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2.1. Las disposiciones normativas de ambito general

Mediacion

 Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediacion en asuntos civiles y
mercantiles

 Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que se
desarrollan determinados aspectos de la Ley 5/2012

[Arbitraje

» Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.



2.2.- Normativa especifica

Art. 136 LP
Arbitraje y mediacion

Disp. Final 22 de la Ley 24/2015

» Modifica la redaccion del articulo 2.6 de la
Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creacion
del Organismo autdbnomo «Registro de la
Propiedad Industrial» (hoy OEPM)

* Posibilidad de recurrir a la
mediacibn o0 someter a
arbitraje las cuestiones
litigiosas surgidas con
ocasion del ejercicio de los
derechos reconocidos en esta * «Seis. Desempefliar como __institucion
Ley mediadora y arbitral, y de acuerdo con lo

previsto en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de
mediacién en asuntos civiles y mercantiles y
Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de
Arbitraje, las funciones que por real decreto
se le atribuyan para la solucidn de conflictos
relativos a la adquisicion, utilizacion,
contratacion y defensa de los derechos de
Propiedad Industrial en aquellas materias no
excluidas de la libre disposicion de las partes
conforme a derecho».




Reglamento de la LP (Real Decreto 316/2017)

Disposicién final 12

* Modifica el articulo 3 del Real Decreto
1270/1997, de 24 de julio, por el que se
regula la OEPM:

*6 bis. Desempefiar, como institucién
mediadora y arbitral, de acuerdo con lo
previsto en la Ley 5/2002, de 6 de julio, de
mediacién en asuntos civiles y mercantiles y
la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de
Arbitraje, las funciones de resolucion de
conflictos relativos a la adquisicion,
utilizacion, contratacion y defensa de los
derechos de propiedad industrial en aquellas
materias no excluidas de la libre disposicion
de las partes conforme a derecho.

* Por orden del Ministro de Energia, Turismo y
Agenda Digital, previa propuesta de la
Oficina_Espafola de Patentes y Marcas, se
desarrollara el funcionamiento de la Oficina
como instituciéon mediadora y arbitral»

Disposicion adicional sexta

» «1. A efectos de lo previsto en el articulo 136
de la Ley, podran ser arbitros y mediadores
aquellas personas, incluidos los funcionarios
de la Oficina Espafiola de Patentes vy
Marcas, que cumplan los requisitos
establecidos en la Ley 60/2003, de 23 de
diciembre, de Arbitraje y en la Ley 5/2012,
de 6 de julio, de mediacion en asuntos
civiles y mercantiles y que ademas acrediten
una experiencia minima de cinco afos en el
campo de la Propiedad Industrial.

« 2. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas
podra celebrar acuerdos con organismos
nacionales, europeos o internacionales con
experiencia en arbitraje y mediacion para la
organizacion e intervencion en la solucion
extrajudicial de controversias en materia de
Propiedad Industrial».



Otras disposiciones de la LP

Procedimiento extrajudicial de controversias
de caracter especifico

e Conciliacidon en materia de invenciones laborales

e Articulos 133 a 135 LP



Otras leyes de propiedad industrial

Ley de Proteccion
Juridica del Diseno
Industrial

Ley de Marcas

Y Articulo 40. Acciones civiles y penales
Prevision expresa sobre la

posibilidad de someter 10s | i perjuicio de la sumision a arbitraje, si
litigios a mediacidn o arbitraje | fuere posible”.




Otras leyes de propiedad industrial

Ley de Marcas

Ley de Proteccion
Juridica del Diseno
Industrial

Prevision expresa sobre la
posibilidad de someter los
litigios a mediacion o arbitraje

Articulo 40. Acciones civiles y penales

“sin perjuicio de la sumision a arbitraje, si
fuere posible”.

Aplicacion del art. 136 LP

Disposicion adicional primera (modificada
por LP): Aplicacién del Titulo XII LP

Disposicion adicional primera
(modificada por LP)




Otras leyes de propiedad industrial

Ley de Marcas

Ley de Proteccion
Juridica del Diseno
Industrial

Prevision expresa sobre la
posibilidad de someter los
litigios a mediacion o arbitraje

Articulo 40. Acciones civiles y penales

“sin perjuicio de la sumision a arbitraje, si
fuere posible”.

Aplicacion del art. 136 LP

Disposicion adicional primera (modificada
por LP): Aplicacién del Titulo XII LP

Disposicion adicional primera
(modificada por LP)

Regulacion de un arbitraje
especifico

Art. 28 LM

Arbitraje  limitado a determinadas
cuestiones litigiosas

Regulacién especifica.

Art. 42 LPJDI




Conclusiones del analisis del marco normativo

12) Antes de la aprobacion de la LP 2015 la legislacion
espafiola de propiedad industrial ya recogia las
instituciones de la mediacion y del arbitraje

2%) La principal novedad introducida por la LP es la
posibilidad de configurar a la OEPM como una entidad
mediadora y arbitral






Actuacion como institucion mediadora

{Normativa especifica

* La OEPM como «institucion mediadora», «de acuerdo con lo previsto en la Ley 5/2012x»

Las instituciones mediadoras en la Ley 5/2012

» Entidades publicas o privadas, espafiolas o extranjeras, y las corporaciones de derecho publico que
tengan entre sus fines el impulso de la mediacién, facilitando el acceso y administracion de la misma,
incluida la designacion de mediadores, debiendo garantizar la transparencia en la referida designacion

* No podran prestar directamente el servicio de mediacion
* No tendran mas intervencion en ella que la que prevé dicha Ley

» Daran a conocer la identidad de los mediadores que actien dentro de su &mbito, informando, al menos,
de su formacién, especialidad y experiencia en el ambito de la mediacién a la que se dediquen

* Disposicion adicional primera de la Ley 5/2012 :«las instituciones o servicios de mediacion
establecidos o reconocidos por las Administraciones publicas de acuerdo con lo dispuesto en las
leyes podran asumir las funciones de mediacion previstas en esta Ley siempre que cumplan las
condiciones establecidas en la misma para actuar como instituciones de mediacion».



Conclusiones

La Oficina no podrd actuar como mediadora,
prestando directamente el servicio de
mediacion

Habrd de limitarse, en su caso, a nombrar a los
mediadores y a administrar la mediacion



Actuacidon como institucion arbitral

‘ Normativa especifica

* Institucion arbitral, de acuerdo con lo previsto en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje

‘ Ley de arbitraje

*Exposicién de Motivos, «la expresion institucion arbitral hace referencia a cualquier entidad, centro u
organizacion de las caracteristicas previstas que tenga un reglamento de
arbitraje y, conforme a él, se dedique a la administracion de arbitrajes».

*Arbitraje institucional (administrado o corporativo): Articulo 14 de la Ley de Arbitraje

*«Las partes podran encomendar la administracion del arbitraje y la designacion de arbitros a: a) Corporaciones

de Derecho publico y Entidades publicas que puedan desempefiar funciones arbitrales, segin sus normas
reguladoras. b) Asociaciones y entidades sin &nimo de lucro en cuyos estatutos se prevean funciones
arbitrales».

*«Las instituciones arbitrales ejerceran sus funciones conforme a sus propios reglamentos» (apartado 2)

*«Las instituciones arbitrales velaran por el cumplimiento de las condiciones de capacidad de los arbitros y por
la transparencia en su designacion, asi como su independencia» (apartado 3).



Conclusiones

La Oficina no podrd actuar como arbitro

Habrd de limitarse, en su caso, a nombrar a los
arbitros y a administrar el arbitraje

No se trata de una actividad administrativa

arbitral



Actividad administrativa arbitral

e Administracion resuelve
conflictos sobre  derechos
privados.

e Acto administrativo




Actividad administrativa arbitral

e Administracion
conflictos
privados.

resuelve
sobre  derechos

e Acto administrativo

Actividad administrativa arbitral

\ e Organo de la Administracién
Y actua como 4drbitro, emitiendo
\ el laudo
\_\
\\ e Sujecidn a la legislacién arbitral

privada



Actividad administrativa arbitral

e Administracion
conflictos  sobre
privados.

resuelve
derechos

e Acto administrativo

Actividad administrativa arbitral

\ e Organo de la Administracién
Y actua como 4drbitro, emitiendo
\ el laudo
\_\
\
\
\

e sujecion a la legislacion arbitral
privada

Actividad administrativa arbitral

¢ Creacion de organos
especificos (adscritos a la
Administracion).

* Mencién especial a la Comision

de Propiedad Intelectual
(Seccion 123)

/



Actividad administrativa arbitral

e Administracion resuelve
conflictos sobre  derechos
privados.

e Acto administrativo

Administracion como
institucion arbitral

Actividad administrativa arbitral

e Organo de la Administraciéon
actla como arbitro, emitiendo
el laudo

e sujecion a la legislacion arbitral
privada

Actividad administrativa arbitral

¢ Creacion de organos
especificos (adscritos a la
Administracion).

* Mencién especial Comision

Propiedad Intelectual






1. Los derechos de propiedad industrial a
los que pueden referirse los conflictos

e 1.1. Los derechos de propiedad industrial nacionales
(especial referencia a topografias y obtenciones
vegetales)

e 1.2. Las patentes europeas validadas en Espana

1.3. Las marcas y los dibujos y modelos internacionales

1.4. Los derechos de propiedad industrial de la Unidn
Europea

1.5. Los derechos de propiedad industrial de otros
Estados



2. Los conflictos en los que puede actuar la OEPM como
institucion mediadora y arbitral

%

e Conflictos «relativos a la adquisicion, utilizacidon, contratacion
y defensa de los derechos de propiedad industrial en aquellas
materias no excluidas de la libre disposicion de las partes
conforme a derecho».

e Articulo 136.2 LP: «no son de libre disposicion, y quedan excluidas de
la mediacion o el arbitraje, las cuestiones relativas a los
procedimientos de concesién, oposicion o recursos referentes a los
titulos regulados en esta Ley, cuando el objeto de la controversia sea
el cumplimiento de los requisitos exigidos para su concesion, su
mantenimiento o su validez».

e No obstante

e arbitraje en materia de determinadas prohibiciones
(relativas) de registro: articulos 28 LM y 42 LPJDI.

e Cuestion reconvencional y teniendo el laudo arbitral
unicamente efectos inter partes

e Procedimiento extrajudicial invenciones empleados



3. El ambito territorial

e Mediacién transfronteriza o no
e Ambas partes domiciliadas en Espana
e Una en Espaifay otra en otro Estado

e Ambas en el extranjero (sometimiento)

e Arbitraje internacional






5.- Las distintas opciones de la OEPM

Reglamento LP X La puesta en
D. adicional 62, 2 : Y marcha (_je|
funcionamiento

1°) Sin celebrar
— acuerdos con otros
organismos

29) Celebrando
acuerdos







1. El Centro de Arbitraje y Mediacion
de la OMPI.

2. La mediacion en la EUIPO

2.1. El Centro de Mediacion de la EUIPO

2.2. El Servicio de Mediacion de las Salas de
Recursos

2.3. La conciliacion ante las Salas de Recurso

3. El Centro de Mediacion y Arbitraje en
materia de patentes creado por el Acuerdo
por el que se establece un Tribunal Unificado
de Patentes

4. Otros procedimientos arbitrales y de mediacion
especificos de la propiedad industrial

5. Las instituciones de mediacion y
arbitrales de caracter general



PRIMERA OPCION:




Principales medidas a adoptar

Aprobacion de la Orden ministerial, previa
propuesta de Ila OEPM, desarrollando el
funcionamiento de la Oficina como institucion
mediadora y arbitral

Aprobacion
arbitraje.

reglamentos de mediacion o




Principales medidas a adoptar

Selecciéon de los mediadores y de los arbitros |Requisitos generales

* Mediadores: Titulacién universitaria oficial o
FP superior. Formacién

+ Arbitros: Nacionalidad. Arbitraje de Derecho
y Juristas

Requisitos especificos

+ Ambito de aplicacion

* Mencion de los funcionarios OEPM
» Experiencia 5 afios en Pl

» Sobre la posible restriccion
Sistema de designacién

» Transparencia




Principales medidas a adoptar

Costes de la mediacion y arbitraje

e Honorarios de los mediadores y de los arbitros
e Derechos de administracion y gestion

Posibilidad de cuantias mas reducidas o unas
bonificaciones para las PYMES.




Principales medidas a adoptar

Puesta en marcha de un servicio interno que dé
apoyo a los procedimientos de mediacion y de
arbitraje administrados por la OEPM

- gestion de las comunicaciones Yy
notificaciones entre las partes y la Oficina

-y en su caso entre las partes y los arbitros o
los mediadores.

Recomendable la creacion de una plataforma

digital

presentacion, archivo y acceso a los
documentos presentados, asi como
informacion sobre la evolucion de los
procedimientos.




Principales medidas a adoptar

Elaboracion de formularios normalizados




Principales medidas a adoptar

Suscripcion de un contrato de
seguro de responsabilidad civil

Responsabilidad por hechos propios y por
hechos del mediador

- Art. 14 Ley 5/2012
- Art21 LA

Obligacion de seguro o garantia (por
entidad de credito)

- Mediadores (arts. 11 y 26)
- Institucion (art. 29 Regl)

- Arbitros e instituciones (art. 21.1
LA)

- Excepcion: Entidades publicas




Principales medidas a adoptar

Inscripcidn de la OEPM como institucibn mediadora
en el «Registro de Mediadores e Instituciones de
Mediacién» del Ministerio de Justicia.




Principales medidas a adoptar

Sistema on line que permita la celebracion de |- Mediacion: obligatorio si
mediaciones y arbitrajes por medios de| reclamacion inferior a 600 euros

comunicacion electrénica a distancia. y ‘las pretensiones de las partes
no se refieran a argumentos de

confrontacion de derecho




Principales medidas a adoptar

Adopcion de medidas de difusion de la actuacion
de la OEPM como institucion mediadora y arbi-
tral

Elaboracion de modelos de
clausulas y de acuerdos de
sometimiento a mediacion y a
arbitraje.




La adopcidon obligatoria de medidas para asegurar la
separacion entre las actividades mediadoray arbitral

Posibilidad de que la Oficina empiece a actuar como institucion mediadora y
posteriormente lo haga como institucion arbitral

«Las medidas para asegurar la separacion entre ambas actividades»: articulo
5.1 de la Ley 5/2012

» Presentacion de servicios: debe evitarse cualquier confusion entre el arbitraje y la mediacion

» Garantizar que ni el mediador imponga a las partes una solucién, ni el arbitro se ocupe de mediar

tPero se permite

» Mediacion en la OEPM vy, posteriormente arbitraje, también en la OEPM.

* Que una misma persona pueda formar parte del listado de mediadores y del listado de arbitros.

 En cambio, no es posible, salvo que las partes lo pacten expresamente, que una misma
persona actue primero como mediador y, posteriormente, como arbitro, en el mismo conflicto.



Principales ventajas e inconvenientes

Pros cons

4 Institucion

mediadora y arbitral
sin «tutelas» de
terceros
N y
oy :
Evita negociar con
terceros las

condiciones de la
colaboracion




SEGUNDA OPCION:




8.- La celebracion de acuerdos con otros organismos

Ambito subjetivo de los

acuerdos: organismos

con los que se pueden
celebrar convenios

Con cualquier
organismo, sea
nacional, europeo o
internacional

\. J

( )

«Ccon experiencia en
arbitraje y mediacion»

No se exige en Pl
. y,




8.- La celebracion de acuerdos con otros organismos

Ambito subjetivo de los

acuerdos: organismos

con los que se pueden
celebrar convenios

Con cualquier
organismo, sea
nacional, europeo o
internacional

/

\. J

( )

«Ccon experiencia en
arbitraje y mediacion»

No se exige en Pl

\. J

.

\

Ambito objetivo del
acuerdo: aspectos en

los que se puede

recabar la colaboracion

J

e '
La imposibilidad de
remitir la
administracion de todo

el procedimiento a otro
organismo
. J

( )

Sobre la posibilidad de
gue otros organismos

colaboren en aspectos
concretos

\. J




8.- La celebracion de acuerdos con otros organismos

Sobre la posibilidad de

que otros organismos

colaboren en aspectos
concretos

I

Colaboracion en el proceso de
designacion de mediadores y arbitros

\

e . ., R
Colaboracion en relacion con los
medios materiales necesarios para la
administracion del arbitraje o de la
mediacion |

- ™
Colaboracion en la labor de impulso
de la mediacién y el arbitraje

K ;
4 N
Sobre la utilizacion de un reglamento
de arbitraje o de un reglamento de
mediacion de otra institucion

\




