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16:00  Inauguración 

 José Antonio Gil Celedonio. Director OEPM 

Isabel Moneu Lucas. Secretaria General EOI 

16:15 Actividades del Centro de Mediación y Arbitraje de OMPI en materia de Propiedad Industrial 

 Ignacio de Castro. Director Adjunto. Centro de Mediación y Arbitraje de OMPI 

16:35 La figura del Mediador y el Árbitro 

 Javier Fernández-Lasquetty. Abogado, socio de ELZABURU, arbitro y mediador de OMPI 

16:55 Colaboración OEPM/OMPI en materia de Mediación y Arbitraje 

 Pedro Cartagena. Consejero Técnico. Unidad Apoyo a Dirección. OEPM 

17:10 La OEPM como institución mediadora y arbitral: informe sobre las opciones de implantación y 

desarrollo 

 Ángel García Vidal. Profesor acreditado como Catedrático de Derecho Mercantil. Universidad de 

Santiago de Compostela (USC)  

17:45 Métodos alternativos de resolución de conflictos en el Derecho de la Propiedad Intelectual en 

la EUIPO 

 Sven STÜRMANN. Presidente de la 2ª Cámara de Recursos. Oficina de Propiedad Intelectual de la 

Unión Europea 

18.30 Clausura 

 José Antonio Gil Celedonio. Director OEPM 
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Salón de actos 
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Avenida Gregorio del Amo, 6 
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http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/127_03_JornadaMediacionArbitrajePI_OEPM.pdf


Actividades del Centro de Arbitraje y 

Mediación de la OMPI en materia de 

Propiedad Industrial 

 
 

Ignacio de Castro, Director Adjunto, Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI 

Oficina Española de Patentes y Marcas 

(OEPM) 

Madrid, 26 de noviembre de 2018 
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Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI 

Establecido en 1994, oficinas en Ginebra y Singapur 

Prestación de servicios de mediación y arbitraje 

Servicios sin ánimo de lucro 

 

Funciones 

Gestión de los casos sometidos en virtud de los distintos Reglamentos 
ADR del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI 

Listas de mediadores y árbitros  

Publicaciones, programas de formación y conferencias 

Orientación procedimental  

Herramientas tecnológicas para la gestión de procedimientos (ECAF) 
y bases de datos 

Colaboración Oficinas de Propiedad Intelectual/Industrial 
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Procedimientos del Centro de la OMPI 

 

Mediación: procedimiento informal en el cual el mediador asiste a las 
partes en la conclusión de un acuerdo para resolver una controversia.  
Este acuerdo está basado en los intereses respectivos de las partes y 
no solo en la aplicación estricta de derechos y obligaciones en virtud de 
un derecho especifico. El mediador no puede imponer una decisión y 
el acuerdo tiene la validez de un contrato. 

 

Arbitraje: procedimiento por el cual las partes someten una controversia 
a uno o más árbitros para la obtención de una decisión vinculante y 
definitiva basada en derechos y obligaciones en virtud de un derecho 
aplicable. La decisión es ejecutable como laudo bajo la legislación 
arbitral. 

 

Decisión de Experto: procedimiento por el cual las partes someten un 
asunto específico (ej. cuestión técnica) a uno o más expertos que 
harán una decisión sobre el asunto, la cual puede ser vinculante 
siempre que las partes no hayan acordado lo contrario.   



4 4 
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Ubicación de las partes –  

Casos sometidos a los procedimientos de la  

OMPI de solución extrajudicial de controversias 

Ámbito – Casos sometidos a los procedimientos  

de la OMPI de solución extrajudicial  

de controversias 

Contract 
Clauses 

57% 

Submission 
Agreements 

and Unilateral 
Requests 

43% 

Referral to WIPO ADR 
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Porcentaje de acuerdo en casos de la OMPI 



7 Guía de la OMPI sobre métodos alternativos 

de solución de controversias (ADR) para las 

Oficinas de Propiedad Intelectual y tribunales 

• Colaboración entre Oficinas de 

Propiedad Industrial e Intelectual 

(OPIs) y el Centro de la OMPI  

• Presenta opciones para las OPIs 

interesadas en promover y/o integrar 

los métodos ADR en sus servicios 

existentes 

• http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/

wipo_pub_guide_adr.pdf  

 

 

 

 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_guide_adr.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_guide_adr.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_guide_adr.pdf
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Colaboraciones del Centro de la OMPI con 

OPIs y Tribunales 
Ene-Sep 

2018 

2017 

2016 

2015 

2014 

2012 

2011 

2009 
Inicio de las colaboraciones 

entre el Centro con las OPIs y 
los tribunales judiciales 

- por año 

- MinLaw (Singapur) 

- CNR (El Salvador) 

- DINAPI (Paraguay) 

- INAPI (Chile) 

- CNIPA (China) 

- SENADI (Ecuador) 

- KECOBO (Kenia) 

- KYRGYZPATENT (Kirguistán) 

- KIPO (República de Corea) 

- Ministerio de Justicia (República de Corea) 

- ORDA (Rumanía) 

- IPI (Suiza) 

- CIPITC (Tailandia) 

- MEDT (Ucrania) 

 

 

- IPOS (Singapur) 

- IPO (Reino Unido) 

- INPI (Argentina) 

- IP Australia (Australia) 

- National Register (Costa Rica) 

- OCPI (Cuba) 

- ONDA (República Dominicana) 

- ILPO (Israel) 

- Ministry of Culture (Lituania) 

- PPO (Polonia) 

- ROSPATENT (la Federación de Rusia) 

- IPROS (Serbia) 

- INPI-BR (Brasil) 

- MCST-KCC (República de Corea) 

- MCST-KOCCA (República de Corea) 

- DNDA (Colombia) 

- DGIP (Indonesia) 

- IMPI (Mexico) 

- IPOPHL (Filipinas) 

- OEPM (España) 

- USPTO (Estados Unidos de América) 

Colaboraciones del Centro de la OMPI con OPIs 

y Tribunales por regiones 
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Contenido de la Guía:  Explorando los 

mecanismos ADR y su papel para las OPIs 

Principales tipos de ADR, y desarrollo y uso en controversias 

de Propiedad Industrial e Intelectual 

Ventajas de ADR en controversias de PI para OPIs 

Procedimientos de ADR en más detalle: mediación, arbitraje, 

y decisión de experto 

Institucionalizando ADR para OPIs 

Oportunidades para ADR:  ¿cuál es el papel de una OPI? 

Consideraciones para la implementación:  marco legal, 

recursos humanos, formación en ADR, responsabilidad, 

financieras 
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Contenido de la Guía:  la colaboración del 

Centro de la OMPI con OPIs 

Resumen, ejemplos y documentos modelo 

Formación a los funcionarios de las OPIs 

Tipos de colaboración: 

Promoción del uso de mediación/arbitraje (OEPM)  

Administración de casos 

OPI internamente   

En colaboración con el Centro de la OMPI 

Opción de clausulas de mediación/arbitraje en acuerdos 

modelo de I+D (OEPM) 



 

Experience and activities of the  

Patent Office of the Republic of Poland (PPO)  

in the area of mediation 

  

• 2016 amendment to the Polish Industrial Property Law; 

Article 15219 par. 1 provides for a possibility of amicable 

settlement of a trademark opposition dispute 

• Potential for amicable settlement of trademark opposition 

disputes (219 oppositions to trademark application filed in 

2016, 714 in 2017, +1,000 in 2018) 

• Different kinds of mediation available for IP cases within the 

administrative and court proceedings 

• Trademark dispute mediation as a value-added service 

offered to users of PPO’s services 
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La colaboración del Centro de la OMPI con la 

Oficina de Patentes de la República de Polonia 

Presentación de una oposición a una solicitud de marca 

• notifica al solicitante de la marca 

• informa a las partes de la posibilidad de una solución amistosa 

La Oficina de Patentes de la República de Polonia (PPO) 

Solicitud de mediación ante el Centro de la OMPI 

• los próximos pasos del procedimiento 

• tarifas 

• una lista de posibles mediadores 

El Centro de la OMPI proporcionará a las partes información 

El Centro de la OMPI está en contacto continuo con las partes y el 
mediador para garantizar la eficiencia 

En caso de acuerdo, las partes pueden solicitar a la PPO para que finalice 
los procedimientos de oposición de marcas 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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La colaboración del Centro de la OMPI con la 

Oficina de Patentes de la República de Polonia 
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La colaboración del Centro de la OMPI con la 

Oficina de Patentes de la República de Polonia 



Revised Rules on Mediation (IPOPHL Memorandum Circular No. 008, series of 2018; 

(Effective October 5, 2018) 

Latest rules on mediation; repealed and superseded previous issuances 

Mandatory mediation (as opposed to previously mandatory referral) of the following 

cases : 

Administrative complaints for violation of IP Rights and/or unfair competition 

Inter partes cases 

Disputes involving technology transfer payments 

Disputes relating to the terms of a license involving the author’s rights to public 

performance or other communication of his work 

Appeals to the Director General of the decisions of the Bureaus of Copyright; 

Legal Affairs; and Documentation, Information, and Technology Transfer. 

Mediation services (including WIPO Mediation) provided by IPOPHL BLA-Alternative 

Dispute Resolution Services to assist parties to resolve disputes pending before IPOPHL. 

 

 

 

Experience and activities of the IPOPHL in 

the area of mediation 



Memorandum of Understanding (MOU) on May 7, 2014 

Establishment of a joint dispute resolution procedure to facilitate the 

mediation of IP disputes pending before IPOPHL, effective since May 4, 

2015 

Using Mediation in IPOPHL Proceedings 

Submission to IPOPHL and the WIPO Center of an Agreement and 

Request for WIPO Mediation in IPOPHL Proceedings 

WIPO/IPOPHL Panel of Mediators (currently 15 Mediators based in PH) 

Adapted mediation fees 

2 WIPO ADR training sessions held in the Philippines 

Raising awareness and promoting the use of WIPO ADR procedures 

among users of IPOPHL’s services, including start-ups, SMEs, inventors 

Collaboration between IPOPHL and the WIPO 

Arbitration and Mediation Center 



Collaboration between IPOPHL and the WIPO 

Arbitration and Mediation Center 
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Collaboration between IP Australia and the 

WIPO Arbitration and Mediation Center 
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Información Adicional 

Guía de la OMPI sobre métodos alternativos de solución de 
controversias (ADR) para las Oficinas de Propiedad Intelectual y 
tribunales: 
http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/es/docs/adrguideip.pdf 

  

Colaboración del Centro de la OMPI en ADR con OPIs y 
Tribunales: 
http://www.wipo.int/amc/es/center/specific-
sectors/ipoffices/index.html  

 

Contacto: 
arbiter.mail@wipo.int 

 

 

 

http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/es/docs/adrguideip.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/es/docs/adrguideip.pdf
http://www.wipo.int/amc/es/center/specific-sectors/ipoffices/index.html
http://www.wipo.int/amc/es/center/specific-sectors/ipoffices/index.html
http://www.wipo.int/amc/es/center/specific-sectors/ipoffices/index.html
http://www.wipo.int/amc/es/center/specific-sectors/ipoffices/index.html
mailto:arbiter.mail@wipo.int


Colaboración OEPM/OMPI en 
materia de Mediación y Arbitraje 

 Pedro Cartagena 

Consejero Técnico. Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. 

 

JORNADA: MEDIACIÓN Y ARBITRAJE EN PROPIEDAD INDUSTRIAL:  

¿LA OEPM COMO INSTITUCIÓN MEDIADORA Y ARBITRAL? 



Colaboración OEPM/OMPI en materia de Mediación y 
Arbitraje 

ACCIONES 

Sensibilización en materia 
de Mediación y Arbitraje 
en PI 

Elaboración de Modelos 
de contratos de 
Transferencia de 
Tecnología que incluyen 
clausula recomendando 
usos de Mediación y 
Arbitraje para resolución 
de conflictos 

Apoyo a la Pledge de 
Mediación de la OMPI 
sobre controversias de PI y 
tecnología  

Desde 2016: difundir ventajas de métodos alternativos de 
resolución de conflictos en materia de PI en España  



Colaboración OEPM/OMPI en materia de Mediación y Arbitraje: 
SENSIBILIZAR 

Creación en www.oepm.es de sección dedicada a Mediación y Arbitraje 

  
 

http://www.oepm.es/


Colaboración OEPM/OMPI en materia de Mediación y Arbitraje: 
SENSIBILIZAR 

Creación en www.oepm.es de sección dedicada a Mediación y Arbitraje 

  
 

http://www.oepm.es/


Colaboración OEPM/OMPI en materia de Mediación y 
Arbitraje: SENSIBILIZAR 

Creación en www.oepm.es de sección dedicada a Mediación y Arbitraje 

Se distribuye en Ferias 

http://www.oepm.es/


Modelos de Contratos de Transferencia  
de Tecnología: Grupo de Trabajo 

Grupo de Trabajo coordinado 
por OEPM 

Grupo de Trabajo: constituido  
por 10 representantes de 



Modelos de Contratos de Transferencia  
de Tecnología: Grupo de Trabajo 
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•1er centro público 
de investigación en 
España y 3º en 
Europa 

•Mayor solicitante de 
patentes nacionales 

•2 representantes de 
la Vicepresidencia 
Adjunta de 
Transferencia del 
Conocimiento 
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•Profesionales 
involucrados en el 
licenciamiento, 
transferencia y 
gestión de derechos 
de PI 

•1 representante 
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•Secretaría de Estado 
de Investigación, 
Desarrollo e 
Innovación 

•Organismos 
Públicos de 
Investigación 

•Oficinas de 
Transferencia de 
Tecnología (OTRIs) 

•2 representantes 
de la S.G. de 
Transferencia de 
Tecnología   



Modelos de Contratos de Transferencia  
de Tecnología: Grupo de Trabajo 
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• 2 representantes del 
Centro de Arbitraje y 
Mediación 

4 Modelos de Contratos: 

Acuerdo de 
Confidencialidad 

Acuerdo de 
Transferencia de 

Material 

Contrato de Licencia 
Patente/Modelo de 
Utilidad: 

•entre ente Público y 
empresa privada 

•Entre empresas de ámbito 
privado 

Contrato de 
Cooperación en I+D: 

entre ente Público y 
empresa privada 

Entre empresas de 
ámbito privado 

 

• Guía de utilización 
• Versión inglés 



Estructura de los Contratos 

Presentación de las partes  

Finalidad del contrato 

Claúsula de confidencialidad 

Derechos de Propiedad Industrial/Intelectual 

Ley aplicable y Jurisdicción  

Duración y terminación 

Anexos 



 
o FONDO AMARILLO – texto explicativo para elegir la opción que requiera el 
contrato, a eliminar antes de la firma..  
 
o Verde – texto a elegir entre dos opciones. Habrá que borrar una de ellas y 
dejar la otra cambiándole de color. 
 
o Rojo – partes del texto a completar por las Partes 

Estructura del Contrato  
Código de colores 



Estructura de la Guías 

Objeto del contrato 

Por qué firmar un contrato de este tipo 

Puntos a tener en cuenta al redactar un contrato de 
este tipo  

Comentarios al modelo de contrato propuesto 





Cláusula de arbitraje y mediación 



Modelos de Contratos de Transferencia de Tecnología: 
Guía explicativa 



Accesibles en web OEPM: Sección Transferencia 
de Tecnología 



Descargas a 1 de septiembre 

ES EN 

Confidencialidad 9860  3146 

Transferencia de Material  5063 1937 

Licencia (Publico  -Empresa) 2508 1188 

Licencia (Empresa-Empresa) 3612 1763 

Investigación y Desarrollo 668 221 



Apoyo a la “Pledge” de Mediación de la OMPI sobre 
controversias de PI y tecnología  

OEPM como institución comprometida en 
considerar la Mediación para resolver controversias 

de Propiedad Industrial y Tecnología 

Objetivo: promover el uso de la mediación para 
reducir el impacto de las controversias en los 

procesos de innovación y creatividad 



Prof. Dr. Ángel García Vidal 

Madrid, 26 de noviembre de 2018 





1.- Preliminar 

a) Consideraciones generales 

 

• Mecanismos alternativos de resolución de controversias 

 

• Autocomposición/Heterocomposición 

 

• Fomento del ADR 

 

b) El objeto del Informe  



1.- Preliminar 

2.- El marco normativo de referencia 

3.- La OEPM como institución mediadora y arbitral 

4.- El ámbito de actuación de la OEPM 

5.- Las distintas opciones de la OEPM 

6.- Las principales instituciones mediadoras y arbitrales en materia 
de PI 

7.- Primera opción: sin celebrar acuerdos con otros organismos 

8.- Segunda opción: celebrando acuerdos con otros organismos 

1.- Preliminar 





Mediación 

 

• Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación 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.  

2.1. Las disposiciones normativas de ámbito general 



2.2.- Normativa específica 

Art. 136 LP 

Arbitraje y mediación 

 
• Posibilidad de recurrir a la 

mediación o someter a 
arbitraje las cuestiones 
litigiosas surgidas con 
ocasión del ejercicio de los 
derechos reconocidos en esta 
Ley 
 

Disp. Final 2ª de la Ley 24/2015  

 

• Modifica la redacción del artículo 2.6 de la 
Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación 
del Organismo autónomo «Registro de la 
Propiedad Industrial» (hoy OEPM) 

 

• «Seis. Desempeñar como institución 
mediadora y arbitral, y de acuerdo con lo 
previsto en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de 
mediación 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 solución de conflictos 
relativos a la adquisición, utilización, 
contratación y defensa de los derechos de 
Propiedad Industrial en aquellas materias no 
excluidas de la libre disposición de las partes 
conforme a derecho».  



Reglamento de la LP (Real Decreto 316/2017) 

Disposición final 1ª 

 

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

 

• 6 bis. Desempeñar, como institución 
mediadora y arbitral, de acuerdo con lo 
previsto en la Ley 5/2002, de 6 de julio, de 
mediación en asuntos civiles y mercantiles y 
la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de 
Arbitraje, las funciones de resolución de 
conflictos relativos a la adquisición, 
utilización, contratación y defensa de los 
derechos de propiedad industrial en aquellas 
materias no excluidas de la libre disposición 
de las partes conforme a derecho.  

 

• Por orden del Ministro de Energía, Turismo y 
Agenda Digital, previa propuesta de la 
Oficina Española de Patentes y Marcas, se 
desarrollará el funcionamiento de la Oficina 
como institución mediadora y arbitral» 

Disposición adicional sexta 

 

• «1. A efectos de lo previsto en el artículo 136 
de la Ley, podrán ser árbitros y mediadores 
aquellas personas, incluidos los funcionarios 
de la Oficina Española de Patentes y 
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 mediación en asuntos 
civiles y mercantiles y que además acrediten 
una experiencia mínima de cinco años en el 
campo de la Propiedad Industrial. 

 

• 2. La Oficina Española de Patentes y Marcas 
podrá celebrar acuerdos con organismos 
nacionales, europeos o internacionales con 
experiencia en arbitraje y mediación para la 
organización e intervención en la solución 
extrajudicial de controversias en materia de 
Propiedad Industrial».  



Otras disposiciones de la LP 

Procedimiento extrajudicial de controversias 
de carácter específico 

 
• Conciliación en materia de invenciones laborales 

 

• Artículos 133 a 135 LP  



    

  

Ley de Marcas 

  

Ley de Protección 

Jurídica del Diseño 

Industrial 
  

  

Previsión expresa sobre la 

posibilidad de someter los 

litigios a mediación o arbitraje 

  

Artículo 40. Acciones civiles y penales 

  

“sin perjuicio de la sumisión a arbitraje, si 

fuere posible”.  

  

  

  

Aplicación del art. 136 LP 

  

Disposición adicional primera (modificada 

por LP): Aplicación del Título XII LP  

  

  

Disposición adicional primera 

(modificada por LP) 

  

  

Regulación de un arbitraje 

específico 

  

Art. 28 LM 

  

Arbitraje limitado a determinadas 

cuestiones litigiosas 

  

Regulación específica. 

  

  

Art. 42 LPJDI 

Otras leyes de propiedad industrial 



    

  

Ley de Marcas 

  

Ley de Protección 

Jurídica del Diseño 

Industrial 
  

  

Previsión expresa sobre la 

posibilidad de someter los 

litigios a mediación o arbitraje 

  

Artículo 40. Acciones civiles y penales 

  

“sin perjuicio de la sumisión a arbitraje, si 

fuere posible”.  

  

  

  

Aplicación del art. 136 LP 

  

Disposición adicional primera (modificada 

por LP): Aplicación del Título XII LP  

  

  

Disposición adicional primera 

(modificada por LP) 

  

  

Regulación de un arbitraje 

específico 

  

Art. 28 LM 

  

Arbitraje limitado a determinadas 

cuestiones litigiosas 

  

Regulación específica. 

  

  

Art. 42 LPJDI 

Otras leyes de propiedad industrial 



    

  

Ley de Marcas 

  

Ley de Protección 

Jurídica del Diseño 

Industrial 
  

  

Previsión expresa sobre la 

posibilidad de someter los 

litigios a mediación o arbitraje 

  

Artículo 40. Acciones civiles y penales 

  

“sin perjuicio de la sumisión a arbitraje, si 

fuere posible”.  

  

  

  

Aplicación del art. 136 LP 

  

Disposición adicional primera (modificada 

por LP): Aplicación del Título XII LP  

  

  

Disposición adicional primera 

(modificada por LP) 

  

  

Regulación de un arbitraje 

específico 

  

Art. 28 LM 

  

Arbitraje limitado a determinadas 

cuestiones litigiosas 

  

Regulación específica. 

  

  

Art. 42 LPJDI 

Otras leyes de propiedad industrial 



Conclusiones del análisis del marco normativo 

1ª) Antes de la aprobación de la LP 2015 la legislación 
española de propiedad industrial ya recogía las 
instituciones de la mediación y del arbitraje 

 

 

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





Actuación como institución mediadora 

Normativa específica 

 

• La OEPM como «institución mediadora», «de acuerdo con lo previsto en la Ley 5/2012» 

 

Las instituciones mediadoras en la Ley 5/2012 

 

• Entidades públicas o privadas, españolas o extranjeras, y las corporaciones de derecho público que 
tengan entre sus fines el impulso de la mediación, facilitando el acceso y administración de la misma, 
incluida la designación de mediadores, debiendo garantizar la transparencia en la referida designación 

 

• No podrán prestar directamente el servicio de mediación 

 

• No tendrán más intervención en ella que la que prevé dicha Ley 

 

• Darán a conocer la identidad de los mediadores que actúen dentro de su ámbito, informando, al menos, 
de su formación, especialidad y experiencia en el ámbito de la mediación a la que se dediquen 

 

• Disposición adicional primera de la Ley 5/2012 :«las instituciones o servicios de mediación 
establecidos o reconocidos por las Administraciones públicas de acuerdo con lo dispuesto en las 
leyes podrán asumir las funciones de mediación previstas en esta Ley siempre que cumplan las 
condiciones establecidas en la misma para actuar como instituciones de mediación». 



Conclusiones 

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

mediación  

 

Habrá de limitarse, en su caso, a nombrar a los 
mediadores y a administrar la mediación 



Actuación como institución arbitral 

Normativa específica 

 

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

 

Ley de arbitraje 

 

•Exposición de Motivos, «la expresión institución arbitral hace referencia a cualquier entidad, centro u 
organización de las características previstas que tenga un reglamento de 
arbitraje y, conforme a él, se dedique a la administración de arbitrajes».  
 

•Arbitraje institucional (administrado o corporativo): Artículo 14 de la Ley de Arbitraje 

 

•«Las partes podrán encomendar la administración del arbitraje y la designación de árbitros a: a) Corporaciones 
de Derecho público y Entidades públicas que puedan desempeñar funciones arbitrales, según sus normas 
reguladoras. b) Asociaciones y entidades sin ánimo de lucro en cuyos estatutos se prevean funciones 
arbitrales».  

 

•«Las instituciones arbitrales ejercerán sus funciones conforme a sus propios reglamentos» (apartado 2) 

 

•«Las instituciones arbitrales velarán por el cumplimiento de las condiciones de capacidad de los árbitros y por 
la transparencia en su designación, así como su independencia» (apartado 3). 



Conclusiones 

La Oficina no podrá actuar como árbitro 

 

Habrá de limitarse, en su caso, a nombrar a los 
árbitros y a administrar el arbitraje 

 

No se trata de una actividad administrativa 
arbitral 



Administración como institución 
arbitral 

Actividad administrativa arbitral 

• Creación de órganos 
específicos (adscritos a la 
Administración). 

 

• Mención especial Comisión 
Propiedad Intelectual 

Actividad administrativa arbitral 

 

• Órgano de la Administración 
actúa como árbitro, emitiendo 
el laudo 

 

• sujeción a la legislación arbitral 
privada 

Actividad administrativa arbitral 

 

• Administración resuelve 
conflictos sobre derechos 
privados.  

 

• Acto administrativo 



Administración como institución 
arbitral 

Actividad administrativa arbitral 

• Creación de órganos 
específicos (adscritos a la 
Administración). 

 

• Mención especial Comisión 
Propiedad Intelectual 

Actividad administrativa arbitral 

 

• Órgano de la Administración 
actúa como árbitro, emitiendo 
el laudo 

 

• Sujeción a la legislación arbitral 
privada 

Actividad administrativa arbitral 

 

• Administración resuelve 
conflictos sobre derechos 
privados.  

 

• Acto administrativo 



Administración como institución 
arbitral 

Actividad administrativa arbitral 

• Creación de órganos 
específicos (adscritos a la 
Administración). 

 

• Mención especial a la Comisión 
de Propiedad Intelectual 
(Sección 1ª) 

Actividad administrativa arbitral 

 

• Órgano de la Administración 
actúa como árbitro, emitiendo 
el laudo 

 

• sujeción a la legislación arbitral 
privada 

Actividad administrativa arbitral 

 

• Administración resuelve 
conflictos sobre derechos 
privados.  

 

• Acto administrativo 



Administración como 
institución arbitral 

Actividad administrativa arbitral 

• Creación de órganos 
específicos (adscritos a la 
Administración). 

 

• Mención especial Comisión 
Propiedad Intelectual 

Actividad administrativa arbitral 

 

• Órgano de la Administración 
actúa como árbitro, emitiendo 
el laudo 

 

• sujeción a la legislación arbitral 
privada 

Actividad administrativa arbitral 

 

• Administración resuelve 
conflictos sobre derechos 
privados.  

 

• Acto administrativo 





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

 

• 1.2. Las patentes europeas validadas en España 

 

• 1.3. Las marcas y los dibujos y modelos internacionales 

 

• 1.4. Los derechos de propiedad industrial de la Unión 
Europea 

 

• 1.5. Los derechos de propiedad industrial de otros 
Estados 

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



 

• Conflictos «relativos a la adquisición, utilización, contratación 
y defensa de los derechos de propiedad industrial en aquellas 
materias no excluidas de la libre disposición de las partes 
conforme a derecho». 

 
• Artículo 136.2 LP: «no son de libre disposición, y quedan excluidas de 

la mediación o el arbitraje, las cuestiones relativas a los 
procedimientos de concesión, oposición o recursos referentes a los 
títulos regulados en esta Ley, cuando el objeto de la controversia sea 
el cumplimiento de los requisitos exigidos para su concesión, su 
mantenimiento o su validez». 

• No obstante 

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

• Cuestión reconvencional y teniendo el laudo arbitral 
únicamente efectos inter partes 

 

• Procedimiento extrajudicial invenciones empleados 

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



• Mediación transfronteriza o no 

 

• Ambas partes domiciliadas en España 

• Una en España y otra en otro Estado 

• Ambas en el extranjero (sometimiento) 

 

• Arbitraje internacional 

 

3.  El ámbito territorial 





5.- Las distintas opciones de la OEPM 

Reglamento LP  

D. adicional 6ª, 2  

La puesta en 
marcha del 

funcionamiento 

1º) Sin celebrar 
acuerdos con otros 

organismos 

2ª) Celebrando 
acuerdos 





Principales 
instituciones 

1. El Centro de Arbitraje y Mediación 

de la OMPI. 

2. La mediación en la EUIPO 

 

2.1. El Centro de Mediación de la EUIPO  

 

2.2. El Servicio de Mediación de las Salas de 

Recursos 

 

2.3. La conciliación ante las Salas de Recurso 

 

3.  El Centro de Mediación 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 mediación 

específicos de la propiedad industrial 

 

5. Las instituciones de mediación y 

arbitrales de carácter general 





 

1 

Aprobación de la Orden ministerial, previa 

propuesta de la OEPM, desarrollando el 

funcionamiento de la Oficina como institución 

mediadora y arbitral 

 

 

Aprobación reglamentos de mediación o 

arbitraje. 

2 Selección de los mediadores y de los árbitros   

 

3 

Costes de la mediación y arbitraje 

  

 honorarios de los mediadores y de los árbitros 

 derechos de administración y gestión,  

 

Posibilidad de cuantías más reducidas o unas 

bonificaciones para las PYMES.  

 

4 

Puesta en marcha de un servicio interno que dé 

apoyo a los procedimientos de mediación y de 

arbitraje administrados por la OEPM,  

- gestión de las comunicaciones y 

notificaciones entre las partes y la Oficina  

- y en su caso entre las partes y los árbitros o 

los mediadores.  

 

Recomendable la creación de una plataforma 

digital  

  

presentación, archivo y acceso a los 

documentos presentados, así como 

información sobre la evolución de los 

procedimientos. 

5 Elaboración de formularios normalizados   

Principales medidas a adoptar 



 

1 

Aprobación de la Orden ministerial, previa 

propuesta de la OEPM, desarrollando el 

funcionamiento de la Oficina como institución 

mediadora y arbitral 

 

 

Aprobación reglamentos de mediación o 

arbitraje. 

2 Selección de los mediadores y de los árbitros Requisitos generales 

 

• Mediadores: Titulación universitaria oficial o 

FP superior. Formación 

 

• Árbitros: Nacionalidad. Arbitraje de Derecho 

y Juristas 

 

Requisitos específicos 

 

• Ámbito de aplicación 

 

• Mención de los funcionarios OEPM 

 

• Experiencia 5 años en PI 

 

• Sobre la posible restricción 

 

Sistema de designación 

 

• Transparencia 

 

 

3 

Costes de la mediación y arbitraje 

  

 honorarios de los mediadores y de los árbitros 

 derechos de administración y gestión,  

 

Posibilidad de cuantías más reducidas o unas 

bonificaciones para las PYMES.  

 

4 

Puesta en marcha de un servicio interno que dé 

apoyo a los procedimientos de mediación y de 

arbitraje administrados por la OEPM,  

- gestión de las comunicaciones y 

notificaciones entre las partes y la Oficina  

- y en su caso entre las partes y los árbitros o 

los mediadores.  

 

Recomendable la creación de una plataforma 

digital  

  

presentación, archivo y acceso a los 

documentos presentados, así como 

información sobre la evolución de los 

procedimientos. 

5 Elaboración de formularios normalizados   

Principales medidas a adoptar 



 

1 

Aprobación de la Orden ministerial, previa 

propuesta de la OEPM, desarrollando el 

funcionamiento de la Oficina como institución 

mediadora y arbitral 

 

 

Aprobación reglamentos de mediación o 

arbitraje. 

2 Selección de los mediadores y de los árbitros   

 

3 

Costes de la mediación y arbitraje 

  

 Honorarios de los mediadores y de los árbitros 

 Derechos de administración y gestión 

 

Posibilidad de cuantías más reducidas o unas 

bonificaciones para las PYMES.  

 

4 

Puesta en marcha de un servicio interno que dé 

apoyo a los procedimientos de mediación y de 

arbitraje administrados por la OEPM,  

- gestión de las comunicaciones y 

notificaciones entre las partes y la Oficina  

- y en su caso entre las partes y los árbitros o 

los mediadores.  

 

Recomendable la creación de una plataforma 

digital  

  

presentación, archivo y acceso a los 

documentos presentados, así como 

información sobre la evolución de los 

procedimientos. 

5 Elaboración de formularios normalizados   

Principales medidas a adoptar 



 

1 

Aprobación de la Orden ministerial, previa 

propuesta de la OEPM, desarrollando el 

funcionamiento de la Oficina como institución 

mediadora y arbitral 

 

 

Aprobación reglamentos de mediación o 

arbitraje. 

2 Selección de los mediadores y de los árbitros   

 

3 

Costes de la mediación y arbitraje 

  

 honorarios de los mediadores y de los árbitros 

 derechos de administración y gestión,  

 

Posibilidad de cuantías más reducidas o unas 

bonificaciones para las PYMES.  

 

4 

Puesta en marcha de un servicio interno que dé 

apoyo a los procedimientos de mediación y de 

arbitraje administrados por la OEPM 

 

- gestión de las comunicaciones y 

notificaciones entre las partes y la Oficina  

 

- y en su caso entre las partes y los árbitros o 

los mediadores.  

 

Recomendable la creación de una plataforma 

digital  

  

presentación, archivo y acceso a los 

documentos presentados, así como 

información sobre la evolución de los 

procedimientos. 

5 Elaboración de formularios normalizados   

Principales medidas a adoptar 



 

1 

Aprobación de la Orden ministerial, previa 

propuesta de la OEPM, desarrollando el 

funcionamiento de la Oficina como institución 

mediadora y arbitral 

 

 

Aprobación reglamentos de mediación o 

arbitraje. 

2 Selección de los mediadores y de los árbitros   

 

3 

Costes de la mediación y arbitraje 

  

 honorarios de los mediadores y de los árbitros 

 derechos de administración y gestión,  

 

Posibilidad de cuantías más reducidas o unas 

bonificaciones para las PYMES.  

 

4 

Puesta en marcha de un servicio interno que dé 

apoyo a los procedimientos de mediación y de 

arbitraje administrados por la OEPM,  

- gestión de las comunicaciones y 

notificaciones entre las partes y la Oficina  

- y en su caso entre las partes y los árbitros o 

los mediadores.  

 

Recomendable la creación de una plataforma 

digital  

  

presentación, archivo y acceso a los 

documentos presentados, así como 

información sobre la evolución de los 

procedimientos. 

5 Elaboración de formularios normalizados   

Principales medidas a adoptar 



6 Suscripción de un contrato de 

seguro de responsabilidad civil 

 

• Responsabilidad por hechos propios y por 

hechos del mediador  

- Art. 14 Ley 5/2012 

- Art 21 LA 

• Obligación de seguro o garantía (por 

entidad de crédito)  

- Mediadores (arts. 11 y 26) 

- Institución (art. 29 Regl) 

- Árbitros e instituciones (art. 21.1 

LA) 

- Excepción: Entidades públicas 

 

7 Inscripción de la OEPM como 

institución mediadora en el «Registro 

de Mediadores e Instituciones de 

Mediación» del Ministerio de Justicia.  

  

8 Sistema on line que permita la 

celebración de mediaciones y 

arbitrajes por medios de 

comunicación electrónica a distancia.  

  

9 Adopción de medidas de difusión de 

la actuación de la OEPM como 

institución mediadora y arbitral 

  

Elaboración de modelos de cláusulas y de 

acuerdos de sometimiento a mediación y a 

arbitraje. 

Principales medidas a adoptar 



6 Suscripción de un contrato de seguro de 

responsabilidad civil 

 

  

7 Inscripción de la OEPM como institución mediadora 

en el «Registro de Mediadores e Instituciones de 

Mediación» del Ministerio de Justicia.  

  

8 Sistema on line que permita la celebración de 

mediaciones y arbitrajes por medios de 

comunicación electrónica a distancia.  

  

9 Adopción de medidas de difusión de la actuación de 

la OEPM como institución mediadora y arbitral 

  

Elaboración de modelos de 

cláusulas y de acuerdos de 

sometimiento a mediación y a 

arbitraje. 

Principales medidas a adoptar 



6 Suscripción de un contrato de seguro de 

responsabilidad civil 

 

  

7 Inscripción de la OEPM como institución mediadora 

en el «Registro de Mediadores e Instituciones de 

Mediación» del Ministerio de Justicia.  

  

8 Sistema on line que permita la celebración de 

mediaciones y arbitrajes por medios de 

comunicación electrónica a distancia.  

• Mediación: obligatorio si 

reclamación inferior a 600 euros 

y “las pretensiones de las partes 

no se refieran a argumentos de 

confrontación de derecho 

 

9 Adopción de medidas de difusión de la actuación de 

la OEPM como institución mediadora y arbitral 

  

Elaboración de modelos de 

cláusulas y de acuerdos de 

sometimiento a mediación y a 

arbitraje. 

Principales medidas a adoptar 



6 Suscripción de un contrato de seguro de 

responsabilidad civil 

 

  

7 Inscripción de la OEPM como institución mediadora 

en el «Registro de Mediadores e Instituciones de 

Mediación» del Ministerio de Justicia.  

  

8 Sistema on line que permita la celebración de 

mediaciones y arbitrajes por medios de 

comunicación electrónica a distancia.  

  

9 Adopción de medidas de difusión de la actuación 

de la OEPM como institución mediadora y arbi-

tral 

  

Elaboración de modelos de 

cláusulas y de acuerdos de 

sometimiento a mediación y a 

arbitraje. 

Principales medidas a adoptar 



La adopción obligatoria de medidas para asegurar la 

separación entre las actividades mediadora y arbitral  

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

 

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

 

• Presentación de servicios: debe evitarse cualquier confusión entre el arbitraje y la mediación 

 

• Garantizar que ni el mediador imponga a las partes una solución, ni el árbitro se ocupe de mediar 

 

Pero se permite 

 

• Mediación en la OEPM y, posteriormente arbitraje, también en la OEPM. 

 

• Que una misma persona pueda formar parte del listado de mediadores y del listado de árbitros. 

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



Principales ventajas e inconvenientes 

Pros Cons 

Evita negociar con 
terceros las 

condiciones de la 
colaboración  

Institución 
mediadora y arbitral 

sin «tutelas» de 
terceros 

Por sí sola, y 
desde cero, todo 
el funcionamiento 





8.- La celebración de acuerdos con otros organismos 

Ámbito subjetivo de los 
acuerdos: organismos 
con los que se pueden 

celebrar convenios 

Con cualquier 
organismo, sea 

nacional, europeo o 
internacional 

«con experiencia en 
arbitraje y mediación» 

 

No se exige en PI  

Ámbito objetivo del 
acuerdo: aspectos en 

los que se puede 

recabar la colaboración 

La imposibilidad de 
remitir la 

administración de todo 
el procedimiento a otro 

organismo 

Sobre la posibilidad de 
que otros organismos 
colaboren en aspectos 

concretos 



Ámbito subjetivo de los 
acuerdos: organismos 
con los que se pueden 

celebrar convenios 

Con cualquier 
organismo, sea 

nacional, europeo o 
internacional 

«con experiencia en 
arbitraje y mediación» 

 

No se exige en PI  

Ámbito objetivo del 
acuerdo: aspectos en 

los que se puede 

recabar la colaboración 

La imposibilidad de 
remitir la 

administración de todo 
el procedimiento a otro 

organismo 

Sobre la posibilidad de 
que otros organismos 
colaboren en aspectos 

concretos 

8.- La celebración de acuerdos con otros organismos 



Colaboración en el proceso de 
designación de mediadores y árbitros 

Colaboración en relación con los 
medios materiales necesarios para la 
administración del arbitraje o de la 
mediación 

Colaboración en la labor de impulso 
de la mediación y el arbitraje 

Sobre la utilización de un reglamento 
de arbitraje o de un reglamento de 
mediación de otra institución 

8.- La celebración de acuerdos con otros organismos 

Sobre la posibilidad de 
que otros organismos 
colaboren en aspectos 

concretos 



Métodos alternativas de resolución de 

conflictos en el Derecho de la PI en la EUIPO 

  

Sven Stürmann 

Presidente de la Segunda Sala de Recurso & Mediador 

EUIPO 

 

 

Jornada: Mediación y Arbitraje en la Propiedad Industrial 

¿La OEPM como Institución Mediadora y Arbitral? 

26 de noviembre de 2018 



Sistema judicial de resolución de conflictos 

respecto a MUE/DC 

2 



Appeal 

General Court  

(GC) 

Boards of Appeal 

 (EUIPO) 

First Instance  

(OD - EUIPO) 

Appeal 

Action 

EUTM/CD Court  

(2nd Instance) 

EUTM/CD Court 

(1st Instance) 

Preliminary Ruling 

Supreme Court 
(3rd Instance) 

Court of Justice (CJ) 

Appeal 

Appeal 

MEDIATION  

SERVICES 

INFRINGEMENTS APPLICATIONS - REGISTRATION 

Cancellation/invalidity 

Cancellation/invalidity 

Sistema judicial de resolución de conflictos respecto a MUE/DC 

APPLICATIONS - REGISTRATION 

National IPO 

(1st Instance) 

Appeal 

Court  

(2nd Instance) 

Appeal 

Supreme Court 
(3rd Instance) 

Preliminary Ruling 



• Marcada evolución: En 1999 se presentaron 881 recursos y se dictaron 

246 resoluciones; en 2017 se presentaron 2 761 recursos y los 19 

miembros dictaron 2 694 resoluciones trabajando en 23 idiomas de la 

UE. 

 

• Aumento de la carga de trabajo: Correlación entre solicitudes de 

marcas comunitarias/dibujos o modelos (+5 % al año, previsto hasta 

2020) y recursos (+2,2 %). 

 

• Misión de las Salas: Ofrece a las usuarios un sistema de resolución de 

conflictos efectiva y establecer las prácticas de primera instancia de la 

EUIPO y servir como punto de referencia fuera de la Oficina (las Salas 

resolvieron definitivamente un 90 % de los recursos). 

INTRODUCCIÓN 

4 



 Análisis del ponente: El ponente elige caso a caso el mecanismo de 

resolución de conflictos más eficaz. 

 

 Lucha contra los gastos y retrasos innecesarios: uso juicioso de los 

recursos. 

 

 Intervención en el procedimiento: Los ponentes desempeñan un papel 

activo para resolver rápidamente los problemas relativos al alcance y 

calendario del procedimiento.  

 

 Empoderar a las partes: Se ofrecen opciones para resolver el conflicto 

bajo la orientación de la persona encargada de tomar la decisión. 

RESOLUCION DE CONFLICTOS EFECTIVA: SISTEMA DE GESTIÓN ACTIVA DE ASUNTOS 

5 



 Soluciones globales: intentar ofrecer una solución para controversias 

paralelas entre las mismas partes. 

 

 Procesos eficaces y adaptados para la resolución de conflictos. 

 

 Resolución rápida. 

6 

RESOLUCION DE CONFLICTOS EFECTIVA: SISTEMA DE GESTIÓN ACTIVA DE ASUNTOS 



Las Salas de  Recurso  

Servicio de Conocimiento  
y Apoyo 

Secretaria 

Gran Sala Director 

Presidente de las Salas de Recurso 

 

Oficina del Presidente 
(HoC) 

 

Actividades operacionales Actividades jurisprudenciales 

2nd Board of Appeal 

Chairperson 

3rd Board of Appeal 

Chairperson 

1st Board of Appeal 

Chairperson 

4th Board of Appeal 

Chairperson 

5th Board of Appeal 

Chairperson 

Servicio de Resolución  
Alternativa de Conflictos 

 

Presidium 



 

OPCIONES DE RESOLUCION EFECTIVA DE 

CONFLICTOS DE LAS SALAS DE RECURSO DE 

LA EUIPO 
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 RESOLUCIÓN DE UN SOLO MIEMBRO 

 

 RESOLUCIÓN EN COMPOSICIÓN DE TRES MIEMBROS 

 

 RESOLUCIÓN DE LA GRAN SALA 

 

 PROCEDIMIENTO DE RERCURSO ACELERADO 
 

OPCIONES DE RESOLUCION EFECTIVA DE CONFLICTOS  

9 



El Servicio de Resolución Alternativa de 

Conflictos de las Salas de Recurso 

10 



 

RESOLUCIÓN A TRAVES DE LA CONCILIACIÓN 

 

11 



• El ponente alienta a las partes a poner fin al conflicto; 

 

• Presenta propuestas para resolver amistosamente el asunto; 

 

• Llama a cada una de las partes o celebra una teleconferencia o se 

comunica con ellas por correo electrónico; 

 

• El ponente debe permanecer neutral y dar el mismo trato; 

 

• Debe abstenerse de expresar opiniones sobre el resultado del asunto; 

 

• Puede proponer la suspensión y ayudar a una solución negociada. 

OPCIONES DE REC CONCILIACIÓN (Decisión n.º 2014-2 del Presidium, de 31 de enero de 2014) 

12 



Estadísticas 

13 



 

RESOLUCIÓN A TRAVES DE LA MEDIACIÓN 

 

14 



 Si lo juzgara útil, la Oficina invitará / podrá invitar a las partes a una conciliación 

en procedimientos:  

 

 de oposición de MUE (Art. 47(4) RMUE), 

 de caducidad o de nulidad de MUE (Art. 64(4)   RMUE), 

 de nulidad de DCR (Art. 31(5) RDC). 
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 La base legal del Servicio de Mediación de la EUIPO 



Decisión del Presidium 2011-1 sobre Mediación 

 

Decisión del Presidente de la EUIPO EX-11-04 sobre gastos administrativos 

 

Reglas del Presidium sobre la mediación. 

 

Cf. Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre ciertos 
aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles. 
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 El marco legal del Servicio de Mediación de la EUIPO 



• Los examinadores y los miembros de las divisiones de oposición, las divisiones 

de anulación, las divisiones de nulidad o las Salas de Recurso no podrán ser 

nombrados mediadores en caso de que tengan un interés personal en el asunto 

ni si se han visto implicados anteriormente en el mismo como representantes 

de una de las partes o han participado en la resolución recurrida. El mediador 

no podrá participar en ningún procedimiento posterior relativo al caso en 

cuestión. 
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Neutralidad e imparcialidad de los mediadores 

 Principios fundamentales  
 



• Las informaciones y todos los documentos que sean intercambiados y recabados por 

primera vez en el marco del procedimiento de mediación serán absolutamente 

confidenciales. No podrán ser transmitidos a terceros ni utilizados en otros 

procedimientos. Tanto las partes como el mediador respetarán el principio de 

confidencialidad. Dicha norma será establecida por escrito en el acuerdo de 

confidencialidad del procedimiento de mediación. 
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Confidencialidad 

 Principios fundamentales  
 



19 

 Cuando la disputa sobre la marca concierne al carácter distintivo de la marca. 

 Cuando las disputas son ex parte en general. 

Disputas de PI no idóneas para la mediación 

 Aplicabilidad de la mediación  
 



 Cuando las partes han llegado a un punto muerto en las negociaciones de 

acuerdos existentes. 

 Cuando las partes quieren o deben seguir manteniendo una relación después de 

la disputa. 

 Cuando las partes desean una resolución sin publicidad alguna. 

 Cuando los temas son sensibles o implican la divulgación de información sensible 

y/o confidencial. 
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 Disputas de idóneas para la mediación 
 

Disputas de PI idóneas para la mediación 



21 

 Oposición de marcas en base a motivos relativos 

 Anulación de marcas en base a motivos relativos 

 Disputas sobre propiedad de marcas / diseños 

 Disputas sobre licencias de derechos de PI 

 Disputas sobre violación de derechos de PI 

Disputas de PI idóneas para la mediación 

 Aplicabilidad de la mediación  
 



Aspectos prácticos del Servicio de Mediación de 

las Salas de Recurso 
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Información:  https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/mediation  

https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/mediation


 Acceso fácil y proceso transparente  

 Solicitud de mediación 

 En cualquier momento del procedimiento (de recurso) 

 Sin límite en cuanto al alcance de la mediación 

 Suspensión del procedimiento ante las Salas de la EUIPO 
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Inicio de la mediación 

El recurso al instrumento de la mediación 
 



Process Card 
ISO 9001  



¿Dónde? 

• Alicante 

 
 
 
 
 
 
 

• Bruselas (sujeto a un coste de 750 euros) 
 

 



Fases de la mediación del Servicio de Mediación 

de las Salas de Recurso 
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Preparación 

Apertura 

Exploración 

Búsqueda de 
soluciones 

Conclusión 

Fases de la mediación  

 



Sexta fase: Seguimiento 
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Estadísticas 
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Ejemplos prácticos del Servicio de Mediación de 

las Salas de Recurso 
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Controversias tratadas en las mediaciones (1) 

• Conflicto relativo a marcas nacionales y comunitarias entre dos asociaciones 

profesionales sin ánimo de lucro - reflejo de un conflicto de organización 

territorial entre las asociaciones y de su filosofía asociativa 

        Resultado: Creación de un comité y una agenda de colaboración y    

         organización  
 
 
 

• Inclusión de una denominación de origen en una marca comunitaria, 

internacional y de EEUU. Primer acuerdo: los abogados iban a reunirse para 

acordar el nuevo diseño de la marca. No funcionó  - las partes solicitaron una 

segunda mediación. 

        Resultado: Retirada de todas las marcas a cambio de una compensación  

        económica 
 



Conflictos tratados en las mediaciones (2) 

• Dos multinacionales con marcas comunitarias idénticas y conflictos potenciales 

en todo el mundo.  

        Resultado: Las partes estaban cerca del acuerdo, pero fracasó; una de las 

       partes no tenía poder suficiente para decidir en nombre de la empresa. 

 

 

 

 

• Una firma estatal y una mediana empresa tenían unos 10 procesos 

administrativos y judiciales pendientes a nivel nacional y ante la Oficina        

Resultado: Acuerdo entre las partes según el cual una compañía compra la 

marca de la otra 
 



 

Segunda edición de la 

 

“IP Mediation Conference” 

 

30 y 31 mayo de 2019  

 

en la EUIPO 
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 1st session: The added value of Mediation – Truths and lies about Mediation  

 2nd session: Mediation trends and practices in various IP areas around the globe 

 3rd session: Judicial IP Mediation  

 4th session: Artificial Intelligence (AI) and Mediation 

 5th session: How far can the mediator go? - Intervention and Influencing Skills in IP 

disputes 

 6th session: Hybrid Mediation techniques 

 Segunda “IP Mediation Conference” – 30 y 31 mayo 2019 

 



Muchas gracias por su atención 
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