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Taller de mediacidn de controversias en material de propiedad industrial

Lunes, 7 de abril de 2014

09.00-09.15

09.15-09.30

09.30-10.00

10.00-10.45

11.45-11.15

11.15-11.45

Acreditacion

Apertura
Patricia Garcia-Escudero Mdrquez. Directora General OEPM.

Ignacio de Castro, Director Adjunto, Centro de Arbitraje y Mediacion de la
OMPI, Ginebra

I. Controversias de Propiedad Industrial ante la OEPIV‘

Luis Gimeno. Jefe de la Unidad de Recursos

Il. Mediacion y arbitraje para controversias de Propiedad Industrial — el
Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI

Ignacio de Castro

1. Principios basicos de la Mediacion

2. ElReglamento de Mediacién de la OMPI

3. Funciones del Centro de Arbitraje y Mediacién de la OMPI

4. Eluso de la mediacion y arbitraje para evitar y resolver
controversias de propiedad industrial

5. Ventajas e inconvenientes de la mediacion y el arbitraje en
controversias de propiedad industrial

6. Mediacion en procedimientos ante Oficinas de Propiedad
Industrial

Café

Ill. Ejemplos de mediaciones en materia de Propiedad Industrial y otras

controversias relativas a la propiedad industrial

Javier Ferndndez-Lasquetty Abogado. Socio ELZABURU SLP. Mediador y drbitro
OMPI

Ignacio de Castro


/comun/documentos_relacionados/Ponencias/68_2_MediacionYArbitrajeOMPI.pdf
/comun/documentos_relacionados/Ponencias/68_3_EjemplosNediacionesMateriaMarcas.pdf
/comun/documentos_relacionados/Ponencias/68_1_ControversiasPIAnteOEPM.pdf
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11.45-12.15 |IV. Sometimiento de controversias a mediacion |

Ignacio de Castro

12.15-12.45 [V. Preparacién de las partes para la mediacién

Javier Ferndndez-Lasquetty

1. El rol de los abogados
2. El rol de las partes

12.45-13.15  |VI. Comienzo de la mediacién |

Carolina Pina Socia del Departamento de Propiedad Industrial e Intelectual de
Garrigues, Ignacio de Castro

1. Presentacion de la solicitud de mediacion
2. Seleccién y nombramiento del mediador
3. Preparacion del procedimiento de mediacién con el mediador

13.15-13.45 | VII. Organizacién de la reunién de mediacién |

Reyes Campello. Directora de CEALAW Abogados y Agencia de Propiedad
Intelectual e Industrial. Arbitro y Mediador OMPI

Acuerdo sobre las reglas basicas de la mediacion
Contactos iniciales entre el mediador y las partes
Preparacion del cliente para la reunién de mediacion

L

Intercambio de documentos

13.45-15.15  Almuerzo

15.15-15.45 |VIII. El rol de los diferentes actores en la reunion de mediacion |

Javier Ferndndez-Lasquetty

El rol y las técnicas del mediador
El rol de los abogados
3. El rol de las partes

15.45-16.15 Caso prdctico — Temas VIl y Vil


/comun/documentos_relacionados/Ponencias/68_4_SometimientoControversiasAMediacion.pdf
/comun/documentos_relacionados/Ponencias/68_5_PreparacionPartesParaMediacion.pdf
/comun/documentos_relacionados/Ponencias/68_8_RolDiferentesActoresMediacion.pdf
/comun/documentos_relacionados/Ponencias/68_7_OrganizacionMediacion.pdf
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Martes, 8 de abril de 2014

09.00-10.30 IX. La reunion de mediacion

Javier Ferndndez-Lasquetty, Carolina Pina y Reyes Campello

Apertura de la reunién

N

Evaluacion de las alternativas de acuerdo posibles a
través de la mediacion

Presentaciones de las partes

Identificacidn de las cuestiones en controversia
Exploracidén de los intereses de las partes

Técnicas del mediador

“Caucus”

© N o kW

Exploracidn de soluciones posibles, acuerdo,
conclusion

10.00-10.30 Café

10.30-13.00 Caso prdctico — Tema IX

13.00 Discurso de cierre


/comun/documentos_relacionados/Ponencias/68_9_LaReunioMediacion.pdf
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Potenciales conflictos

a) La resolucion con oposicion con concesion
b) La resolucion con oposicion con denegacion
c) La resolucidn sin oposicion, con concesion

d) La resolucion sin oposicion, con denegacion por motivos
examinables de oficio
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SOLICITUDES PRESENTADAS POR MESES

Fuente : Datawarehouse de la OEPM

*

Son datos provisionales hasta el cierre del afio
SOLICITUDES DE MARCAS NACIONALES PRESENTADAS POR MESES EN EL ANO 2014
Y SU COMPARACION CON EL 2013, 2012, 2011, 2010 Y 2009

—E = sl Sl 201;2009 = 201']?2010 — 201‘2‘!2011 =i 2013;012 sl 201:2013
ENERO 3.004 2881 4% 3.193 1% 3.285| 3% 3622 10% 3.740 3%
FEBRERO 4311 4021 7% 4121 2% 4186 2% 4078 3% 4.435 9%
TOTAL PARCIAL 7.315 6.902 -6% 7.314 6% 7.471 2% 7.700 3% 8.175 6%
MARZO 4175 4708 13% 4782 2% 4515 6% 3.922 13%

ABRIL 3722 3702 1% 3.564 4% 3.585 1% 4205 17%

MAYO 3764 4053 8% 3.910 4% 4211 8% 4230 0%

JUNIO 3591 3653 2% 3.895 7% 3.830 2% 3.807 1%

JULIO 3.968 3733 6% 3689 1% 3654 1% 4229 16%

AGOSTO 1848 2088 13% 2379 14% 2423 2% 2454 1%

SEPTIEMBRE 3.083 3497 13% 3614 3% 3.166 -12% 3481 10%

OCTUBRE 3.703 3532 -4.6% 3.626 3% 4.226 17% 4864 15%

NOVIEMBRE 3913 4140 6% 3.966 4% 3.857 3% 4307 12%

DICIEMBRE 3.355 3356 0% 3.377 1% 3.091 -8% 3.705 20%

TOTAL ANUAL 42.437 43.364 2% 44.116 2% 44.029 -0,2% 46.904 6,5%

Con la entrada en vigor el 31 de julio de 2002 de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre se entrodujo el sisfema "multiclase"” que repercute sobre el nimero de solicifudes al poder
acumular en una solicitud varias clases frente al sistema anterior de una solicitud por clase. En concecuencia para utilizar criterios homogéneos con el periodo anterior, debe
multiplicarse el niumero de solicitudes que se presentan a partir de esa fecha por el ratio, numero medio de clases por soliciiud que se esfan presentando tras la enfrada en vigor def
sistema "multiclase”, este ratio se actualiza todos los afios.

Nota: En las solicitudes de marcas estan incluidas los desistimientos de solicitud, tanto los realizados a peticion del solicitante como los de oficio; En el afio 2008 fueron
1.783 desistimientos, lo que representa el 3,58%. En el afio 2009 fueron 1.454 desistimientos, lo que da el 3,44%. En el afio 2010 a 31 de diciembre, fueron 271 desistimientos, lo
que representa el 0,63%, En el afio 2011 fueron 229 desistimientos, lo que representa el 0,52%. En el afio 2012 al 31 de diciembre los desistimientos son 326, lo que representa el
0,75%. En el afio 2013 a 31 de diciembre, los desestimientos son 357, que representa el 0,76%. Estas solicifudes de desistimientos en su mayoria no generan ingresos para la
OEPM. En el afio 2014 a 28 de febrero, los desestimientos son 40, gue representa el 0,90%
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Otras modalidades, cifras 2013

Patente 3.133

Modelos de utilidad 2.633
Diseno industrial 1.826

Marcas 46.904

Nombres comerciales 5.759
Certificados complementarios de
proteccion 78
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Total signos: marcas+ nombres comerciales+ marcas
Internacionales= 50.000 al afio

Las oposiciones representan aproximadamente un 15% de los
expedientes

Unos 7.500 expedientes con oposicion
Aproximadamente 2500 recursos de signos al afio

Aproximadamente 400 recursos contencioso administrativos al
ano
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Articulo 26 de la LM: suspension del procedimiento
por seis meses a peticién de las partes
Sometimiento a mediacion

Acuerdo: retirada de oposicién, limitacién de
productos o servicios, renuncia a clases

Articulo 28 de la LM: sometimiento a arbitraje:
fracaso: ; Motivos?
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Demandas de
propiedad industrial:
Ingresadas: 461
Resueltas: 452

Pendientes: 586
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Disposicion Adicional segunda ALP
Se modifica la Ley reguladora de la OEPM atribuyendo la siguiente
competencia:

“Desempenar como institucion mediadora y arbitral, y de acuerdo con
lo previsto en las leyes 5/2012, de 6 de julio, de mediacion en
asuntos civiles y 60/2003 de arbitraje, las funciones que por decreto
se le atribuyan para la solucion 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.”
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Articulo 133 ALP Arbitraje y mediacion

eLos interesados podran recurrir a la mediacion o someter a
arbitraje las cuestiones litigiosas surgidas entre ellos con
ocasion del ejercicio de los derechos reconocidos en esta ley
en aquellas materias no excluidas de |a libre disposicion de las
partes conforme a derecho.

*No son de libre disposicion, y quedan excluidas de la
mediacion o el arbitraje, las cuestiones relativas a los
procedimientos de concesion, oposicion o recursos
referentes a los titulos regulados en esta ley cuanto el objeto
de |la controversia sea el cumplimiento de los requisitos
exigidos para su concesion, su mantenimiento o su validez.
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Diferentes casos diferentes expertos. Internos y externos

Cooperacion con Oami y cooperacion con Ompi, Camaras de
comercio

- quien: letrados y tecnicos

- formacion: Phillips aptitudes o formacion

Seguro de responsabilidad civil



Oficina Espaflols
de Patentes y Marcas

No se puede asumir que las partes estan
dispuestas a negociar

This procedure can be found in the gTLD
Applicant Guidebook. A contention resolution
process 1s outlined, in which preferential
treatment 1s given to applications with
community support. However, the candidates are
largely “encouraged to reach a settlement or
agreement among themselves that resolves the
contention” (p 190 of the Guidebook). This
vision 1s 1idyllic but, in the words of the
European Commission, it makes an “artificial
assumption that parties are eager to

negotiate”. With perfect plutocratic pandering,

when parties can’t or won't negotiate, the last

resort 1s to go to auction.



MUCHAS GRACIAS

luis.gimeno@oepm.es
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. Il. Mediacion y arbitraje para controversias de
propiedad intelectual — el Centro de Arbitraje y
Mediacion de la OMPH

Madrid, Espana
7 de abril de 2014

- Ignacio de Castro (Centro deAQitraje y Mediacion de la OMPI)
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Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual

(OMPI)

B Organizacion Internacional, Agencia
especializada de las Naciones Unidas

— 187 Estados miembros, 26 tratados
internacionales

B Mision:

— Promocion de la proteccion de los derechos
de propiedad intelectual a nivel mundial via la
creacion de un sistema internacional de
propiedad intelectual para el beneficio de los
Estados miembros

B Los servicios a la industria incluyen:
— Regqistro internacional de patentes (PCT)

— Registro internacional de marcas (Protocolo
de Madrid)

— Servicios de solucion de controversias
(Centro de la OMPI)

e

Taller de Mediacion en Materia de Propiedad Intelectual, Madrid
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Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI

B Establecido en 1994, oficinas en Ginebra y Singapur

— Prestacion de servicios relativos a métodos alternativos de solucion de
controversias (ADR)

— Alternativa a procedimientos judiciales tradicionales
— Servicios sin animo de lucro

B Funciones:

- Gestion activa de los casos sometidos en virtud de los distintos
Reglamentos administrados por el Centro de la OMPI

« Publicaciones, programas de formacion y conferencias

- Orientacion procedimental y prestacion de servicios a medida para
sectores especificos

WIPO | ADR

wind Mediation

Taller de Mediacion en Materia de Propiedad Intelectual, Madrid _



Procedimientos del Centro de la OMPI

B Los procedimientos del Centro de la OMPI incluyen:

— Arbitraje: procedimiento por el cual las partes someten una
controversia a uno o mas arbitros para la obtencion de una decision
vinculante y definitiva basada en derechos y obligaciones en virtud de
un derecho aplicable. La decision es ejecutable como laudo bajo la
legislacion arbitral.

— Mediacion: procedimiento informal en el cual el mediador asiste a las
partes en la conclusion de un acuerdo para resolver una controversia.
Este acuerdo esta basado en los intereses respectivos de las partes y
no solo en la aplicacion estricta de derechos y obligaciones en virtud
de un derecho especifico. El mediador no puede imponer una
decision y el acuerdo tiene la validez de un contrato.

— Decision de Experto: procedimiento por el cual las partes someten
un asunto especifico (e.g. cuestion técnica) a uno 0 mas expertos que
haran una decision sobre el asunto, la cual puede ser vinculante
siempre que las partes no hayan acordado lo contrario.

WIPO | ADR

Taller de Mediacion en Materia de Propiedad Intelectual, Madrid



Procedimientos del Centro de la OMPI

B Procedimientos ADR para controversias en materia de propiedad intelectual

— Los Reglamentos de la OMPI contienen ciertas provisiones que son
particularmente convenientes para las controversias en materia de propiedad

Intelectual

— Las controversias comerciales que no tienen un componente de propiedad
intelectual también pueden someterse al Centro de la OMPI

B Controversias nacionales e internacionales
— 76% de los casos de la OMPI son internacionales y 24% son nacionales

B Naturaleza consensual de los procedimientos ADR

— Controversias en materia contractual: acuerdos de investigacion y desarrollo,
acuerdos de licencia de patentes, acuerdos en materia de teIecomumcamones
acuerdos de distribucion, joint ventures, acuerdos en materia de derecho de
autor, acuerdos de coexistencia de marcas

— Vulneracion de derechos de propiedad intelectual (e.g., casos de
vulneracion de patentes, de derechos marcarios o de derechos de

autor)
WIPD ADR

Taller de Mediacion en Materia de Propiedad Intelectual, Madrid



Consideraciones en la Eleccion de la Clausula
de Resolucion de Controversias

Contratos Domésticos Contratos Internacionales
Coste — 71% Coste — 71%
Tiempo — 59% Tiempo — 57%
Calidad en el Resultado — 44% Ejecutabilidad — 53%
Confidencialidad — 33% Calidad en el Resultado — 44%
Ejecutabilidad — 33% Foro Neutral — 36%
Solucién Empresarial — 30% Confidencialidad — 32%
Foro Neutral — 18% Solucién Empresarial — 29%
Ninguna en Particular — 9% Asistencia Proporcionada por la Institucion — 9%
Sentar Precedente — 6% Ninguna en Particular — 6%
Asistencia Proporcionada por la Institucion — 6% Sentar Precedente — 5%

WIPO | ADR
Arbitratiorn

and Mediation

Taller de Mediacion en Materia de Propiedad Intelectual, Madrid _



Coste y Plazos Relativos en Procedimientos de
Resolucion de Disputas sobre Tecnologia

Mediation | Expedited Arbitration | | Court — Home Jurisdiction |
[ Expert Determination ] [ Arbitration | l[ Court — Foreign Jurisdiction ]
TIME l ! I l TIME
COST ‘ ‘ ‘ COST
| Arbitration || Court - Home Jurisdiction
{ Expert Determination W ‘ Expedited Arbitration J \ Court — Foreign Jurisdiction

lllllllllllllll

Taller de Mediacion en Materia de Propiedad Intelectual, Madrid _



Procedimientos del Centro de la OMPI

Arbitraje

S 24%

Mediacion
57%
Arbitraje
Acelerado
19%

WIPO | ADR

Arbitration
and Mediation
Ceantar

Taller de Mediacion en Materia de Propiedad Intelectual, Madrid _
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Procedimientos del Centro de la OMPI
Areas de Negocio

Otros

23%_\ TIC
32%
Quimicos

(o)
Mecanica——— 1%

16%

Bienes de luio
4%

Entertainment

Life Sciences
10%

14%

WIPO | ADR

Arbitration
and Mediation
Ceanlar

Taller de Mediacion en Materia de Propiedad Intelectual, Madri_
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Procedimientos del Centro de la OMPI

Materias
Otros
21%
Patentes
39%
T
17%
/Derecho de
Autor
Marcas— 89,
15% °

WIPO | ADR

Arbitration
and Mediation
Cantar

Taller de Mediacion en Materia de Propiedad Intelectual, Madrid
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Ventajas de los servicios ADR

del Centro de la OMPI
B Confidencialidad

B Especializacion en materia de propiedad intelectual y en procedimientos ADR
— Posibilidad de seleccionar a arbitros y mediadores especializados

— Mas de 1.500 arbitros y mediadores de la OMPI de mas de 70 jurisdicciones
distintass con experiencia en procedimientos ADR y propiedad intelectual

— Procedimientos ADR especiales para ciertos sectores de la industria
— Creacion de valor

B Control y flexibilidad de las partes: procedimientos “a la carte”
— Posibilidad de elegir entre distintos tipos de procedimientos ADR

— Posibilidad de combinar distintos tipos de procedimientos ADR (ejemplo:
mediacion seguida de arbitraje)

— Posibilidad de adaptar los Reglamentos de la OMPI a las especificidades de la
controversia (confidencialidad, acciones disponibles, tasas, etc.)

B Neutralidad
— Las partes pueden elegir al arbitro o mediador, el idioma,

. . WIPO | ADR
el derecho aplicable a la controversia, el lugar, etc. Arbitratio

Taller de Mediacion en Materia de Propiedad Intelectual, Madrid



Litigacion en materia de marcas ante los Tribunales

Country Characteristic of Legal System Average Length Average Costs
France - Civil Law First Instance: 9-12 months € 10,000-100,000 (18t Inst.)
- No specialized courts (but specialized Appeal: 18-24 months € 10,000-100,000 (App.)
chambers)
Germany - Civil Law First Instance: 8 months € 4,600-80,400 (15t Inst.)
- Specialized courts Appeal: 15-18 months € 8,000-98,700 (App.)
Italy - Civil Law First Instance: Few months — 24 € 15,000-40,000 (1%t Inst.)
- Specialized courts months € 15,000-25,000 (App.)
Appeal: 12-18 months
Spain - Civil Law First Instance: 12 months -
- Commercial courts Appeal: 18-24 months
UK - Common Law First Instance: 10-12 months £ 100,000-500,000 (15t Inst.)
- No specialized courts Court of Appeal: 12 months £ 50,000-250,000 (App.)
Supreme Court: 24 months
China - Civil Law First Instance: 6 months Based on the amount of
- No specialized courts (but specialized Appeal: 3 months damages
tribunals) RMB 500-1000 where no claim
for monetary amount (15t Inst.
and App.)
Japan - Civil Law First Instance: 14 months -
- Specialized courts Appeal: 9 months
USA - Common Law First Instance: 2-5 years USD 350,000-1,500,000* (15t
- No specialized courts Appeal: 1-2 years Inst.)

Source: This chart is based on figures provided in Patent Litigation - Jurisdictional Comparisons, Thierry Calame,
Massimo Sterpi (ed.), The European Lawyer Ltd, London 2006.

* Report of the Economic Survey, Prepared Under the Direction of Law Practice Management Committee, AIPLA, Arlington 2011.

Taller de Mediacion en Materia de Propiedad Intelectual, Madrid

WIPO | ADR
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Ventajas de los servicios ADR
del Centro de la OMPI: Opciones ADR

Clausula Contractual de
la OMPI / Acuerdo de

Sometimiento
4

Negociacion
Mediacion
Decision de Arbitraje Arbitraje
Experto Acelerado
Decision Acuerdo Laudo

WIPO | ADR

Arbitration
and Mediation
Cantar

Taller de Mediacion en Materia de Propiedad Intelectual, Madrid



Ventajas de

los servicios ADR

del Centro de la OMPI
Mediacion seguida de Arbitraje

Intentar mediacidn con anterioridad al
arbitraje, al menos hasta:

— Expiracion de un plazo
determinado

— Terminacion

Combinar los beneficios de los dos
procedimientos

Taller de Mediacion en Materia de Propiedad Intelectual, Madrid
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“Toda controversia, diferencia o reclamacion que surja del presente
contrato y de toda enmienda al mismo o relativa al presente contrato,
incluyendo en particular, su formacion, validez, obligatoriedad,
interpretacion, ejecucién, incumplimiento o resolucion, asi como las
reclamaciones extracontractuales, seran sometidas a mediacion de
conformidad con el Reglamento de Mediacion de la OMPI. La mediacion
tendra lugar en [especificar el lugar]. El idioma que se utilizara en la
mediacién sera [especificar el idioma].”

“Si la controversia, diferencia o reclamacién no ha sido solucionada
en la mediacién, o en la medida en que no haya sido solucionada en
el plazo de [60] [90] dias contados desde el comienzo de la mediacion,
ésta serd sometida a arbitraje, mediante la presentacion de una solicitud de
arbitraje por una de las partes, para su solucién definitiva de conformidad
con el Reglamento de Arbitraje de la OMPI. No obstante, si antes de la
expiracion de ese plazo de [60] [90] dias, una de las partes se abstiene
de participar o deja de participar en la mediacion, se sometera la
controversia, la diferencia o la reclamacion a arbitraje mediante la
presentacion de una solicitud de arbitraje por la otra parte para su solucién
definitiva de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la OMPI. El
tribunal arbitral estard compuesto por un arbitro Unico. El arbitraje tendra
lugar en [especificar el lugar]. El idioma que se utilizara en el procedimiento
arbitral seré [especificar el idioma]. La controversia, diferencia o
reclamacion sometida a arbitraje se resolvera de conformidad con el
derecho de [especificar la jurisdiccion].”




Solicitud de Arbitraje

v

Solicitud de Arbitraje y Escrito de Demanda

Respuesta a la Solicitud de Arbitraje (30 dias)

v

Nombramiento de Arbitro(s)

Respuesta a la Solicitud de Arbitraje y
Escrito de Contestacion a la Demanda
(20 dias)

A 4

v

Escrito de Demanda (30 dias)

Nombramiento del Arbitro

;

v

Escrito de Contestacion a la Demanda (30 dias)

Audiencia (maximo 3 dias)

;

v

Otras Declaraciones por escrito y Declaraciones de
testigos

Cierre de las Actuaciones

'

'

Laudo Definitivo

Audiencia

v

Cierre de las Actuaciones

v

Laudo Definitivo

Taller de Mediacion en Materia de Propiedad Intelectual, Madrid

» Un Unico intercambio de alegaciones
* Plazos mas cortos

* Arbitro Unico

» Audiencia mas corta

* Tasas fijas

ADR

16
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Ventajas de los servicios ADR
del Centro de la OMPI

B Confidencialidad
— Existencia de la controversia
— Revelaciones echas por las partes
— Resultado del procedimiento ADR

B Jurisdiccion exclusiva y procedimiento unico
— No hay problemas jurisdiccionales dado que la jurisdiccion es exclusiva
— Evita el riesgo de resultados contradictorios entre distintos sistemas legales

B Ejecucion internacional en materia de arbitraje

— Convencion de Nueva York sobre el reconocimiento y ejecucion de las
sentencias arbitrales extranjeras de 1958

— Los laudos arbitrales internacionales seran reconocidos y ejecutables como una
sentencia de un tribunal nacional

— No existe revision sobre el fondo, Unicamente se preven causas
limitadas para rechazar la ejecucion (Art. V)
WIPD ADR

Mediation

Taller de Mediacion en Materia de Propiedad Intelectual, Madrid _
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Ventajas de los servicios ADR
del Centro de la OMPI

B Los procedimientos ADR suelen ser menos conflictivos que los litigios ante
los tribunales

— Especialmente cierto para la mediacion

— Preserva y/o reestablece una relacion profesional de negocio

B Mediacion: enfoque en los intereses respectivos de las partes y en
soluciones comerciales

Mediacion Arbitraje
Sin _
Acuerdo Sin
31% Acuerdo____
Acuerdo 40% Acuerdo
69% 60%

WIPO | ADR
Arbvitration

and Mediation
Cantar

Taller de Mediacion en Materia de Propiedad Intelectual, Madrid _
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Ventajas de los servicios ADR

del Centro de la OMPI
Baremo de tasas y honorarios de la OMPI

WIPO ADR —

__./ Arbitration and Mediation Center COMTACTS
CORAGANIZACIGN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

CENTRO DE ARBITRAJE Y
DE MEDIACION

El Centro
Arbitraje
Feglamento
Feglamento Aceleradao
FTasas
Clausulas
Arbitros
Arbitraje para AGICOA
Arbitraje cinedmedios
Arbitraje para EGEDA
Mediacidn
Decision de Experto
Clausulas recormendadas
Hombres de darminia
Sectores especificos
Arbitros v mediadores
Feuniones y Talleres
Publicaciones
Movedades
Contacto

E-NEWSLETTER

Suscribirse a las listas de
carrea del Centra de
Arbitraje y Mediacidn de la
CMPT

Taller de Mediacion en Materia de Propiedad Intelectual, Madrid

LA OKPI SER ACTIIDADES tEC HOVEDADES ONTECIMIENTOS

Pigina inicial = Servicios = Centro de Arbitraje v de Mediacidn = Arbitraje = Tasas

Baremo de tasas y honorarios

ArbitrajelArbitraje Acelerado

El Centro considera gque el arhitraje debe efectuarse en un lapso de tiempo reducido v a bajo costo. Tras consultar con las partes v los arbitros, el Centro se cerciora de gque todas las tasas derivadas de un proceso
de arbitraje de la OMPI sean apropiadas habida cuenta de las circunstancias de la controversia. Las costas del arhitraje dependen de distintos factores, incluido la cuantia objeto de la controversia v la complejidad de
la misma. La conducta de la partes repercutira asimismo en las costas del arbitraje.

El arhitraje acelerado de la OMFI establece unas costas de arbitraje fijas cuando el importe objeto de la controversia no supere los 10 millones de délares de los EE. U

TIPO DE TASA I CUANTIA EN DISPUTA I ARBITRAJE ACELERADO I ARBITRAJE
Tasa de registro | Cualguier cuantia 1 1.000 1 2.000
Tasa administrativa ' ' Hasta 2.500.000 1 1.000 1 2.000

D 2.500.000 a 15,000 110,000 -

10.000.000 1

Mag de 10.000.000 5.000 +0,05% del importe superior a 10.000.000, siendo |a tasa méaxima de 10,000

15.000 1 +0,05% del importe superior a 10.000.000, sienda |3 tasa maxima de
1 25.000

Honorarios del arbitro o I Hasta 2,500,000 20.000 Seqln lo acordado por el Centro en consulta con las partes y el arkitro o

arbitros * (tasa fija) arhitros
! Tasas(s) indicativals) 300 a 600 por hora
De 2.500.000 a 40.000
10.000.000 (taza fija)

Mas de 10.000.000 Segun lo acordado por el Centro en consulta con las partes v el arhitro

{Importes expresados en dalares de los EE.LLY

WIPO | ADR
Arbitration
and Mediation
Cantar
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WIPO | ADR

Arbitration
and Mediation
Center

. Ill. Ejemplos de mediaciones en materia de marcas
y otras controversias relativas a la propiedad
Intelectual

Madrid, Espana
7 de abril de 2014

- Javier Fernandez-Lasquetty (Elzaburu)

- Ignacio de Castro (Centro de Arbitraje y-Mediacion de la OMPI)



Marco legal de la mediacion en Espana

B Directiva 2008/52

B Espana: Anteproyectos 1y 2: Del intervencionismo al
liberalismo

B Real Decreto-Ley 5/2012 de 5 de marzo

B Ley 5/2012 de 6 de junio

B Real Decreto 980/2013 de 13 de diciembre
B Borradores de julio y noviembre de 2012
B Informe del CGPJ de enero 2013

WIPO | ADR
Arbitratiorn

Taller de Mediacion en Materia de Propiedad Intelectual, Madrid _
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Mediacion de la OMPI Ejemplo 1

B Disputa relativa a la coexistencia de marcas
B Parte norteamericana c. dos partes italianas y una empresa espanola

B Italiano como idioma del procedimiento, cualquier acuerdo debe ser
redactado en italiano e inglés

B La OMPI sugirié potenciales mediadores con experiencia en Derecho
de Marcas Europeo y fluidez en los idiomas italiano e inglés

B El mediador nombrado y las partes acordaron el calendario y el
proceso de la mediacion en una conferencia telefénica

B El mediador y las partes se reunieron en una sesion de dos dias
(conjuntamente, excepto dos breves reuniones)

B Al final del segundo dia, las partes alcanzaron y firmaron el acuerdo

WIPO | ADR

Taller de Mediacion en Materia de Propiedad Intelectual, Madrid
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Mediacion de la OMPI Ejemplo 2

B Tres solicitudes de marcas presentadas ante IPOs por solicitante
radicado en Singapur (y dos procedimientos de oposicion de marcas
en Malasia)

B Opositor radicado en Singapur

B Las partes acordaron someter la disputa a Mediacion de la OMPI por
un plazo de, lugar de la mediacion Singapur

B El Centro de la OMPI proporcioné una lista de candidatos
B Las partes y el mediador se reunieron durante un dia

B Acuerdo: el opositor se compromete a retirar y terminar todos los
procedimientos de oposicion y a no oponerse u objetar a las
aplicaciones de marcas presentadas por los solicitantes (hasta la
valoracion de la marca)

WIPO | ADR

B Tiempo total: 4 meses

Taller de Mediacion en Materia de Propiedad Intelectual, Madrid
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Mediacion de la OMPI Ejemplo 3

Procedimiento de revocacion de marca
Titular de la marca radicado en Singapur
Solicitante de la revocacion radicado en China

Las partes acordaron someter la controversia al Centro de la OMPI (sin
indicacion de tiempo)

Lugar de la mediacion: Singapur

ldioma: Inglés

El Centro de la OMPI proporcioné una lista de candidatos
Mediador radicado en Singapur

Las partes y el mediador se reunieron durante un dia en Singapur
Las partes llegaron a un acuerdo

. WIPO | ADR
Tiempo total: 3,5 meses

wind Mediation

Taller de Mediacion en Materia de Propiedad Intelectual, Madrid _



Mediacion OMPI caso 4. Patentes

WIPO | ADR

Taller de Mediacion en Materia de Propiedad Intelectual, Madrid



| a relacion contractual

B Opcidn de licencia de patente
farmacéutica

B Objeto

B Pasos previstos para el ejercicio
de la opcion

B Grado de descripcion de las
obligaciones de las partes

B Premisas y entendidos
(malentendidos)

B Y unido a todo esto y como
colofén

8 oy

WIPO | ADR

Arbitration
and Mediation
Ceanlar

Taller de Mediacion en Materia de Propiedad Intelectual, Madr_



Solucion via mediacion: aspectos clave

B Acuerdo de mediacion, seleccion de la OMPI para la
administracion: porque

B Delimitacion del objeto y alcance de la mediacion

B Proceso de seleccion del mediador

B Asistentes reales y virtuales. Hot line

B Descubriendo cosas nuevas

B Imposibilidad de firmar un acuerdo: sentando las bases para
una solucion ulterior

B Negociacion directa posterior y firma de un acuerdo
B Comunicacion al mediador y a la OMPI

WIPO | ADR
Arbvitration

and Mediation
e ——

Taller de Mediacion en Materia de Propiedad Intelectual, Madrid
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. V. Sometimiento de controversias a mediacion

Madrid, Espana
7 de abril de 2014

- Ignacio de Castro (Centro-de Arbitraje y Mediacion de la OMPI)

~——
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Clausulas Contractuales y
Acuerdos de Sometimiento

B Naturaleza consensual de los procedimientos ADR

B Las clausulas contractuales someten a un procedimiento ADR toda futura
controversia que pueda surgir en relacion con un contrato

— Facilita un rapido comienzo del ADR cuando surge la controversia

— Dado gue las partes desconocen el tipo especifico de controversia que
pueda surgir en el futuro, las clausulas contractuales para futuras
controversias generalmente no deben ser demasiado especificas o
detalladas

B |os acuerdos de sometimiento someten a un procedimiento ADR una
controversia existente

— Dado que las partes tienen un mayor conocimiento de los detalles de
la controversia, resulta apropiado incluir mayores detalles en el
acuerdo de sometimiento, i.e. las cuestiones sobre las que se va a

decidir, el numero de neutrales, su nacionalidad, etc.
WIPD .ADR

Taller de Mediacion en Materia de Propiedad Intelectual, Madrid _
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Clausula Contractual de Mediacion de la OMPI

B "Toda controversia, diferencia o reclamacion que surja del presente
contrato y de toda enmienda al mismo o relativa al presente contrato,
incluyendo en particular, su formacion, validez, obligatoriedad,
interpretacion, ejecucion, incumplimiento o resolucion, asi como las
reclamaciones extracontractuales, seran sometidas a mediacion de
conformidad con el Reglamento de Mediacion de la OMPI. La mediacion
tendra lugar en [especificar el lugar]. El idioma que se utilizara en la
mediacion sera [especificar el idioma].”

B hitp://www.wipo.int/amc/es/clauses/

WIPO | ADR

d Mediat 1

Taller de Mediacion en Materia de Propiedad Intelectual, Madrid
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Acuerdo de Sometimiento a Mediacion
de la OMPI

B “Los infrascritos convenimos por el presente someter a mediacion la
controversia siguiente de conformidad con el Reglamento de Mediacion
de la OMPI:

[breve descripcion de la controversia]

La mediacion tendra lugar en [especificar el lugar]. El idioma que se
utilizara en la mediacion sera [especificar el idioma].”

B http://www.wipo.int/amc/es/clauses/

WIPO | ADR
Arbvitration

and Mediation
e ——

Taller de Mediacion en Materia de Propiedad Intelectual, Madrid _
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Clausulas de Solucion de Controversias
Problematicas

B “‘Mediacion en Ginebra.”

B Arbitraje de la OMPI con un arbitro unico, lugar de arbitraje en Ginebra,
sin derecho aplicable

B Arbitraje de la OMPI con tres arbitros: cuantia en disputa de 60.000 USD

WIPO | ADR
Arbvitration

Taller de Mediacion en Materia de Propiedad Intelectual, Madrid
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. V. Preparacion de las partes para la mediacion

Madrid, Espana
7 de abril de 2014

- Javier Fernandez-Lasquetty (Elzaburu)
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1. Preparacion del cliente para el procedimiento
de mediacion

B Instrucciones Iniciales

B Explicacion del proceso y de los resultados
B Plazos

B Realismo

B Planteamiento

B Ensayo

Taller de Mediacion en Materia de Propiedad Intelectual, Madrid
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2. Analisis de los riesgos

B Resolver esta disputa (o establecer un precedente)
B Preservar las relaciones (o un principio de relaciones)

B Evitar precedentes (o disuadir la presentacion de
futuras demandas)

B Soluciones creativas (o justificacion)
B Confidencialidad (o establecer un precedente)
B Transnacional (0 domeéstico)

WIPO | ADR

Taller de Mediacion en Materia de Propiedad Intelectual, Madrid _
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3. Lograr el consentimiento de la otra parte para
someter la controversia a mediacion

B Procedimiento no vinculante
B Beneficios de la mediacion
B Compromisos

B Acuerdos de mediacion

WIPO | ADR
Arbitration

Cantar

Taller de Mediacion en Materia de Propiedad Intelectual, Madrid
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4. Preparar el caso — Estrategia en la mediacion

B BATNA & WATNA

B Objetivos de la mediacion
B Lineas principales

B Opciones posibles

B Resultados posibles

WIPO | ADR
Arbvitration

Taller de Mediacion en Materia de Propiedad Intelectual, Madrid
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5. Eleccion del abogado

B ;/Adversarial o resolutivo?

B Familiarizacion con los procedimientos ADR
B Colaboracion

B Consejero

WIPO | ADR
Arbvitration

Taller de Mediacion en Materia de Propiedad Intelectual, Madrid
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6. El Mediador

B Obtencion de informacion

B Tipos de mediador

B Conocimientos y co-mediador

B /A quien va a escuchar la otra parte?

WIPO | ADR
Arbvitration

and Mediation
e ——

Taller de Mediacion en Materia de Propiedad Intelectual, Madrid
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7. Objetivos en la mediacion

B Lograr o avanzar en la consecucion de los intereses
B Los intereses de la contraparte

B Potenciales impedimentos

B Gestionar las relaciones

WIPO | ADR
Arbvitration

and Mediation
e ——

Taller de Mediacion en Materia de Propiedad Intelectual, Madrid
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. VI. Comienzo de la Mediacion

Madrid, Espana
7 de abril de 2014

- Carolina Pina (Garrigues)—.__
- Ignacio de Castro (Centro de Arbitraje.y Mediacion de la OMPI)



Mediacion de la OMPI

Inicio

A

y

Nombramiento del Mediador

A

y

Comunicacion con el Mediador

A

y

Conferen

cia Inicial

A

y

Reun

ilones

A

y

Concl

usion

Taller de Mediacion en Materia de Propiedad Intelectual, Madrid
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Si dos individuos estan siempre de acuerdo en todo, puedo
asegurar gue uno de los dos piensa por ambos.

Sigmund Freud (1856—-1939). WIPO | ADR

and Mediation
Cantar

Taller de Mediacion en Materia de Propiedad Intelectual, Madrid
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Seleccion y nombramiento del mediador

B Eleccion de las partes: acuerdo sobre la persona concreta
0 sobre el método de nombramiento

B Acuerdo a partir de listas

B Nombramiento efectuado por el Centro de la OMPI tras
consultar a las partes

B Co-mediacion: Si por la complejidad de la materia (IP) o
por la conveniencia de las partes se produjera la
actuacion de varios mediadores en un MisSMO
procedimiento, éstos actuaran de forma coordinada.

WIPO | ADR

Taller de Mediacion en Materia de Propiedad Intelectual, Madrid
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Seleccion y nombramiento del mediador

; Qué es mas conveniente...

...designar al mediador en el acuerdo de mediacion
(o su perfil),

...0 la designacion institucional a partir de listas?

Taller de Mediacion en Materia de Propiedad Intelectual, Madrid
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Seleccion del mediador

B ;Como elegir al mediador mas adecuado?

Experto en — ¢ Jurista o técnico?
la materia

Conocimientos
técnicos

Experto Economic
mediador approach

Orientacion al
sector
econdmico

Cualidades
psicosociales

WIPO | ADR

Taller de Mediacion en Materia de Propiedad Intelectual, Madrid
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Seleccion del mediador

B Condiciones para ejercer de mediador:

M Titulo oficial universitario o de formacion profesional
superior

B Formacion especifica (cursos impartidos por instituciones
debidamente acreditadas: 100 horas de formacion en
mediacion y un 35% de horas practicas)

WIPO | ADR

Taller de Mediacion en Materia de Propiedad Intelectual, Madrid



Narcisismo

Nivel de conflanza
Poder

Hormonas (dopamina)

El deseo del individuo
de pensar que es bueno
e inocente llega a
distorsionar la realidad

* Inteligencia emocional

* Modelos racionales. Interest
base model

* Anticipar de todos los
escenarios posibles. Arboles
de decision

Flexibles, abiertos, creativos
and thinking out of the box
Reframing (reformular)
Story-telling

El mediador debe reconciliar
las historias

Taller de Mediacién en Materia de Propiedad Intelectual, Madrid

48
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Responsabilidad del mediador

B Neutralidad, imparcialidad e independencia

B La aceptacion de la mediacion obliga a los mediadores a
cumplir fielmente el encargo, incurriendo, si no lo hicieren, en
responsabilidad por los dafos y perjuicios que causaren (art.
14 Ley de Mediacion) # Arbitraje: El arbitro s6lo responde de
los danos ocasionados por mala fe, temeridad o dolo (art. 21
Ley Arbitraje).

B Salvo en caso de falta deliberada, el mediador, la OMPI vy el
Centro no seran responsables ante ninguna parte por ningun
acto u omision en relacion con cualquier mediacion (OMPI).

WIPO | ADR

Taller de Mediacion en Materia de Propiedad Intelectual, Madrid
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Preparacion del procedimiento de mediacion

B Contactos con el mediador

B Intercambio de informacion: Confidencialidad (arts. 14 y
ss. Reglamento OMPI)

- No se podran registrar de manera alguna las
reuniones entre las partes y el mediador.

- Compromiso de confidencialidad de todos los
participantes.

WIPO | ADR
Arbitratiorn

Taller de Mediacion en Materia de Propiedad Intelectual, Madrid _
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Preparacion del procedimiento de mediacion

B ;Conviene moderar el intercambio de informacion?

Lo mas importante en una mediacion es escuchar lo que no
se dice. Peter Drucker. Filosofo austriaco (1909-2005)

WIPO | ADR
Arbvitration

and Mediation
Cantar

Taller de Mediacion en Materia de Propiedad Intelectual, Madrid
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Preparacion del procedimiento de mediacion

B ;Conviene moderar el intercambio de informacion?

Reglamento OMPI: En un posterior procedimiento judicial o de
arbitraje, las partes no presentaran como prueba ni invocaran:

- Opiniones o sugerencias de la otra parte sobre una posible
solucion de la controversia

- Reconocimientos efectuados por las partes
- Propuestas u opiniones del mediador

- Voluntad expresada por una parte de aceptar una
propuesta de solucion

(Salvo pacto en contrario)

WIPO | ADR

Taller de Mediacion en Materia de Propiedad Intelectual, Madrid _
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En la guerra como en el amor, para acabar es
necesario verse de cerca.

Napoleon Bonaparte (1769-1821)

Let's
Talk

WIPO | ADR
Arbvitration

Taller de Mediacion en Materia de Propiedad Intelectual, Madrid
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Reglas de base para la mediacion

B Documentos

B Fechasy plazos
B Instalaciones

B Idioma

B Confidencialidad

WIPO | ADR

Arbitration
and Mediation
Cantar

Taller de Mediacion en Materia de Propiedad Intelectual, Madrid _
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Conferencias telefonicas iniciales

B Conjunta o individualmente
B Grado de revelacion de informacion
B Establecer o generar confianza

WIPO | ADR
Arbvitration

and Mediation
Cantar

Taller de Mediacion en Materia de Propiedad Intelectual, Madrid _
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Generar CONFIANZA por los actos propios

LES HABLA
EL CAPITAN:

NO HAY DE QUE
PREOCUPARSE,

VUELVAN A SUS

WIPO | ADR

Arbitration
and Mediation
Cantar

Taller de Mediacion en Materia de Propiedad Intelectual, Madrid
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Determinacion de la representacion de la parte,
toma de decisiones y autoridad

B Eleccion del equipo correcto
M El rol del consejero
M El rol del representante autorizado
B Expertos

B Distribucion de los roles

B Niveles de autoridad
B Acceso a las personas encargadas de la toma de decisiones

WIPO | ADR
Arbvitration

and Mediation
Cantar

Taller de Mediacion en Materia de Propiedad Intelectual, Madrid
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Preparacion de la declaracion e intercambio de
documentos - No ir “A CIEGAS” a la reunion -

WIPO | ADR
Arbvitration

Cantar

Taller de Mediacion en Materia de Propiedad Intelectual, Madrid
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Preparacion de la declaracion de las partes (i)

B Fijacion del tono
B Asegurarse de que la otra parte escucha
B Los hechos

B Lo que se desea de la mediacion

B Lo que se espera obtener de la mediacion
B Fijacion de la agenda _

PR e
8.
Py 2. ™
a2

Taller de Mediacion en Materia de Propiedad Intelectual, Madrid _
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Preparacion de la declaracion de las partes e
Intercambio de documentos (i)

B Resumen del caso por escrito
B Documentos relevantes
B Alegatos y alegaciones (en su caso)
B Los documentos clave
B Declaraciones por escrito
M Valoracion de la prueba

B Intercambio de los sumarios del caso de forma simultanea o
secuencial

B Escritos de contestacion (?)

B Posibilidad de incluir una descripcidon a grandes rasgos de las
posibles soluciones

B Solicitud de documentacion adicional a instancia del WIPO| ADR
mediador

Taller de Mediacion en Materia de Propiedad Intelectual, Madrid
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Preparacion de la reunion ...
cVinculo de CONFIANZA ?

B Todo lo que empieza bien, acaba mal
Todo lo que empieza mal, acaba peor (Leyes de Murphy)
Si algo puede salir mal, saldra mal.

B Lo que bien empieza, bien acaba
Lo qgue mal empieza, mal acaba (Refranero Espanol)

Resulta de gran importancia para el buen desarrollo de un
asunto o de una actividad, poder contar con un buen
principio.

WIPO | ADR

Taller de Mediacion en Materia de Propiedad Intelectual, Madrid
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mediacion

Madrid, Espana
7 de abril de 2014

- Javier Fernandez-Lasquetty (Elzaburu)
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El rol del mediador

B Facilitar

B Evaluar

B Combinar

B Estandares éticos
B Mantenimiento de las confidencias de las partes
B Uso de aquello aprendido en el Caucus
B Revelaciones perjudiciales en Caucus

WIPO | ADR
Arbitratiorn

and Mediation
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Técnicas de mediacion

B Escucha activa
B Reconduccion (“Reframing”)
B Gestion de las emociones

WIPO | ADR

Arbitration
and Mediation
Cantar

Taller de Mediacion en Materia de Propiedad Intelectual, Madrid _



El rol de los abogados

B Diversificacion de la participacion
B Revelacion de la informacion
B Cuestiones técnicas

Taller de Mediacion en Materia de Propiedad Intelectual, Madrid

66

WIPO | ADR
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El rol de las partes

B Alegatos y alegaciones de las partes
B Participacion en la negociacion

B Compartir los intereses de negocio
B Cooperacion de buena fe

WIPO | ADR
Arbvitration

and Mediation
e ——
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. IX. Lareunion de mediacion

Javier Fernandez-Lasquetty (Elzaburu)

Carolina Pina (Garrigues)
Reyes Campello (CEALAW)

~——

=

WIPO | ADR

Arbitration
and Mediation
Center

Madrid, Espana
8 de abril de 2014
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La reunion de mediacion (i)

B Apertura de la mediacion
B Reuniones individuales
B Emociones

B Impresiones

B Conflanza

WIPO | ADR
Arbvitration

and Mediation
Cantar
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La reunion de mediacion (ii)

B Alternativas al acuerdo mediante mediacion
B Riesgo para ambas partes
B Intereses comerciales

WIPO | ADR
Arbvitration

and Mediation
Cantar
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Alegaciones y alegatos de las partes

B ;Quien presenta y por que?
B /De hecho y de derecho?
B Crear una impresion

B Brevedad

WIPO | ADR
Ark tion

Hiratic
and Mediation

Taller de Mediacion en Materia de Propiedad Intelectual, Madrid _
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ldentificacion de los elementos en disputa

B Antecedentes

B Informacion susceptible
B Intereses comunes

B “Pinch Points”

WIPO | ADR
Arbitration

and Mediation
Cantar

-} i

Taller de Mediacion en Materia de Propiedad Intelectual, Madrid



73

Explorar los Iintereses de las partes

B Marco comercial

B Vulnerabilidades

B Agendas no conocidas
B Oportunidades
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Revision de las técnicas del mediador

B Entendimiento y conflanza

B Escucha activa (“Active listening”)

B Reconduccion

B Comprobacion de la realidad ("Reality testing”)
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Caucus meetings

B Capacitacion

B Clarificacion

B Mensajes a transmitir

B Comprobacion de posibles soluciones
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Explorar soluciones alternativas

B Mentalidad abierta y flexibilidad

B Salir de la situacion “punto muerto” — ¢, Cuales son las
alternativas?

B Revaluar BATNA / WATNA
B Pensar lo impensable
B Usar nueva informacioén
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Acuerdo

B Acuerdo completo y definitivo — ¢ Pero sobre que?

B Pasado, presente, futuro, demandas conocidas o
desconocidas

B Eleccion del Derecho Aplicable y la Jurisdiccion
B Mecanismos de resolucidon de controversias

B Confidencialidad y publicidad

B Partes

B Ejecucion
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Informacion General

B Pagina Web: http://www.wipo.int/amc/es/

- Arbitraje: http://www.wipo.int/amc/es/arbitration/
- Mediacion: http://www.wipo.int/amc/es/mediation/
- Nombres de Dominio: http://www.wipo.int/amc/es/domains/

B E-mail: arbiter.mail@wipo.int
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