenible a largo plazo.

321 Trevor Cook y Alejandro | Garcia, ibid. 42, 47.
322 Susan Corbett, ibid. 75, 65.
523 Véase , y

324 Articulos 15-18 del , articulos 75-78 del
, y articulos 67-70 del .

325 Véase

326 En el caso del arbitraje, esto incluye la posibilidad de aprovechar la Convencion de Nueva York en una
controversia transfronteriza.
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Los examenes periddicos son importantes para que el programa de ADR siga siendo relevante
y actual. Los examenes realizados con las partes interesadas de manera regular proporcionan
un canal para la obtencion de aportaciones y opiniones utiles, y presentan oportunidades para
un compromiso continuo a largo plazo.
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Apéndice A - Colaboracion del
Centro de la OMPI con las OPl y con
los tribunales

A.1  Sinopsis®

El Centro de la OMPI colabora con las OPI y los tribunales para dar a conocer las ventajas
que ofrecen los métodos ADR en las controversias en materia de propiedad intelectual e
innovacién, a fin de evitar dichas controversias o para ayudar a resolverlas. Entre las
colaboraciones que mantiene el Centro de la OMPI actualmente se encuentran las siguientes:

Alemania Munich Regional Court El Centro de la OMPI colabora con el Munich
Regional Court en la promocion del uso de
los métodos ADR para controversias en
materia de patentes/FRAND.328

Argelia National Institute of Industrial | EI Centro de la OMPI colabora con INAPI en
Property (INPI) la promocioén del uso de los métodos ADR
para controversias en materia de propiedad
intelectual en Argelia.

Argentina Instituto Nacional de la El Centro de la OMPI colabora con el INPI
Propiedad Industrial (INPI) en la promocion del uso de los métodos ADR
para controversias en materia de propiedad
industrial en Argentina.3%°

Australia IP Australia El Centro de la OMPI colabora con IP
Australia en la promocion del uso de los
meétodos ADR para controversias en materia
de propiedad intelectual en Australia.3°

Belarus National Center of El Centro de la OMPI colabora con NCPI en
Intellectual Property (NCIP) la promocion del uso de los métodos ADR
para controversias en materia de propiedad
intelectual en Belarus.

Botswana Companies and Intellectual El Centro de la OMPI colabora con CIPA en
Property Authority (CIPA) la promocion del uso de los métodos ADR
para controversias en materia de propiedad
intelectual en Botswana.

827 Centro de la OMPI, “Métodos alternativos de solucién de controversias de la OMPI para Oficinas de
Propiedad Intelectual y tribunales judiciales” www.wipo.int/amc/es/center/specific-sectors/ipoffices/.

328 Www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/wipoadr_patents-frand.pdf.
329 www.wipo.int/amc/es/center/specific-sectors/ipoffices/ar_inpi.html.

330 www.ipaustralia.gov.au/ip-infringement/enforcing-your-ip/enforcing-your-ip-overseas.
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Brasil Instituto Nacional de la El Centro de la OMPI colabora con el
Propiedad Industrial INPI-BR en la promocion del uso de los
(INPI-BR) métodos ADR para controversias en materia
de propiedad industrial en Brasil.
El Centro de la OMPI ha participado en
la formacion de mediadores en Brasil, en
colaboracién con INPI-BR.3*!
Bulgaria Patent Office of the Republic | El Centro de la OMPI colabora con el BPO
of Bulgaria (BPO) en la promocion del uso de los métodos ADR
para controversias en materia de propiedad
industrial en Bulgaria.
Canada Canadian Intellectual El Centro de la OMPI colabora con CIPO en
Property Office (CIPO) la promocién del uso de los métodos ADR
para controversias en materia de propiedad
intelectual en Canada.3?
Chile Instituto Nacional de El Centro de la OMPI colabora con el INAPI
Propiedad Industrial (INAPI) | en la promocién del uso de los métodos ADR
para controversias en materia de propiedad
industrial en Chile.333
China Ministry of Justice of the El Ministry of Justice of the People’s
People’s Republic of China Republic of China ha acreditado al WIPO
Arbitration and Mediation Shanghai Service
como proveedor de servicios de mediacion y
arbitraje  para resolver controversias
internacionales relativas a Pl en China.
National Intellectual Property | El Centro de la OMPI colabora con la CNIPA
Administration of the en la promocion del uso de los métodos ADR
People’s Republic of China para controversias en materia de propiedad
(CNIPA) industrial en China.
Supreme People’s Court El Centro de la OMPI colabora con la SPC
(SPC) en la promocién del uso de la mediacion
para controversias en materia de propiedad
intelectual en China.3
El Ministry of Justice of the People’s
Republic of China ha acreditado al Centro de
Arbitraje y Mediacién de la OMPI como
proveedor de servicios de mediacion y
arbitraje para controversias internacionales
relativas a propiedad intelectual en China.
331 www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/inpibr/panel/.

332 https://cipo.ic.gc.caleic/site/cipolnternet-Internetopic.nsf/eng/wr04443.html.

333 www.wipo.int/amc/es/center/specific-sectors/ipoffices/cl_inapi.html.

334 www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/national-courts/china/spc.html.
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Colombia

Direccion Nacional de
Derecho de Autor (DNDA)

DNDA administra procedimientos de
conciliacion y el Centro de la OMPI
administra procedimientos de mediacién en
materia de derechos de autor y derechos
conexos en Colombia.3*

Superintendencia de
Industria y Comercio (SIC)

El Centro de la OMPI colabora con la SIC
en la promocion®3® de los métodos ADR para
controversias en materia de propiedad
industrial en Colombia.3¥’

the Slovak Republic (IPO SK)

Costa Rica Registro Nacional El Centro de la OMPI colabora con el
Registro Nacional en la promocion del uso
de los métodos ADR para controversias en
materia de propiedad intelectual en Costa
Rica.

Cuba Oficina Cubana de la El Centro de la OMPI colabora con la OCPI

Propiedad Industrial (OCPI) | en la promocion del uso de los métodos ADR
para controversias en materia de propiedad
industrial en Cuba.

Estados Organizacion Euroasiatica El Centro de la OMPI colabora con OEAP en

miembros de Patentes (OEAP) la promociéon del uso de los métodos ADR

de OEAP para controversias en materia de propiedad
intelectual en los estados miembros de
OEAP.
Ecuador Servicio Nacional de El Centro de la OMPI colabora con el
Derechos Intelectuales SENADI en la promocién del uso de los
(SENADI) meétodos ADR para controversias en materia
de propiedad intelectual en Ecuador.

El Salvador | Centro Nacional de El Centro de la OMPI colabora con el CNR

Registros (CNR) en la promocion del uso de los métodos ADR
para controversias en materia de propiedad
intelectual en El Salvador.

Eslovaquia Industrial Property Office of | EI Centro de la OMPI colabora con IPO SK

en la promocion de los métodos ADR para
controversias en materia de propiedad
industrial en Eslovaquia.

335 www.wipo.int/amc/es/center/specific-sectors/dndal.

336 www.wipo.int/amc/es/center/specific-sectors/ipoffices/co_sic.html.

337 www.wipo.int/amc/es/center/specific-sectors/ipoffices/co_sic/mediation.html.
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Espaia

Ministerio de Cultura 'y
Deporte

Direccién General de
Industrias Culturales,
Derechos de autor y
Cooperacion

El Centro de la OMPI colabora con Direccion
General de Industrias Culturales, Derechos
de autor y Cooperacion del Ministerio de
Cultura y Deporte en la promociéon de los
métodos ADR para controversias en materia
de propiedad intelectual en Espaia.

Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas (OEPM)

El Centro de la OMPI colabora con la OEPM
en la promocion de los métodos ADR para
controversias en materia de propiedad
industrial en Espana.3*

El Centro de la OMPI ha participado también
en el desarrollo de los modelos de contratos
de Investigacion y Desarrollo (1+D) OEPM,
los que recomiendan Mediacién y Arbitraje
Acelerado de la OMPI.3%

Estados
Unidos de
América

United States Patent and
Trademark Office (USPTO)

El Trademark Trial and Appeal Board
(TTAB)3* y el Patent Trial and Appeal Board
(PTAB) del USPTO3#' anima a las partes de
la posibilidad de utilizar los métodos ADR
para la solucién de controversias surgidas
durante el registro de marcas y patentes. El
Centro de la OMPI es uno de los
proveedores de solucién de controversias
para procedimientos TTAB342 y PTAB.

El Centro de la OMPI también colabora con
el USPTO en la promocién de los métodos
ADR para controversias en materia de
propiedad intelectual en los Estados Unidos.

Federacion
de Rusia

Federal Service for
Intellectual Property
(ROSPATENT)

El Centro de la OMPI colabora con el
ROSPATENT en la promocion de los
métodos ADR para controversias en materia
de propiedad intelectual en la Federacion de
Rusia.

338

339

340

341

www.oepm.es/es/propiedad_industrial/Mediacion_y Arbitraje/.
www.oepm.es/es/propiedad_industrial/transferencia_de_tecnologia/Modelos_de Contratos/.
www.uspto.gov/trademarks-application-process/trademark-trial-and-appeal-board.

www.uspto.gov/patents-application-process/patent-trial-and-appeal-board-0.

342 www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTO_WEB_POSTING_ON_ADR_%282%29.docx.
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Filipinas

Intellectual Property Office of
the Philippines (IPOPHL)

La IPOHL y el Centro de la OMPI
administran procedimientos de mediacién en
materia de derechos de propiedad
intelectual en Filipinas.343

El Centro de la OMPI ha participado en la
formacion de mediadores en Filipinas, en
colaboracién con IPOPHL. 3*

Hungria

Hungarian Intellectual
Property Office (HIPO)

El Centro de la OMPI colabora con HIPO en
la promocion del uso de los métodos ADR
para controversias en materia de propiedad
intelectual en Hungria.3*

Indonesia

Directorate General of
Intellectual Property (DGIP)

El Centro de la OMPI colabora con el DGIP
en la promocion del uso de los métodos ADR
para controversias en materia de propiedad
intelectual en Indonesia.

Israel

Israel Patent Office

El Centro de la OMPI colabora con la Israel
Patent Office en la promocion de los
métodos ADR para controversias en materia
de propiedad industrial y tecnologia en
Israel.

Italia

Oficina Italiana de Patentes
y Marcas (UIBM)

El Centro de la OMPI colabora con la UIBM
en la promocion del uso de los métodos ADR
para controversias en materia de propiedad
intelectual en Italia.34®

Kazajstan

Ministry of Justice of the
Republic of Kazakhstan

El Centro de la OMPI colabora con el
Ministry of Justice of the Republic of
Kazakhstan en la promocién del uso de los
métodos ADR para controversias en materia
de propiedad intelectual en Kazajistan.

Kenya

Kenya Copyright Board
(KECOBO)

El Centro de la OMPI colabora con KECOBO
en la promocion del uso de las métodos ADR
para las controversias en derecho de autor
en Kenya.

Kirguistan

State Service of Intellectual
Property and Innovation
under the Government of the
Kyrgyz Republic
(Kyrgyzpatent)

El Centro de la OMPI colabora con el
Kyrgyzpatent en la promocion del uso de los
meétodos ADR para controversias en materia
de propiedad intelectual en Kirguistan.

343 www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipophl/.

344 www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipophl/panel/.

345 www.hipo.gov.hu/en/ip-alternative-dispute-resolution.

346 https://uibm.mise.gov.it/index.php/en/202-news-english/2036355-alternative-dispute-resolution-adr-
options-for-intellectual-property-and-technology-disputes.
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https://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipophl/panel
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Lituania

Ministry of Culture of the
Republic of Lithuania

El Centro de la OMPI colabora con el
Ministry of Culture of the Republic of
Lithuania en la promocion del uso de los
métodos ADR para controversias en materia
de propiedad intelectual en Lituania.

Propiedad Intelectual
(DINAPI)

Marruecos Moroccan Office of Industrial | ElI Centro de la OMPI colabora con OMPIC
and Commercial Property en la promocion del uso de los métodos ADR
(OMPIC) para controversias en materia de propiedad
industrial en Marruecos. 3’
México Instituto Mexicano de la El Centro de la OMPI colabora con el IMPI
Propiedad Industrial (IMPI) en la promocion del uso de los métodos ADR
para controversias en materia de propiedad
industrial en México.34®
Instituto Nacional del El Centro de la OMPI colabora con el
Derecho de Autor INDAUTOR en la promocion del uso de los
(INDAUTOR) meétodos ADR para controversias en materia
de derecho de autor en México. 349
Nigeria Nigerian Copyright El Centro de la OMPI colabora con NCC en
Commission (NCC) la promocion del uso de los métodos ADR
para controversias en materia de derechos
de autor en Nigeria.
Patents and Designs El Centro de la OMPI colabora con el
Registry Patents and Designs Registry en la
promocion del uso de los métodos ADR para
controversias en materia de propiedad
intelectual en Nigeria.
Trademarks Registry El Centro de la OMPI colabora con el
Trademarks Registry en la promocioén del
uso de los métodos ADR para controversias
en materia de propiedad intelectual en
Nigeria.
Paraguay Direccién Nacional de El Centro de la OMPI colabora con la DINAPI

en la promocion del uso de los métodos ADR
para controversias en materia de propiedad
intelectual en Paraguay.

347 www.wipo.int/amc/fr/center/specific-sectors/ipoffices/morocco/.

348 www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/137298/Colaboracion_IMPI_Mexico-OMPI_final.pdf.

349 www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipoffices/mexico/indautor/
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Corte Suprema de Justicia
de Paraguay

El Centro de la OMPI colabora con la Corte
Suprema de Justicia de Paraguay en la
promocion del uso de los métodos ADR para
controversias en materia de propiedad
intelectual en Paraguay.

Pert

Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia
y de la Proteccién de la
Propiedad Intelectual
(INDECOPI)

El Centro de la OMPI colabora con el
INDECOPI enla promocion del uso de los
métodos ADR para controversias en materia
de propiedad intelectual en Peru.

Polonia

Patent Office of the Republic
of Poland (PPO)

El Centro de la OMPI ha participado en el
desarrollo de una opcién de mediacion para
procedimientos de oposicién a marcas ante
la PPO y administra estos procedimientos. 3%

El Centro de la OMPI colabora con la PPO
en la promocién de los métodos ADR para
controversias en materia de propiedad
intelectual y de tecnologia en Polonia.3%!

Reino Unido

Intellectual Property Office
(IPO) of the United Kingdom

El Centro de la OMPI colabora con la IPO del
Reino Unido en la promocion de los métodos
ADR para controversias en materia de
propiedad intelectual en el Reino Unido. 3%2

Republica
Checa

Industrial Property Office of
the Czech Republic (IPO C2)

El Centro de la OMPI colabora con el IPO CZ
en la promocién del uso de los métodos ADR
para controversias en materia de propiedad
intelectual en la Republica Checa. 353

Republica
de Corea

Korean Intellectual Property
Office (KIPO)

El Centro de la OMPI colabora con KIPO en
la promocion del uso de los métodos ADR
para controversias en materia de propiedad
industrial en la Republica de Corea.

350 www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipoffices/poland/.

351 https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/znaki-towarowe/procedura-krajowa-/procedura-
sprzeciwowa/mediacja-przed-centrum-wipo.

82  www.gov.uk/guidance/intellectual-property-mediation.

353 https://upv.gov.cz/en/client-services/mediation.
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Ministry of Culture, Sports
and Tourism (MCST)

Bajo MCST, la Comision de Derechos de
Autor de Corea (KCC) administra
procedimientos de mediacion relativos a los
derechos de autor y derechos conexos®*y
la Agencia de Contenidos Creativos de
Corea (KOCCA) administra procedimientos
de mediacion relativos a derechos sobre los
contenidos®® en la Republica de Corea.

En caso de controversias internacionales
relativas a derechos de autor y derechos
conexos en la Republica de Corea, MCST
también ofrece una opcion de mediacion3%®
de la OMPI a las potenciales partes en
controversia. A la luz de la colaboracion
entre la OMPI y el MCST, bajo ciertas
condiciones, las partes en una mediacion de
la OMPI pueden beneficiarse de un
esquema subsidiado para las tasas y costes
de los procedimientos.

Ministry of Justice

El Centro de la OMPI colabora con el
Ministry of Justice en la promocioén del uso
de los métodos ADR para controversias en
materia de propiedad intelectual en la
Republica de Corea.

Patent Court of Korea

El Centro de la OMPI colabora con el Patent
Court of Korea en la promocién del uso de
los métodos ADR para controversias en
materia de propiedad intelectual de la
Republica de Corea.

Republica Oficina Nacional de Derecho | ElI Centro de la OMPI colabora con el ONDA
Dominicana | de Autor (ONDA) en la promocion de los métodos ADR para
controversias en materia de derechos de
autor en la Republica Dominicana.3%”
Republica Copyright Society of El Centro de la OMPI colabora con COSOTA
Unida de | Tanzania (COSOTA) en la promocion del uso de las métodos ADR
Tanzania para las controversias en derecho de autor

en la Republica Unida de Tanzania.

354 www.copyright.or.kr/eng/service/adr/conciliation.do.

85 www.kedrc.kr/guid04.do.

356 www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipoffices/korea/mcst/.

357 www.wipo.int/amc/es/center/specific-sectors/ipoffices/do_onda.html.
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Judiciary of Tanzania

El Centro de la OMPI colabora con el
Judiciary of Tanzania en la promocién del
uso de opciones de ADR para las
controversias  relativas a  propiedad
intelectual en Tanzania.

Rumania Romanian Copyright Office El Centro de la OMPI colabora con el ORDA
(ORDA) en la promocién de los métodos ADR para
controversias en materia de derechos de
autor en Rumania.®°®
Serbia Oficina de la propiedad El Centro de la OMPI colabora con la Oficina
intelectual Serbia de la propiedad intelectual Serbia en la
promocién de los métodos ADR para
controversias en materia de propiedad
intelectual en Serbia.
Singapur Ministry of Communications | El Centro de la OMPI colabora con

and Information

Infocomm Media Development Authority of
Singapore (IMDA)?** en la promocion de los
métodos ADR para controversias el Sector
del Cine y Medios de Comunicacion en
Singapur. 3¢°

El Centro de la OMPI, en cooperacién con
IMDA, ha desarrollado reglamentos de
Mediacion y Arbitraje Acelerado de la
OMPI, 3¢' Jos cuales han sido
especificamente adaptados para resolver
las controversias en el Sector del Cine y los
Medios de Comunicaciéon, asi como
clausulas y acuerdos de sometimiento
recomendados. *%?

358 www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipoffices/romania/orda.html.

359 www.imda.gov.sg/.

360 www.wipo.int/amc/en/film/.

361 www.wipo.int/amc/en/film/rules/intro.html

362 www.wipo.int/amc/en/film/clauses.html
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Intellectual Property Office of
Singapore (IPOS)

El Centro de la OMPI ha participado en el
desarrollo de una opciéon de mediacion en
los procedimientos de marcas, patentes,
disefios  industriales e indicaciones
geograficas®®® y una opcion de decision de
experto para los procedimientos de patentes
pendientes ante la IPOS 3%%* y administra
dichos procedimientos.

El Centro de la OMPI colabora con IPOS y
el Tribunal de Derechos de Autor3®® en la
promocion del uso de métodos ADR
para controversias en materia de derechos
de autor en Singapur.%®

Ministry of Law

El Centro de la OMPI colabora con el
Ministry of Law en la promociéon de los
métodos ADR para controversias en materia
de propiedad intelectual en Singapur.

El Ministry of Law ha designado el Centro de
la OMPI como proveedor de servicios de
mediacion en Singapur.3¢7

El Centro de la OMPI colabora con el Swiss
Federal Institute of Intellectual Property en la
promocién del uso de los métodos ADR para
controversias en materia de propiedad
intelectual.

El Centro de la OMPI colabora con la CIPITC
en la promocion del uso de los métodos ADR
en controversias en materia de propiedad
intelectual en Tailandia.

El Centro de la OMPI colabora con el DIP en
la promocién y el uso de los métodos ADR
en controversias en materia de propiedad
intelectual en Tailandia.

Suiza Swiss Federal Institute of
Intellectual Property (IPI)
Tailandia Central Intellectual Property
and International Trade
Court (CIPITC)
Department of Intellectual
Property (DIP)
Trinidad y Intellectual Property Office
Tabago

El Centro de la OMPI colabora con la IPO de
Trinidad y Tobago en la promocion de los
métodos ADR para controversias en materia
de propiedad intelectual en Trinidad y
Tabago.3®®

363 www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipos/mediation/.

364 www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipos/expert-determination/.

365 www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipoffices/.

366 www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipos/copyright/.

367 www.mlaw.gov.sg/news/press-releases/mediation-act-to-commence-from-1-november-2017.

368 www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipoffices/trinidadtobago/.
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Ucrania

Ministry of Economic
Development and Trade of
Ukraine (MEDT)

El Centro de la OMPI colabora con el MEDT
en la promocién de los métodos ADR para
controversias en materia de propiedad
intelectual en Ucrania.
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A.2

A2A1

A21.

En enero de 2017 IP Australia y el Centro de la OMPI pusieron en marcha una iniciativa
destinada a ofrecer opciones ADR para la solucion de controversias en materia de propiedad

Ejemplos de colaboracién del Centro de la OMPI con Oficinas

de PI

Dar a conocer las opciones ADR
1 IP Australia

intelectual y tecnologia en Australia.3®®

Este servicio ofrece a las empresas australianas un mejor acceso a la mediacion, al arbitraje
decisidon de experto, y permite a las partes solucionar controversias internacionales en
materia de propiedad intelectual de manera rapida y econémica. Para ello, el Centro de la
OMPI pone a disposicion de las partes interesadas, sin coste alguno, opciones de
comunicacion en linea, entre las que se encuentran la plataforma eADR de la OMPI y

yala

aplicaciones de videoconferencia.

*
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A.2.1.2 Hungarian Intellectual Property Office (HIPO)

La HIPO y el Centro de la OMPI promueven conjuntamente el uso de los métodos ADR para
controversias en materia de propiedad intelectual y tecnologia en Hungria, por ejemplo
mediante la distribucion de publicaciones y otros materiales informativos y la puesta a
disposicién de materiales sobre ADR y sitios web especificos para los usuarios de la HIPO.37°

IP Alternative Dispute Resolution

The Hungarian Intellectual Property Office (HIPO) and the WIPO Arbitration and Mediation Center collaborate
in the promotion of the use of alternative gispute resolution (ADR) options, incluging meaiation and arbitration,
for intellectual property (IP) disputes in Hungary.

The WIPQ Arbitration and Mediation Center’s ADR services are regularly used by multinational corporations,
small and medium-sized enterprises (SMEs), start-ups, research and development (R&D) centers, universities
and inventors from eround the world.

The WIPO Arbitration and Mediation Center

Witn offices in Geneva, Switzerland, ana in Singapore, the WIPO Center iz a neutrel, international and non-
profit dispute resolution provider specializing in IP ana technology related commerciel disputes.

Tne WIPQ Center actively helps the parties to submit disputes to WIPO ADR procedures; 25sists in the
selection of & specialized mediator, arbitrator(s) or expert from the WIPO Center's database or otherwise, and
the setting of the neutral's fees; ana menages case communicetions and finances.

Tne WIPO Center can also assist with support services, incluging arranging for meseting end hearing rooms,
wherever the parties have decided to situate their case. Throughout, the WIPD Center ligises with parties and
neutrels to ensure optimal procecural efficiency.

Settlement rates

'WIPQ ADR procedures are organized to stimulate positive opportunities for settlement. 5 of the mediations
edministered by the WIPO Center neve resulted in settlement by the parties. Even in grbitration, some 40% of
WIPQ cases are settled by the parties prior to & formal awarg.

Unilateral request for mediation option

Tne WIPQ Center is regularly contacted in relation to disputes where one party wishes to submit a dispute to
medigtion, but no mediation agreement exists between the perties, for example in IP infringement disputes or
in cases pending before the courts. Unger the WIPO Mediation Rules & party may submit & unilateral Request P sur
for Mediation to the WIPO Center. The WIPC Center may then assist the parties or, upon reguest, may appoint
an externgl neutral to provide the required assistance.

Resources

Resolving IF and Technology Disputes Through WIPO ADR
About the WIFO Center

IP ADR Advantages

WIPO ADR Options

WIPO Model ADR Clauses

Sitio web sobre ADR de la HIPO

870 Hungarian Intellectual Property Office, ‘IP Alternative Dispute Resolution’ www.sztnh.gov.hu/en/ip-

alternative-dispute-resolution.
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A.2.1.3 Romanian Copyright Office (ORDA)

El Centro de la OMPI colabora con la ORDA a fin de dar a conocer los métodos ADR para la
solucién de controversias en materia de derecho de autor en Rumania.3”!

En este marco, teniendo en cuenta que la eficacia de los procedimientos depende en gran
medida de la calidad de quien ejerce la mediacién o el arbitraje, el Centro de la OMPI y la
ORDA han elaborado una lista especifica de mediadores y arbitros especializados en derecho
de autor residentes en Rumania. Estos mediadores y arbitros pueden ser designados en las
mediaciones y arbitrajes de la OMPI, pero las partes también pueden elegir mediadores que
no figuren en la lista de la OMPI y la ORDA.

WIP o Q IP Portal login

Understand & Learn v  Find & Explore ~  Protect & Manage v  Partner & Collaborate v  About WIPO v

Home > Alternative Dispute Resolution > Specific Sectors > IP Offices

Mediation and Arbitration for Copyright Disputes in Romania
ORDA-WIPO Collaboration

A framework for collaboration between the Romanian Copyright Office (ORDA) and the World

Intellectual Property Organization (WIPO) has been established upon the signing of a

Memorandum of Understanding (MOU) in April 2018. Under the MOU, ORDA and the WIPO
Arbitration and Mediation Center collaborate to raise awareness of alternative dispute
resolution (ADR) options to court litigation to resolve copyright disputes in Romania.

What types of disputes can be resolved through WIPO ADR?

Parties can refer most contractual and non-contractual commercial disputes to WIPO ADR
procedures.

For example, copyright contractual disputes may arise in licensing agreements, content distribution
agreements, broadcasting agreements, software-related agreements, among others. Non-
contractual disputes may be related to copyright infringement.

s Learn more about WIPO ADR case experience

Pagina web del Centro de la OMPI sobre mediacion y arbitraje de controversias en materia
de derecho de autor en Rumania

871 Centro de la OMPI, ‘Mediation and Arbitration for Copyright Disputes in Romania’
www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipoffices/romania/orda.html.
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A.2.1.4 Oficina de Propiedad Intelectual de la Republica de Serbia

Desde 2018, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Republica de Serbia y el Centro de la
OMPI promueven conjuntamente el uso de los métodos ADR para controversias en materia
de propiedad intelectual y tecnologia en Serbia, por ejemplo mediante la organizacion de
eventos conjuntos y de sesiones de formacion para mediadores, y la puesta a disposicion de
publicaciones y materiales informativos para los usuarios de los servicios de la Oficina de
Propiedad Intelectual de la Republica de Serbia.3"

e 4h Tir ® A Eng Lat hup
@ ﬂr enpplication Databases Contactus
Intellectual Property Rights w About us w Education and Information Centre Support and Resources w Mews
Mediati

Mediation is voluntary dispute resolution procedure, actually negotiation assisted by a neutra

person — mediator who helps parties to reach an agreement

If you have disputed bus elation in intellectual property field, you may address Intellectua IP Mediation

Property Office and administrative-technical ossistance concerning choosing a Pamphlet

mediator and mediation procedure.

Mediation and Other Alternative Dispute Resolution Procedures (ADR) for
Intellectual Property (IP) Disputes

Intellectual prop f all innovation base

onomic

s an important componen

protection anc cient exploitatio otag nportance for suc ul busin

in intellectual property field dis s sometimes occur
@ View

ispute resolutions

Disputes need not nece 1 ot court. Examples of alternative

dures that do not involve court e agement

fherwwewipo.int/omclen/ colla

Invitation for
mediators

court options to resolve IP disputes in the Republic of Serbia.

What is Out of Court, Alternative Dispute Resolution (ADR)?

irties’ disp

t jurisdictions. ADR con empower parties by enhancing their control o

f well mo d, ADR can s ime and money. In addition,

nce pr-:-.‘:'_c,lb 2 business relation

@ View

ADR options include mediation, arbitration, expedited arbitration ond expert determination.

Sitio web sobre ADR de la Oficina de Propiedad Intelectual Serbia

872 Oficina de Propiedad Intelectual Serbia, ‘Intellectual Property Mediation’
www.zis.gov.rs/mediation/about-mediation.1233.html.
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A.2.1.5 ADR de la OMPI para pymes

En colaboracion con las OPI, el Centro de la OMPI tiene como objetivo responder a las
necesidades y desafios especificos de las pymes implicadas en controversias. Entre las
labores de apoyo a las pymes que lleva a cabo el Centro de la OMPI se encuentran la
asistencia procesal gratuita y los servicios de mediacion y arbitraje a precios reducidos para

las pymes.373

Ademas, la herramienta de la OMPI para el diagnéstico de la Pl proporciona a los innovadores
y a las pymes un diagndstico basico de la situacion en que se encuentra la propiedad
intelectual de su empresa, a través de un cuestionario con varios apartados sobre distintos
temas relacionados con la propiedad intelectual, entre ellos la solucion de controversias.*”* La
herramienta de la OMPI para el diagnostico de la Pl esta disefiada para ayudar a las pequefas
empresas a conocer sus activos de propiedad intelectual y determinar como protegerlos,

gestionarlos y aprovecharlos.

0 M P I Espafiol v Q Conectarse al portal de PI

Comprender y aprender ~  Buscary explorar ~  Proteger y gestionar v Asociarse y colaborar »  La OMPI v

Inicio > LaPIylasempresas > Herramienta de diagnéstico en materia de PI

Herramienta de diagndstico en materia de PI

La herramienta de diagndstico de la OMPI sobre la PI permite
realizar un diagndstico basico de la situacion de una empresa en
materia de propiedad intelectual (PI). Se trata de un cuestionario
con varias secciones y preguntas sobre diferentes temas
relacionados con la PI (productos innovadores, marcas, licencias,
disefios, internacionalizacién, etc.).

Tras completar cada seccion, se genera un informe con recomendaciones y se
proporcionard més informacién sobre la Py la competitividad empresarial.

6mo ayudar a sus empresas a identificar los activos de

» Aspectos destacados de la herramienta de diagnéstico de la OMPI sobre la PI ad intelectual y a crecer gracias a la herramienta de diagnéstico

Mas informacién: Folleto

Iniciar la herramienta de diagnéstico de la OMPI sobre la PI

Pagina web de la herramienta de la OMPI para el diagnéstico de la Pl

873 OMPI, “Mediacion y arbitraje de la OMPI para las pymes” www.wipo.int/amc/es/center/specific-
sectors/smes/.

374 OMPI, “Herramienta de diagnostico en materia de PI” www.wipo.int/ipdiagnostics/es/.
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A.2.1.6 Programa de la OMPI de centros de apoyo a la tecnologia y la innovacion (CATI)

El programa de CATI de la OMPI®5 en colaboracion con la autoridades de propiedad
intelectual proporciona a los innovadores de los paises en desarrollo acceso a servicios
locales de informacion sobre tecnologia y otros servicios conexos, contribuyendo asi a que
exploten su potencial innovador y a que creen, protejan y gestionen sus derechos de
propiedad intelectual.

La aplicacién de practicas eficaces de prevencion y solucion de controversias contribuye al
éxito de las operaciones internacionales y nacionales de 1+D y de transferencia de tecnologia.
El programa de CATI de la OMPI y el Centro de la OMPI cooperan a fin de dar a conocer la
ADR de la OMPI mediante la transmisién de informacion practica a los participantes en el
programa de CATI.

Time- and Cost-Efficient Resolution of R&D

and Technology Transfer Disputes for TISCs

Technology and Innovation Support Centers (TISCs) benefit from a 6§0% reduction in registration and administration fees for
alternative dispute resolution (ADR) services provided by the WIPO Arbitration and Mediation Center. TISCs provide technology
information and related services fo researchers, inventors, and entrepreneurs in over 50 countries worldwide

Institutions seeking to benefit from the reduction should include a note in the request submitted to the WIPQC Arbitration and Mediation
Center indicating their status as a TISC. Individuals should include an official docurnent from & TISC with the request indicating that they are
affiliated with or are clients of this TISC.

More information about the WIPO Technology and Innovation Support Center program can be found at: www.wipo.intitisc

More information about the WIPO Arbitration and Mediation Center and its fees can be found at: www.wipo.int'amec

R&D and Technology Transfer Disputes

International and domestic innovation, research and development (R&D) and transfer of
technologies involve a rich variety of contracts and transactions, including research
contracts, collaborative projects, licensing, jeint ventures, alliances, spin-offs and buyer-supplier
relationships.

Such 15 can involve plex legal, commercial or management issues, often
including related Intellectual property (IP) rights. Alsc, research partners from different
institutional backgrounds may have diverging expectations and understandings of creating,
using and exploiting IP rights.

Efficient dispute i and i i are key in such complex situations. Providing time- and cost-effective options, ADR
procedures may help parties to find solutions to their disputes, without the need for court litigation, contributing to the continuation of
research activities and commercialization of research results.

Areas of Dispute

A careful choice of dispute resolution framework should feature in negotiations of sometimes multiple contracts at different stages of R&D

iviti ialization and transfer Where several contracts relating to R&D collaborations are concluded
at different stages of a project, consistent dispute resolution provisions should be considered to enable an efficient dispute resolution
process and, if necessary, the potential consalidation of disputes

Preparatory phase of
Research Collaboration Conclusion of
Commercialization Contract

Duration of Outside | After the

Collaboration Collaboration
Technolagy Transfer

- Letters of Intent - Assignment Contracts - Assignment Contracts

- Commercial Contracts
Agreements - Consultancy Agreements - Research and
- Memoranda of perty Sale and Purchase D Service
Understanding ~Licensing Agreements Contracts
- Options -Material Transfer Agreements - Sub-Contracts
- Qutsourcing Agreements

- Parmership Agreements
-Research and Development Agreements
-Research and Development Master Agreements
-Research Service Contracts

WIPO Arbitration and Mediation Center

With offices in Geneva, Switzerland and in Singapore, the WIPQ Arbitration and Mediation Genter offers ADR options to enable parties to
efficiently settle their domestic or cross-border commercial disputes. The ADR options offered by the WIPO Center are mediation,
arbitration, , and expert deter The WIPQ Center is i tional and in IP and

disputes. |t has a strong focus on controlling the time and cost of its proceedings.

WIPQ ADR procedures are organized to stimulate positive opportunities for party settlement Almost 70% of the mediation procedures
administered by the WIPO Center have settled. Even in arbitration, 40% of WIPO cases setfle befere any formal decision is issued.

Folleto informativo del Centro de la OMPI para los CATI?7¢

875 OMPI, “Centros de apoyo a la tecnologia y la innovacion” www.wipo.int/tisc/es/.

376 El folleto esta disponible también en otros idiomas.
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A.2.2 Administracién de casos
A.2.2.1 Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)

Desde 2020, el Centro de la OMPI colabora con la SIC de Colombia en la promocién de los
métodos ADR para controversias en materia de propiedad industrial en Colombia. En este
marco, el Centro de la OMPI pretende promover los servicios de mediacién para solucionar
las controversias por infraccion de la propiedad industrial presentadas por las partes ante la
SIC.

Conforme a un acuerdo de colaboraciéon con la SIC, el Centro de la OMPI administra los
procedimientos de mediacion relativos a las infracciones de la propiedad industrial en
Colombia. La SIC y el Centro de la OMPI ponen a disposicion formularios para facilitar la
presentacion de controversias a mediacion de la OMPI, y ofrecen tarifas reducidas para ello.®””

Las solicitudes de mediacion pueden ser presentadas por una o ambas partes en la
controversia, antes de iniciarse el procedimiento judicial ante la Delegatura para Asuntos
Jurisdiccionales de la SIC, o durante este para suspender el procedimiento y tratar de
solucionar la controversia a través de la mediacion. El Centro de la OMPI cuenta con una lista
especifica de mediadores residentes en Colombia con mucha experiencia en propiedad
industrial y en mediacion.

o MPI Q Conectarse al portal de PI

Comprender y aprender ~  Buscary explorar v  Proteger y gestionar v  Asociarse y colaborar ~  La OMPI v

Inicio > Centrode Arbitraje y Mediacién > ElCentro > Sectores Especificos > Oficinas de Propiedad Intelectual

Mediaciéon OMPI en procedimientos judiciales por infraccion a la Propiedad Industrial
Colaboracion SIC-OMPI

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI) han establecido un marco de colaboracion tras la firma de un Memorando de
Entendimiento (MOU) en junio de 2020. En virtud del MOU, el Centro de Arbitraje y Mediacién de la
OMPI busca promocionar los servicios de mediacion para resolver las controversias de propiedad
industrial (PI) como aquellas presentadas ante la SIC.

¢Qué tipo de controversias pueden ser resueltas a través de la Mediacion OMPI?

Las partes pueden referir controversias contractuales y extracontractuales sobre derechos de PI a un procedimiento de mediacién bajo el Reglamento de Mediacion de la OMPI
(El Reglamento).

Por ejemplo, en temas de PI pueden surgir controversias por infracciones de derechos de PI, oposiciones al registro de marcas, entre otros.

Mas informacién sobre la experiencia del Centro

Pagina web del Centro de la OMPI sobre la colaboracion OMPI-SIC

srr Centro de la OMPI, “Mediacion OMPI en procedimientos judiciales por infraccion a la Propiedad
Industrial”’, www.wipo.int/amc/es/center/specific-sectors/ipoffices/co_sic/mediation.html.
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A.2.2.2 Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR)

Desde 1997 el Instituto Nacional del Derecho de Autor de México (INDAUTOR) aplica un
procedimiento de conciliacion denominado procedimiento de avenencia, con arreglo a la Ley
Federal del Derecho de Autor de México.3"® En este procedimiento extrajudicial, el INDAUTOR
ayuda a las partes a alcanzar un acuerdo en relacién con las controversias en materia de
derecho de autor y derechos conexos a través de la mediacion y la conciliacion. El acuerdo
alcanzado, en su caso, se podra ejecutar como una sentencia judicial.

El procedimiento se inicia cuando una parte presenta una queja por considerar que su derecho
de autor o derechos conexos han sido infringidos por otra parte. La audiencia se celebra
dentro de los 20 dias siguientes a la presentacion de la queja. Si una de las partes no asiste
a la audiencia el INDAUTOR puede imponer una multa.

Desde 1998 el INDAUTOR ha recibido mas de 21.000 solicitudes de procedimientos de
avenencia.®” Entre los principales solicitantes se encuentran las OGC, los particulares y los
titulares de derechos de software.

El Centro de la OMPI colabora con el INDAUTOR en la promocién de los métodos ADR para
controversias en materia de derechos de autor y derechos conexos en México.

Desde 2021, en vista de la situacion sin precedentes derivada de la pandemia de COVID-19,
el Centro de la OMPI provee servicios de videoconferencia y herramientas de seguimiento
para coadministrar los casos de conciliacion que tienen lugar ante el INDAUTOR.38°

378 Ley Federal del Derecho de Autor de 1996 (México), art. 217.

378 Véase INDAUTOR (2021) “Solicitudes de procedimientos de avenencia por afio”. Ciudad de México:
INDAUTOR. Disponible en:

380 Véase OMPI (2021) “Herramientas en linea de la OMPI para la administracién de casos”. Ginebra,
disponible en:
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A.2.2.3 Moroccan Office of Industrial and Commercial Property (OMPIC)

En Marruecos, el Centro de la OMPI colabora con la OMPIC a fin de promover los
procedimientos ADR de la OMPI para solucionar las controversias en materia de propiedad
industrial y tecnologia, y administrar dichos procedimientos conjuntamente38'.

Las partes pueden acordar someter estas controversias a la mediacion de la OMPI con arreglo
al Reglamento de Mediacién de la OMPI. La OMPIC y el Centro de la OMPI mantienen una
lista conjunta de mediadores especializados de Marruecos.

Silas dos partes estan de acuerdo en recurrir a la mediacién, pueden presentar conjuntamente
una solicitud de mediacion de la OMPI al Centro de la OMPI y a la OMPIC. Si es una de las
partes la que desea proponer la mediacion a la otra, la parte proponente debera rellenar la
solicitud de mediacion de la OMPI y enviarla al Centro de la OMPI, a la OMPIC y a la otra
parte. La OMPIC y el Centro de la OMPI se dirigiran entonces a la otra parte para ayudar a
ambas a examinar la solicitud de mediacién de la OMPI.

En el marco de la colaboracion entre la OMPIC y la OMPI, las partes disponen de tarifas
reducidas para la administracién y la mediacién.

Ly ;
WIPO | ADR
OMPIC oL

‘ Demande de médiation de 'OMPI

1. Parties

Veuillez inscrire vos coordonnées dans I'encadré ci-dessous :
Partie requérante Autre partie
Nom : Nom :
Pays du domicile Pays du domicile :
Tel Tel
E-mail : E-mail :
Adresse Adresse
Représentée par Représentée par
Tel Tel
E-mail : E-mail :
Adresse Adresse

2. Litige

Veuillez présenter une bréve description du litige -

3. Soumission du litige a la médiation de I'OMPI

Partie requérante Autre partie

La partie requérante accepte de soumettre le | L'autre partie accepte de soumettre le litige
litige décrit ci-dessus a mediation en vertu du | décrit ci-dessus @ médiation en vertu du
Réglement de médiation de 'OMPI. Réglement de médiation de 'OMPI

Veuillez signer ce formulaire et le transmettre | Veuillez signer ce formulaire et le transmettre a
a arbiter mail@wipo.int, adr@ompic.ma ainsi | arbiter mail@wipo.int, adr@ompicma  ainsi

qu'a l'autre partie. qu'a la partie requérante.
Signature Signature

Lieu et date Lieu et date

Modelo de solicitud de mediacion OMPIC-OMPI

381 Centro de la OMPI, “Procédure de médiation co-administrée par le Centre d’arbitrage et de médiation de
I'OMPI et I'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) ”
www.wipo.int/amc/fr/center/specific-sectors/ipoffices/morocco/.
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A.2.2.4 Nigerian Copyright Commission (NCC)

En Nigeria, el Centro de la OMPI colabora con la NCC a fin de promover la remisién de las
controversias comerciales contractuales y extracontractuales, incluidas las controversias en
materia de derecho de autor, a los procedimientos ADR de la OMPI.382

Las partes pueden acordar remitir estas controversias al Centro de la OMPI para una
mediacién de acuerdo con el Reglamento de Mediacion de la OMPI. La NCC y el Centro de
la OMPI ponen a disposicion formularios para facilitar la presentacion de controversias a
mediacion de la OMPI, y mantienen una lista de mediadores de Nigeria especializados en
derecho de autor.

Si las dos partes estan de acuerdo en recurrir a la mediacion, pueden presentar conjuntamente
una solicitud de mediacion de la OMPI al Centro de la OMPI y a la NCC. Si es una de las
partes la que desea proponer la mediacion a la otra, la parte proponente debera rellenar la
solicitud de mediacion de la OMPI y enviarla al Centro de la OMPI, a la NCC y a la otra parte.
El Centro de la OMPI se dirigira a la otra parte para ayudar a ambas a examinar la solicitud
de mediacién de la OMPI.

En el marco de la colaboracion entre la OMPI y la NCC, las partes disponen de tarifas
reducidas para la administracion y la mediacion.

" ’ —
Nigerian ( g
Copyright =
Commission [11€ WIPO | ADR
Request for WIPO Mediation
1. Parties
Piease provide the following contact information
Initiating party in the dispute Responding party in the dispute
Name : Name
Country of Country of
domicile domicile
Tel Tel
Email . Email
Address Address
Represented Represented
Tel Tel
Email Email
Address : Address
2. Dispute

Please provide a brief description of the dispute:

Modelo de solicitud de mediacion NCC-OMPI

382 Centro de la OMPI, “Mediation and Arbitration for Copyright Disputes in Nigeria”
www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipoffices/nigerial.
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A.2.2.5 Intellectual Property Office of the Philippines (IPOPHL)

En Filipinas, la IPOPHL ofrece servicios de mediacion 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 la IPOPHL.38

e quejas administrativas por infracciones de los derechos de propiedad intelectual
y/o competencia desleal

e casos inter partes, como la oposicion y la cancelacién de procedimientos en
materia de marcas

e controversias que implican pagos por transferencia de tecnologia

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

e 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 Tecnologia3®

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

Ademas, en 2020 la IPOPHL amplié sus servicios de mediacién para las controversias sobre
asuntos de propiedad intelectual o relacionadas con ellos.

Los servicios de mediacién para las controversias que se tramitan ante la IPOPHL los pueden
proporcionar diferentes instituciones de ADR, dependiendo de la naturaleza de la
controversia.®® Por lo general las controversias se pueden someter a la mediacion de los
Servicios de Solucion Alternativa de Controversias (ADRS) de la IPOPHL para que sean
administradas de acuerdo con el Reglamento de Mediacion de la IPOPHL.% Desde 2011, la
IPOPHL ha mediado en mas de 1.700 casos.>¥’

Desde abril de 2015, cuando una o ambas partes tienen su domicilio fuera de Filipinas, la
controversia también se puede someter al Centro de la OMPI para que sea administrada de
acuerdo con el Reglamento de Mediaciéon de la OMPI. Las partes pueden presentar una
peticion de mediacion al Centro de la OMPI una vez que su caso haya sido remitido a la
IPOPHL para una sesién informativa obligatoria sobre las opciones de la mediacion.® En el
caso de las partes que opten por la mediacion de la OMPI, el Centro de la OMPI administrara
los procedimientos y ayudara también en el nombramiento de un mediador adecuado.®® La

383 Oficina de Propiedad Intelectual de Filipinas, “Office Order N.° 154"

384 En estos casos, el mediador que medié en la controversia en la oficina de origen de esta no sera llamado
a mediar en el caso, a menos que ambas partes acuerden lo contrario. Véase Oficina de Propiedad
Intelectual de Filipinas, “Office Order N.° 154”

385 Oficina de Propiedad Intelectual de Filipinas ‘Supplemental Guidelines to Office Order No. 154, s. 2010’
386 Oficina de Propiedad Intelectual de Filipinas “Alternative Dispute Resolution”

387 Situacion a mayo de 2017 segun la Oficina de Propiedad Intelectual de Filipinas.
%8 Veéase

389 Se puede encontrar una lista orientativa de mediadores en la pagina web de la OMPI. Véase Centro de la
OMPI “WIPO/IPOPHL Panel of Mediators”
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IPOPHL vy el Centro de la OMPI ponen a disposicion formularios para facilitar la presentacién
de controversias a mediacion de la OMPI, y ofrecen tarifas reducidas para ello.3%°

Si la parte que inicia la demanda no se presenta a la mediacion, el caso sera desestimado. Si
es la parte contraria la que no se presenta, ésta puede ser declarada morosa. Se podria exigir
a la parte ausente que reembolse a la otra parte hasta el triple de los costos en que se haya
incurrido, con inclusion de los honorarios de los abogados.3*!

ADR Form No. 1

.

N
?;
!

‘:‘ W% 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.
™: “

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 1POPHL

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

Modelo de acuerdo y solicitud de mediacién/informe de mediacién de la IPOPHL

390

391

Centro de la OMPI, “WIPO Mediation Proceedings Instituted in the Intellectual Property Office of the
Philippines (IPOPHL)”

Oficina de Propiedad Intelectual de Filipinas “Office Order N.° 154”
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A.2.2.6 Patent Office of the Republic of Poland (PPO)

El Centro de la OMPI y la PPO colaboran desde el 1 de junio de 2018 para ofrecer a las partes
en los procedimientos de oposicién de marcas de la PPO la opcion de solucionar dichas
controversias a través de la mediacion conforme al Reglamento de Mediacion de la OMPI.3%2
La opcién de la mediaciéon de la OMPI puede ser especialmente ventajosa para las partes que
desean solucionar controversias relacionadas con la oposicion de marcas en varias
jurisdicciones.

Una vez que se presenta una oposicion a una solicitud de marca, la PPO se lo notifica al
solicitante de la marca e informa a ambas partes de la posibilidad de llegar a un acuerdo
amistoso sobre la controversia en un plazo de dos meses a partir de la fecha de notificacion
por parte de la PPO.3% El plazo de dos meses se puede ampliar hasta un total de seis meses
a peticion conjunta de las partes.3%

La mediacion también esta disponible en los procedimientos de oposicién a la designacion de
la Republica de Polonia a los fines de ampliar la proteccion de una marca internacional.3%

Las partes que opten por tratar de llegar a un acuerdo amistoso podran presentar una peticién
de mediacién al Centro de la OMPI. La parte que desee comenzar una mediacion debe
presentar una solicitud de mediacion al Centro, con copia a la otra parte. El Centro de la OMPI
facilitara a las partes informacion sobre los siguientes pasos del procedimiento, las tasas vy, si
las partes lo solicitan, una lista de posibles mediadores. A lo largo del procedimiento, el Centro
de la OMPI se mantendra en contacto con las partes y con el mediador para velar por la
eficacia del procedimiento.3%

Antes de que expire el plazo para llegar a un acuerdo amistoso, las partes informaran a la
PPO de su resultado. En caso de que se llegue a un acuerdo, las partes podran solicitar a la
PPO que dé por concluido el procedimiento de oposicion de marca. El procedimiento de
oposicion ante la PPO se puede suspender a peticion conjunta de las partes si estas no llegan
a un acuerdo dentro del periodo de seis meses pero desean continuar con la mediacion.

392 El Reglamento de Mediacion de la OMPI y el modelo de solicitud de mediacion PPO-OMPI estan
disponibles en inglés y en polaco.

393 Articulo 15219 parr. 1 de la Ley de Propiedad Industrial.

394 Articulo 15219 parr. 2 de la Ley de Propiedad Industrial.

395 Articulo 15252 parr. 3 de la Ley de Propiedad Industrial.

396 Centro de la OMPI, “WIPO Mediation for Proceedings Instituted in the Patent Office of the Republic of
Poland (PPO)” .
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N
y 4

PATEMT OFFICE OF THE
REPUBLIC OF POLAND

T,

WIPOD

INTELLESCTUAL PROFERTY

Request for WIPO Mediation

1. Parties
Fleaze provide the following contact information:

Initiating party in the dispute

Name

Country of
domicile
Tel

Email

Address

Represented by

Responding party in the dispute
Mame :

Country of
domicile

Tel

Email

Address

Represented by

Tel Tel
Email Email
Address Lddress
2. Dispute

Plezse provide a brief description of the dispute:

3. Submission to WIPO Mediation

Initiating party in the dispute

Responding party in the dispute

The initiating party in the dispute agrees to submit
the sbove-described disputeto mediationin
accordance withthe WIPO Mediation Rules.

Please sign this formand submititto

arbiter. mail Ehwipo.int.

Signature

Place and Date :

The responding party in the dispute agrees to
submit the above-described dispute to medistion in
accordance with the WIPO Medizstion Rules.

Please sign thisformand submititto

arbiter.mail Ewipo.int.

Signature

Place and Date

Modelo de solicitud de mediacion PPO-OMPI
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A.2.2.7 Ministry of Culture, Sports and Tourism (MCST) de la Republica de Corea

En la Republica de Corea, el Centro de la OMPI ha creado en colaboracion con el MCST un
procedimiento conjunto de solucion de controversias para facilitar la mediacién en
controversias internacionales en materia de derechos de autor y contenido digital en dicho
pais.

Las partes pueden acordar remitir estas controversias al Centro de la OMPI para una
mediacion de acuerdo con el Reglamento de Mediacion de la OMPI. EI MCST vy el Centro de
la OMPI ponen a disposicién formularios para facilitar la presentacion de controversias a
mediacion de la OMPI, y ofrecen tarifas reducidas para ello3%".

Si las dos partes estan de acuerdo en recurrir a la mediacion, pueden presentar conjuntamente
una solicitud de mediacion de la OMPI al Centro de la OMPI. Si es una de las partes la que
desea proponer la mediacion a la otra, la parte proponente debera rellenar la solicitud de
mediacion de la OMPI y enviarla al Centro de la OMPI y a la otra parte. El Centro de la OMPI
se dirigira a la otra parte para ayudar a ambas a examinar la solicitud de mediacion de la
OMPI.

En el marco de la colaboracion entre el MCST y la OMPI, las partes en controversias
internacionales en materia de derechos de autor y contenido digital en la Republica de Corea
cuentan con un plan de promocion de la mediacion destinado a incentivarlas a utilizar la
mediacion a través de la financiacion del procedimiento.

)

Ministry of Culture, Sports WIPO | ADR

and Tourism

T

MCST-WIPO Collaboration

Request for WIPO Mediation

1. Parties

Please provide the following contact informaton:

Requesting Party

Name

Country of domicile
Tek:

E-mai:

Address:

Represented by:
Tel:

Responding Party

Name:

Country of domicile:
Tek

E-mail:

Address:

Represented by:
Telk

E-mai: E-mail:
Address: Address:

2. Dispute

Please provide a brief description of the dispute:

3. Submission to WIPO Mediation

a) The requesting party agrees to submit the above-described dispute to mediation in accordance with
the WIPO Mediation Rules.

Please sign this form and submit it 10 arbiter mail@wipo. int

Place and Date: Signature:

b) The responding party agrees to submit the above-descrbed dispute to mediation in accordance with
the WIPO Mediation Rules.

Please sign this form and submit it 1o arbiter mail@wipo.int.

Place and Date: Signature:

MCST-WIPO Mediation Promotion Scheme

As part of the MCST-WIPO collaboration, effective May 1, 2019, paries to copyright and content-
related disputes can benefit from a Mediation Promation Scheme, which can fund their mediation costs
in accordance with the schedule avaiable at hitpswww. wipo.intamelen/center'specific-
sectorsfipoffices/korsa/mest/index.html

Solicitud de mediaciéon MCST-OMPI (disponible también en coreano)

897 Centro de la OMPI, “MCST-WIPO Collaboration: Mediation for International Copyright and Content-related
Disputes” www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipoffices/korea/mcst/.
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A.2.2.8 Intellectual Property Office of Singapore (IPOS)

En Singapur, la IPOS ofrece desde enero de 2012, conjuntamente con el Centro de la OMPI,
servicios de mediacion en materia de marcas (oposicion, invalidacién y revocacién), y
posteriormente también en materia de patentes®®, dibujos y modelos industriales, derecho de
autor e indicaciones geograficas, ante la IPOS. Las partes pueden acordar remitir estas
controversias al Centro de la OMPI para una mediacion de acuerdo con el Reglamento de
Mediacion de la OMPI. La IPOS y el Centro de la OMPI ponen a disposicion formularios para
facilitar la presentacion de controversias a mediacion de la OMPI, y ofrecen tarifas reducidas
para ello3%.

Las partes pueden someterse a la mediaciéon de la OMPI en cualquier momento anterior a que
la IPOS dicte una decision final, y la IPOS informara de manera proactiva a las partes de la
posibilidad de someter su controversia a la mediacién de la OMPI en cualquier etapa inicial
del procedimiento, una vez que las partes hayan presentado sus alegaciones*.

Silas dos partes estan de acuerdo en recurrir a la mediacién, pueden presentar conjuntamente
una al Centro de la OMPI y a la IPOS. Si es una de las
partes la que desea proponer la mediacion a la otra, la parte proponente debera rellenar la
solicitud de mediacion de la OMPI y enviarla a la Oficina del Centro de la OMPI en Singapur,
ala otra parte y a la IPOS. El Centro de la OMPI se dirigira a la otra parte para ayudar a ambas
a examinar la solicitud de mediacion de la OMPI.

La IPOS pone a disposicién un el plan revisado de promocion de la mediacion en materia de
propiedad intelectual 4% destinado a incentivar a las partes en los procedimientos de la IPOS
a utilizar la mediacion a través de la financiacion del procedimiento, de modo que mas partes
perciban la mediacidbn como una alternativa atractiva a las audiencias ante la IPOS para
solucionar sus controversias de manera satisfactoria.

Si las partes no pueden resolver plenamente su controversia, la parte que inicié el
procedimiento debe informar por escrito al respecto a la IPOS, y las cuestiones restantes se
remitiran a la IPOS para su solucion.

Ejemplo practico*’?: mediacién de la OMPI en un procedimiento de oposicién e
invalidacion de marcas ante la IPOS

En el contexto de un procedimiento de oposicion e invalidacion de marcas ante la IPOS,
las partes, un individuo tailandés y una empresa estadounidense, sometieron su
controversia a la mediacién de la OMPI.

398 El Centro de la OMPI ha creado en colaboracién con la IPOS un procedimiento conjunto para facilitar la

solucién de las controversias en materia de patentes que se tramitan ante la IPOS mediante la decision
de experto de la OMPI. Se puede obtener mas informacion al respecto en

399 Centro de la OMPI, “WIPO Mediation for Proceedings Instituted in the Intellectual Property Office of
Singapore” .

400 Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur, “Mediation Option for IPOS Proceedings” (12 de enero de

2015) .

401 Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur, “Mediation Promotion Scheme

/.

402 Se pueden consultar méas ejemplos de mediaciones de la OMPI en procedimientos tramitados ante la

IPOS en
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https://www.ipos.gov.sg/Portals/0/HMG/CMC%20Document/Request%20for%20WIPO%20Mediation%20(Mar%202017).docx?ver=2017-03-22-143354-490
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https://www.ipos.gov.sg/manage-ip/resolve-ip-disputes/mediation/
https://www.ipos.gov.sg/growing-your-business-with-ip/funding-assistance/
https://www.ipos.gov.sg/growing-your-business-with-ip/funding-assistance/
https://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipos/mediation/case-examples.html
https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/protecting-your-ideas/hearings-mediation/mediation-at-ipos-(emps).pdf
https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/protecting-your-ideas/hearings-mediation/mediation-at-ipos-(emps).pdf

Se celebré una sesién de mediacién de un dia de duracién en Singapur, al final de la cual,
con la ayuda del mediador, las partes alcanzaron un acuerdo de conciliacion. La mediacion
permitio a las partes solucionar sus controversias transfronterizas en materia de marcas en
un plazo de cuatro meses desde su inicio. Ademas, las partes pudieron acogerse a la
financiacion del plan revisado de promocién de la mediacion de la IPOS, que subvencion6
la tasa de administracién del Centro de la OMPI, los honorarios y gastos del mediador y los
honorarios y gastos de los abogados de ambas.

1?OS

INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE OF SINGAPORE

’ Request for WIPO Mediation l

1. Parties

Please provide the following contact information:

Initiating party in the dispute Responding party in the dispute
Name : Name B
Country of : Country of
domicile domicile
Tel : Tel
Email : Email
Address : Address
Represented by Represented by
Tel : Tel
Email : Email
Address : Address

2. Dispute

Please provide a brief description of the dispute:

3. Time period for mediation

The following period will be set aside for mediation, as may be extended upon agreement:
O 30days

O 60days
[0 90days

4. Submission to WIPO Mediation

82

Initiating party in the dispute Responding party in the dispute

The initiating party in the dispute agrees to
submit the above-described dispute to
mediation in accordance with the WIPO
Mediation Rules.

Please sign this form and submit it to

arbiter mail@wipo.int.

Signature

Place and Date

The responding party in the dispute agrees to
submit the above-described dispute to
mediation in accordance with the WIPO
Mediation Rules.

Please sign this form and submit it to

arbiter. mail@wipo.int.

Signature

Place and Date

Solicitud de mediacion IPOS-OMPI




A.2.2.9 United States Patent and Trademark Office (USPTO)

El Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) y el Patent Trial and Appeal Board (PTAB) de la
USPTO alientan a las partes a que valoren recurrir a mecanismos ADR como medio para
resolver las discrepancias surgidas en procedimientos de marcas o patentes. El Centro de la
OMPI es uno de los proveedores de servicios de solucion de controversias para los
procedimientos de la TTAB y la PTAB.

NOTICE CONCERNING ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR)

The Trademark Trial and Appeal Board encourages parties to consider alternative dispute
resolution as a means of settling the issues raised in any opposition or cancellation
proceeding. Although more than 95% of Board proceedings are decided prior to trial (by
settlement or by entry of pre-trial judgment), consideration of alternative dispute resolution
techniques early in a proceeding might produce a quicker, mutually agreeable resolution of
a dispute or might, at least, narrow the scope of discovery or the issues for trial. In either
circumstance, alternative dispute resolution might save parties time and money.

Many non-profit organizations, both inside and outside the intellectual property field, offer
alternative dispute resolution services. Listed below are the names and addresses of
organizations that have indicated that they can make arrangements for alternative dispute
resolution. The listings are provided for the convenience of parties involved in cases before
the Board; the Board does not sponsor or endorse any particular organization’s alternative
dispute resolution services.

International Trademark Association CPR Institute for Dispute Resolution
Telephone: (212) 642-1732 Telephone: (212) 949-6490

Fax: (212) 768-7796 Fax: (212) 949-8859
http://www.inta.org/Mediation/Pages/Media | www.cpradr.org

tion.aspx e-mail: infol@cpradr.org

e-mail: cclark@inta.org

American Intellectual Property Law American Arbitration Association (AAA)
Association (AIPLA) Headquarters

2001 Jefferson Davis Highway, Suite 203 140 West 51* Street

Arlington, Virginia 22202 New York, New York 10020-1203
Telephone: (703) 415-0780 Telephone: (212) 484-3266

Fax: (703) 415-0786 Fax: (212) 307-4387

WIPO Arbitration and Mediation Center

34, chemin des Colombettes

1211 Geneva 20

Switzerland

Telephone: +4122 338 8247

http://www.wipo.int/amc/en/

e-mail: arbiter.mail{@wipo.int

If parties to a Board proceeding consider using alternative dispute resolution, the Board
would like to know; and if the parties actually engage in alternative dispute resolution, the
Board would be interested to learn what mechanism (e.g., arbitration, mediation, etc.) was
used and with what general result. Such a statement from the parties is not required but
would be helpful to the Board in assessing the value of alternative dispute resolution to
parties involved in Trademark Trial and Appeal Board proceedings. To report any
experience with ADR, please forward a summary of the particulars to the following email
address: TTAB Settlement commentsi@uspto.gov.

Aviso de la TTAB en relaciéon con la ADR 4%

403
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A.2.3 Opciones ADR en el ambito de los modelos de contratos para [+D
A.2.3.1 Oficina Espafola de Patentes y Marcas (OEPM)

Las partes implicadas en colaboraciones en materia de I+D y en operaciones de transferencia
de tecnologia suelen utilizar modelos de contratos como base para redactar y negociar sus
contratos. Con el fin de ayudar a optimizar la solucién de controversias en materia de 1+D y
transferencia de tecnologia, la OEPM y el Centro de la OMPI, junto con representantes del
Ministerio de Economia, Industria y Competitividad (MINECO), el Consejo Superior de
Investigaciones Cientificas (CSIC) y la Licensing Executives Society (LES) Espafia y Portugal,
trabajaron conjuntamente en la elaboracion y difusion de modelos de contratos para las
colaboraciones en el ambito de la [+D, que recomiendan las opciones de mediacion y arbitraje
acelerado de la OMPI.

En septiembre de 2016 la OEPM presenté varios de estos modelos de contratos para |+D y
transferencia de tecnologia, entre los que se incluyen un acuerdo de transferencia de material,
un acuerdo de no divulgacion y un contrato de licencia de patente/modelo de utilidad.4%*

Ii'i( ‘i ED '\II iliﬁi'ﬂi S0B

Estas en - Propiedad Inguatrial « Transfarancia 08 Tecnologla + Modelos de Contratos..
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Modelos de contratos para 1+D de la OEPM (disponibles también en inglés)

La OEPM y el Centro de la OMPI colaboran asimismo a fin de dar a conocer las ventajas de
recurrir a la ADR para solucionar las controversias en materia de propiedad industrial y
tecnologia en Espaia.*%

404 Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas (OEPM), “Modelos de Contratos”
www.oepm.es/es/propiedad_industrial/transferencia_de_tecnologia/Modelos_de_Contratos/.

405 Oficina Espafiola de Patentes y Marcas (OEPM), “Mediacion y Arbitraje”
www.oepm.es/es/propiedad_industrial/Mediacion_y_Arbitraje/.
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A.3 Ejemplos de colaboracién del Centro de la OMPI con
tribunales

A.3.1  Supreme People’s Court of China (SPC) and Shanghai High People’s Court
de China

Tras la firma de un memorando de entendimiento en 2017, se estableci®6 un marco de
colaboracién entre el SPC y la OMPI. Con arreglo al memorando, la OMPI participa en
diversas actividades, por ejemplo, en el ambito de la mediacidn para ayudar a solucionar las
controversias en materia de propiedad intelectual y tecnologia en China. La OMPI celebré
asimismo un memorando de entendimiento con el Shanghai High People’s Court de China
en 2021.

Como resultado, las partes pueden acordar remitir a la mediacion de la OMPI sus
controversias internacionales en materia de propiedad intelectual tramitadas ante los
tribunales siguientes: Shanghai High People’s Court, Shanghai IP Court, Shanghai Pudong
Primary People’s Court, Shanghai Putuo Primary People’s Court, Shanghai Xuhui Primary
People’s Court and Shanghai Yangpu Primary People’s Court.4%®

El Centro de la OMPI pone a disposicion formularios para facilitar la presentacion de
controversias a mediacién de la OMPI, y ofrece tarifas reducidas para ello. El Centro de la
OMPI ha elaborado una lista especifica de mediadores especializados de China en los
ambitos de las patentes, las marcas, el derecho de autor, los secretos comerciales y otros
ambitos relacionados con la tecnologia.

I po English ~ Q IP Portal login

Understand & Learn v Find & Explore v Protect & Manage v Partner & Collaborate ~  About WIPO +

Home > Alternative Dispute Resolution > Specific Sectors » [P Offices > National Courts

Mediation for Foreign-Related Intellectual Property Cases Referred by Courts in China

A framework of exchanges and cooperation between the Supreme People's Court of the People’s Republic of China (SPC) and the World
Intellectual Property Organization (WIPQ) has been established upon the signing of a Memorandum of Understanding {MoU) in April 2017.
Among a number of activities involving WIPO under the MoU, the SPC and the WIPO Arbitration and Mediation Center (the WIPQ Center)
collaborate in the area of alternative dispute resolution (ADR) to help resolve IP and technology disputes in China.

In Qctober 2021, WIPQ concluded an Mol with the Shanghai High People’s Court. With the mutual consent of the parties, the Shanghai High
People's Court, Shanghai [P Court, Pudong Primary People's Court, Putuo Primary People’s Court, Xuhui Primary People's Court and Yangpu
Primary People's Court can refer foreign-related IP cases to the WIPO Arbitration and Mediation Shanghai Service (WIPO Shanghai Service)
for mediation.

In December 2022, the WIPO Center signed a cooperation agreement with the Fujian High People's Court. With the mutual consent of the
parties, the Fujian High People's Court, Fuzhou Intermediate People’s Court, Xiamen Intermediate People's Court and Quanzhou
Intermediate People's Court can refer foreign-related IP cases to the WIPO Shanghai Service for mediation.

In March 2023, the WIPO Center signed a cooperation agreement with the Hainan High People’s Court. With the mutual consent of the
parties, the Hainan High People’s Court, the Hainan Free Trade Port Intellectual Property Court, the Primary People’s Court of Danzhou City,
the Primary People's Court of Chengjiao District of Sanya City, the Primary People's Court of Qionghai City and the Primary People's Court of
Qiongshan District of Haikou City can refer foreign-related IP cases to the WIPQ Shanghai Service for mediation.

» Summary of cases referred to the WIPO Shanghai Service

Pagina web de la OMPI sobre mediacién de controversias en materia de propiedad
intelectual y tecnologia tramitadas ante tribunales de China (disponible también en chino)

406 Centro de la OMPI, “Mediation for Intellectual Property and Technology Disputes Pending before Courts in
China” www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/national-courts/china/spc.html. Desde 2020 se han
remitido a la mediacion de la OMPI un total de 37 casos internacionales sobre Pl en el marco de esta
colaboracion.
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A.3.2 Munich Regional Court

El Centro de la OMPI colabora con el Munich Regional Court en la promocién de los métodos
ADR para controversias en materia de patentes o relativas a la aplicacion de condiciones
justas, razonables y no discriminatorias (FRAND).

Las partes pueden acordar remitir estas controversias a los procedimientos ADR de la OMPI
como la mediacion, el arbitraje, el arbitraje acelerado y la decisidn de experto. El Centro de la
OMPI mantiene una lista especial de arbitros, mediadores y expertos especializados en
patentes y normas técnicas.*"”

WIPO Mediation, Arbitration and Expert

Determination for Patent/FRAND Disputes

WIPOQO Arbitration and Mediation Center

With offices in Geneva, Switzerland and in Singapore,
the WIPO Center offers Alternative Dispute Resolution
(ADR) options, including mediation, arbitration and
expedited arbitration, and expert determination, to
enable parties to efficiently settle their domestic or
cross-border commercial disputes. The WIPO Center
is international and specialized in IP and technology
disputes - 25% of WIPO cases relate to patent
disputes. The WIPO Center has a strong focus on
controlling the time and cost of its proceedings.

It provides a neutral forum in which disputes can be
resolved through a single procedure. Moreover, ADR
can be designed in a way so as to allow for efficient
enforcement of the outcome.

WIPO ADR procedures are organized to stimulate positive opportunities for party settlement. 70% of the
mediation procedures administered by the WIPO Center have been settled. Even in arbitration, 33% of
WIPO cases settle before any formal decision is issued.

WIPQO ADR Services

= Mediation, Arbitration, Expedited

WIPO Rules and Neutrals

WIPC  Mediation, Arbitration, Expedited

Arbitration and Expert Determination
procedures.

= Procedural advice in choosing ADR options
and submitting disputes, including disputes
pending before courts

= Model mediation and arbitration clauses
and submission agreements

= Case administration under the WIPO Rules
= Communication and hearing support

= 25% reduction on the WIPO Center's
registration and administration fees, for
example, if a party (or both parties) to the
dispute is (are) named as applicant or
inventor in a published PCT application

= You can find more information on WIPO ADR
services and procedures at:
https:iiwww.wipo.intlamc/en/center/fag/index. html

Arbitration and Expert Determination Rules are
suitable for all commercial disputes. They
additionally feature provisions to address
specific needs in patent and technology
disputes, such as on confidentiality and
technical evidence. The WIPO Rules are
available in several languages at
https://lwww wipo.int/amc/enfrules/.

Parties can draw upon a growing database of
over 2000 local and international
independent WIPO arbitrators, mediators
and experts, from more than 70 jurisdictions,
skilled in all areas of IP and ADR. The parties
may agree on the appointment of the mediator,
or they may request assistance from the WIPO
Center to identify suitable mediator candidates
(from Germany or international) that satisfy the
parties’ requirements.

The WIPO Center maintains a special list of
neutrals for patents and standards.

Folleto informativo del Centro de la OMPI para el Tribunal Regional de Mtnich

407
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Apéndice B - Referencias del Centro
de la OMPI

B.1 Reglamentos ADR de la OMPI

Reglamento de Mediacion de la OMPI | www.wipo.int/amc/es/mediation/rules

Reglamento de Decision de Experto de

la OMPI www.wipo.int/amc/es/expert-determination/rules

Reglamento de Arbitraje Acelerado de

la OMPI www.wipo.int/amc/es/arbitration/expedited-rules

Reglamento de Arbitraje de la OMPI www.wipo.int/amc/es/arbitration/rules

B.2 Baremo de tasas y honorarios de la OMPI408

Las tasas que se indican a continuacion se aplican a los casos sometidos a la mediacién, el
arbitraje, el arbitraje acelerado y la decision de experto de la OMPI de conformidad con el
baremo de tasas de la OMPI. En el marco de algunas colaboraciones entre el Centro de la
OMPI y las OPI se ha acordado un descuento en las tasas.**®

B.2.1 Maediacién

Cuantia en disputa Tasa administrativa*'° Honorarios del mediador

Hasta 250.000 USD 250 USD 2.500 USD (*)

0,10% del valor de la mediacion,
Mas de 250,000 USD sujeto a una tasa maxima de
10.000 USD

300 — 600 USD 1.500 — 3.500 USD
por hora (**) por dia (**)

(*) Tasas indicativas para 10 horas de preparacion y mediacion.
(**) Tasas indicativas.

408 Centro de la OMPI, “WIPO Mediation, Arbitration, Expedited Arbitration and Expert Determination Fees
and Costs” www.wipo.int/amc/en/calculator/adr.jsp. Se aplica una reduccion del 25% en las tasas de
registro y administracion del Centro si una o ambas partes en la controversia son mencionadas como
solicitantes o inventoras en una solicitud PCT publicada, titulares de registros internacionales con arreglo
al Sistema de La Haya o al Sistema de Madrid, proveedoras o investigadoras de WIPO GREEN, o pymes
(entidades con menos de 250 empleados).

409 Véanse ejemplos en el Apéndice A.2.

410 El valor de la mediacion se determina en funcion del valor total de los importes reclamados por las partes.
Cuando no se indica el valor monetario de la mediacion, o cuando la controversia trata cuestiones que no
son cuantificables en importes monetarios, se paga una tasa administrativa de 1.000 dodlares, sujeta a
ajuste. Centro de Arbitraje y Mediacion de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, “Baremo
de tasas y honorarios” www.wipo.int/amc/es/mediation/fees/.
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B.2.2 Arbitraje y arbitraje acelerado

arbitros

Hasta 2.500.000 USD

(tasa fija) (**)

De 2.500.000 USD a
10.000.000 USD

40.000 USD
(tasa fija) (**)

Més de 10.000.000 USD

Segun lo acordado por el
Centro en consulta con
las partes y el arbitro

Tipo de tasa Cuantia en disputa Arbitraje acelerado Arbitraje
Tasa de registro Cualquier cuantia 0 USD 2.000 USD
Tasa administrativa | Hasta 2.500.000 USD 2.000 USD 4.000 USD
*)
10.000 USD
De 2.500.000 USD a +0,1% del importe superior a
10.000.000 USD 10.000 USD 2.500.000 USD, siendo la tasa
maxima de 17.500 USD
25.000 USD
. +0,05% del importe superior a
Mas de 10.000.000 USD | 20.000 USD 10.000.000 USD, siendo la
tasa maxima de 40.000 USD
Honorarios de los 20.000 USD

Segun lo acordado por el
Centro en consulta con las
partes y los arbitros

Tasas indicativas:
300 USD a 600 USD por hora.

(*) Cada categoria indica el importe total de las tasas pagaderas en una controversia. Por
ejemplo, cuando el importe de una controversia sea de 5.000.000 de ddlares, la tasa
administrativa sera de 10.000 ddlares (no una tasa de 12.000 ddlares, que resultaria de
la suma de una tasa de 10.000 ddlares y otra de 2.000 délares).

(*)

controversia y el tiempo dedicado por el arbitro.

B.2.3 Decision de experto

Puede reducirse o aumentarse teniendo en cuenta la complejidad del objeto de la

Cuantia en disputa

Tasa administrativa*!!

Honorarios del experto (*)

Hasta 250.00 USD

250 USD

2.500 USD

0,10% del valor de la decision de experto,

300 USD a 600

1.500 USD a

Mas de 250.000 USD 3.500 USD
as de sujeto a una tasa maxima de 10.000 USD USD por hora dia por
(*) Tasas indicativas
an El valor de la decision 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 paga una tasa administrativa de
1.000 délares, sujeta a ajuste. Centro de Arbitraje y Mediacién de la OMPI, “Baremo de tasas y

honorarios” http://www.wipo.int/amc/es/expert-determination/fees/.
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B.3 Modelos de clausulas y acuerdos de sometimiento a
procedimientos ADR de la OMPI

El sometimiento de una controversia a los procedimientos de solucién de controversias de la
OMPI es consensuado. Para facilitar el acuerdo entre las partes, el Centro de la OMPI ofrece
clausulas contractuales (para el sometimiento de controversias futuras relativas a un contrato
especifico) y acuerdos de sometimiento (para las controversias existentes, incluidas las
remitidas por los tribunales) recomendados.

412
413
414
415
416
417
418

419

Las clausulas contractuales y acuerdos de sometimiento recomendados de la OMPI estan
disponibles en aleman, arabe, chino, coreano, espafiol, francés, griego, inglés, italiano,
japonés, polaco, portugués y ruso.*?°

Para aumentar al maximo las ventajas que ofrecen los procedimientos ADR, las partes pueden
combinar los distintos procedimientos comenzando, por ejemplo, con una fase de mediacion
seguida, en ausencia de acuerdo, de una de arbitraje. En torno al 30% de los casos de
mediacion, arbitraje y arbitraje acelerado que se presentaron al Centro de la OMPI contenian
una clausula de reajuste por la que se escogia la mediacion de la OMPI seguida, en ausencia
de acuerdo, de arbitraje o arbitraje acelerado de la OMPI.

412 Centro de la OMPI “Mediacién de la OMPI”

413 Centro de la OMPI “Arbitraje de la OMPI”

414 Centro de la OMPI “Arbitraje acelerado de la OMPI”
415 Centro de la OMPI “Decision de experto”

416 Centro de la OMPI “Mediacién de la OMPI seguida, en ausencia de solucién, de arbitraje [acelerado]”
a7 Centro de la OMPI “Mediacién de la OMPI seguida, en ausencia de solucién, de decisiéon de experto”
418 Centro de la OMPI “Mediacién de la OMPI seguida, en ausencia de solucién, de procedimiento judicial”
419 Centro de la OMPI “Decision de experto de la OMPI, vinculante salvo que esté seguida de arbitraje

[acelerado]”

420 Centro de la OMPI “Clausulas contractuales y acuerdos de sometimiento recomendados”
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B.3.1

Para ayudar a las partes en la redaccion de clausulas y acuerdos de sometimiento, el Centro
de la OMPI pone a disposicion el generador de clausulas de la OMPI.4?" Esta herramienta de
la OMPI permite a las partes desarrollar clausulas y acuerdos de sometimiento adaptados a
sus necesidades mediante la seleccién de procedimientos ADR de la OMPI, elementos
basicos, como el lugar y el idioma del procedimiento y el derecho aplicable, y, si se desea,
elementos adicionales, entre ellos las aptitudes de los arbitros, mediadores o expertos.

Generador de clausulas de la OMPI

WIPO Clause Generator

Step 3 — Build your clause: WIPO Mediation followed, in the absence of a settlement, by Arbitration Clause

Mediation The parties should determine where they want the mediation to take place
Core Elements @

Place of Mediation

The place of mediation shall be | specify place

Any dispute, controversy or claim arising under, out of or relating to this contract and any subsequent
amendments of this contract, including, without limitation, its formation, validity, binding effect,
interpretation, performance, breach or termination, as well as nen-contractual claims, shall be
submitted to mediation in accordance with the WIPO Mediation Rules.

Language of the Mediation
Duration of the Mediation
roceedings
Additional Elements &
Qualifications of the Mediator

Conduct of the Mediation The place of mediation shall be [specify place].

Arbitration
Core Elements @

Number of Arbitrators
Place of Arbitration

Language of Arbitration

The language to be used in the mediation shall be [specify language]

If, and to the extent that, any such dispute, controversy or claim has not been settled pursuant to the
mediation within [specify timeline] days of the commencement of the mediation, it shall, upon the filing
of a Request for Arbitration by either party, be referred to and finally determined by arbitration in
accordance with the WIPO Arbitration Rules. Alternatively, if, before the expiration of the said period
of [specify timeline] days, either party fails to participate or to continue to participate in the mediation
the dispute, controversy or claim shall, upon the filing of a Request for Arbitration by the other party,

be referred to and finally determined by arbitration in accordance with the WIPQ Arbitration Rules.

Subsiivelbay The arbitral tribunal shall consist of [a sole arbitrator][three arbitrators]

Additional El ts @
fHonal Elements The place of arbitration shall be [specify place].
Appointment Procedure
The language to be used in the arbitral proceedings shall be [specify language].
Qualifications of the Arbitrators
- The dispute, controversy or claim shall be decided in accordance with the law of [specify junisdiction].

Time Period of Delivery of the Final
Award

Appeal

Generador de clausulas ADR de la OMPI

4 Centro de la OMPI, “WIPO Clause Generator” www.wipo.int/amc-apps/clause-generator/.
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B.3.2 Solicitud unilateral de mediacion de la OMPI

Ademas de los modelos de clausulas y acuerdos de sometimiento para la remision
consensuada a la ADR de la OMPI, el Centro de la OMPI pone a disposiciéon un modelo de
solicitud de mediacion a fin de facilitar el sometimiento de las controversias a mediacion en
los casos en que no exista un acuerdo de mediacién entre las partes, de conformidad con el
articulo 4.a) del Reglamento de Mediacion de la OMPI. El articulo 6 del Reglamento de
Decision de Experto de la OMPI también ofrece opciones similares.

Solicitud de Mediacion OMPI

{Articulo 4 del Reglaments de Mediacion de ks OMPI)

hots: Le parfe sclicitaniz deberd complefar las secciones 1 y 2 a). La cira pare deberd

completsrfa seccitn 2 k).

1. Fades

Sirvase proporcionar la siguiente informacicn de contacio:

W

WIPO | ADR

Parie soficitant=

Nomire:

Pais de domicilio:
Tel

Correo elecirdnizo:
Direccion:

Representado por (si procede]:
Tel:

Correo electrdnica
Direccion:

Otra partz

Nombre:

Pais de domicilio:
Tel:

Corren elecirdnica:
Direccion:

Representado por (si procede):
Tel:

Correo electrdnica:
Direccion:

2 Controversia

Sirvass proporcionar una breve descripeion de ls confroversia:

3} Lz parte soliciante acepta someater 3 mediscion la controversia descrits arribs de |
zcuerdo con el Reglamenta de Mediacidn dz la OMPI.

Sirvase firmar este formulario y remitirlo 3 arbiter mad@wipo.int v a [a ofra parte.

Lugar y fecha:

Firma:

b}  Lsoira parte acepta someter a mediacion |a controversia descrita arribs de acuerdo con
&l Reglamenio de Medizcidn de la OMP1L

Sirvase firmar este formulario y remitirlo a arbiter. mal@wipo.int ¥ a la parte.

Lugar y fecha:

Fimma:

Modelo de solicitud de mediacién de la OMPI #??

422

www.wipo.int/amc/es/docs/request_mediation.docx.
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B.4 Herramientas electrénicas de la OMPI para la administracion
de casos

El Centro de la OMPI pone a disposicién gratuita de las partes interesadas opciones de
administracion electrénica de casos, por ejemplo el expediente electronico (plataforma eADR
de la OMPI) y herramientas electronicas para la celebracién de reuniones y audiencias, como
los servicios de videoconferencias.*??

O M P I Espafiol v Q Conectarse al portal de PI

Comprender y aprender ~  Buscar y explorar v Protegery gestionar v Asociarse y colaborar v La OMPI v

Inicio > Centro de Arbitraje y Mediacion

Herramientas en linea de la OMPI para la administracion de casos

El Centro de Arbitraje y Mediacién de la OMPI tiene como objetivo ofrecer procedimientos de mediacidn, arbitraje y decision de experto que sean eficientes en tiempo y costos.
Para ello, el Centro de la OMPI pone a disposicion de las partes interesadas herramientas en linea para la administracian de casos, sin costo alguno, las cuales incluyen un
sistema de expedientes en linea y aplicaciones de videoconferencia.

WIPO eADR Aplicaciones de videoconferencia

Las partes en un procedimiento bajo los Reglamentos de mediacién, arbitraje, En ciertas circunstancias, por ejemplo, cuando las partes intervinientes en un
arbitraje acelerado o decisidn de experto de la OMPI pueden optar por utilizar el procedimiento de la OMPI se encuentran en diferentes lugares, las partes,
servicio WIPO eADR. WIPO eADR permite que las partes, mediadores, drbitros y mediadores, &rbitros y expertos pueden acordar celebrar reuniones o audiencias
expertos en un caso de la OMPI envien comunicaciones electrénicas de forma de forma remota a través de herramientas en linea, incluyendo aplicaciones de
segura a un expediente en linea. videoconferencia.

WIPQ eADR, disponible desde 2005 y actualizado constantemente, ha sido utilizado Para ayudar en la administracion rapida y costo-eficiente de los casos

por partes en alrededor del 30% de los casos administrados por el Centro de la administrados por el Centro de la OMPI, se pone a disposicidn una serie de
OMPI. Las principales caracteristicas del WIPO eADR se encuentran explicadas herramientas en linea, incluyendo la Lista de comprobacién de la OMPI para la
aqui. conduccién de procedimientos de mediacién y arbitraje en linea.

Contacto

Para solicitar mas informacion sobre estas herramientas en linea para la administracién de casos, comuniquese con el Centro de la OMPI por correo electronico a
arbitermail@wipo.int o por teléfono al +41 22 338 8247.

Herramientas electronicas de la OMPI para la administracion de casos

423 Centro de la OMPI “Herramientas en linea de la OMPI para la administracion de casos”
www.wipo.int/amc/es/eadr/.
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B.5 Servicios ADR especializados de la OMPI para sectores
especificos

Hay ambitos determinados de las transacciones en materia de propiedad intelectual que se
pueden beneficiar de adaptaciones especificas del marco estandar de ADR de la OMPI, por
ejemplo en relacion con los reglamentos, las tasas y las clausulas. Estas adaptaciones
fomentan el aumento de la eficiencia a través de los procedimientos ADR que reflejan
estandares legales y empresariales y las necesidades en este ambito. Ademas de las
colaboraciones con las OPI, tratadas en esta guia, los servicios ADR del Centro de la OMPI
para sectores especificos abarcan actualmente los ambitos siguientes.*?*

+ Ciencias de la vida
+ Cine, medios de comunicacion y entretenimiento

* Controversias en materia de datos B2B

» Deportes

* Energia

» Ferias comerciales

* Franquicias

 Investigacion y desarrollo/transferencia de tecnologia
* Moda

» Patentes en normas técnicas

» Patrimonio artistico y cultural

* Pymes

» Tecnologias de la informacién y de las comunicaciones

424 Centro de la OMPI “Servicio de procedimientos ADR de la OMPI para sectores especificos”
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Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI (Ginebra)

34, chemin des Colombettes
1211 Ginebra 20

Suiza

Tel: +41 22 338 8247

Fax: +41 22 338 8337

Centro de Arbitraje y Mediacién de la OMPI (Singapur)

Maxwell Chambers Suites
28 Maxwell Road #02-14
Singapur 069120
Singapur

Tel: +65 6225 2129

Fax: +65 6225 3568

www.wipo.int/amc/es
arbiter.mail@wipo.int

Para los datos de contacto

de las oficinas de la OMPI

en el exterior, visite:
www.wipo.int/about-wipo/es/offices
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