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RESUMEN

El presente trabajo estudia la posibilidad de solucionar conflictos relacionados a la
propiedad industrial sobre temas contractuales, de registro, validez e infraccion mediante

arbitraje como politica publica.

Asimismo se hace un analisis respecto del primer planteamiento enfocandose en cada
una de las figuras de la propiedad industrial ademas de estudiar los elementos del arbitraje
como metodo alternativo de solucién de conflictos y su idoneidad en conflictos derivados de

derechos de propiedad industrial.

Por otro lado se busca cotejar la teoria con la préactica a través del estudio comparativo

de laudos arbitrales y legislaciones relevantes.



ABREVIATURAS

CCl Céamara de Comercio Internacional
MASC Método(s) Alternativo(s) de Solucion de Conflictos

OMPI Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual
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INTRODUCCION

Doctrinariamente varios autores han sostenido que no es admisible el arbitraje sobre
derechos que no son transigibles o que no son disponibles por su naturaleza no obstante, en
contraposicion, hay otros que sostienen que este alcance y contenido del arbitraje sera de-

terminado por las partes litigantes que son los involucrados directos en el conflicto.

Partiendo de esta premisa es necesario determinar cudndo un conflicto relacionado a
un derecho de propiedad industrial es susceptible de someterse a arbitraje puesto que aque-
llos derivados de obligaciones de dar, hacer o no hacer provenientes de un contrato, como
respuesta obvia, si son susceptibles y méas bien son los derechos de propiedad industrial que
chocan con el interés pablico y la politica publica los que necesitan ser estudiados.

Para realizar este estudio se dividen los conflictos, por un lado, que pudieran surgir a
partir de su naturaleza y, por otro lado, los que pudieran surgir dependiendo de la figura pro-
tegida. Determinar si los elementos del arbitraje son aplicables a este tipo de conflictos y
cuando son aplicables, es de fundamental importancia para concluir la pertinencia, viabili-

dad, utilidad y sus ventajas o0 desventajas.

Una de las posiciones mas desafiantes a la doctrina respecto de la arbitrabilidad en te-
mas de arbitraje de la propiedad industrial es la del derecho esparfiol ya que establece que se
podria arbitrar las oposiciones marcarias con lo que respecta a la similitud en el registro,
para que posteriormente la administracion acepte ese laudo y emita su resolucion en el mis-
mo sentido, méas no sobre los requisitos de registrabilidad. No obstante esto es necesario pre-
guntarse ¢seria conveniente esto? A pesar de esto, las oficinas de Propiedad Industrial si co-
bran por lo general una tasa para iniciar una oposicion la cual puede ser reemplazada por la
tasa arbitral pero esto dependeria del Centro que vaya a administrar el arbitraje, sin perjuicio

de esto hay arbitrajes “expeditos” los cuales pueden ser una respuesta a esta interrogante.

De igual manera el establecer una posicién sobre la arbitrabilidad de derechos de pro-

piedad industrial en arbitrajes nacionales e internacionales es necesario puesto que el choque
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o conflicto que puede existir entre aquello que se determine en un laudo arbitral nacional y
su ejecucion, serd muy distinto a los efectos de un laudo arbitral internacional en su ejecu-

cion dentro de una jurisdiccion determinada.
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CASO O PROBLEMA

La propiedad industrial es aquella rama de las ciencias juridicas que protege los dere-
chos intangibles de las personas, naturales o juridicas, para que puedan ejercer el ius prohi-
bendi frente a la infraccion de quienes los conculquen en virtud del derecho de exclusion que
el Estado les otorgue. Si bien uno de los principios de la propiedad industrial es la territoria-
lidad, partiendo del hecho que en casi todos los paises se los concede bajo el sistema atribu-
tivo, no es menos cierto que estos derechos son ejercidos por un mismo titular en varios pai-

ses y que en muchas ocasiones existen negocios juridicos sobre estos.

Toda vez que el mundo empresarial se mueve a un ritmo extremadamente rapido la
sobrecarga en la funcion judicial de los paises representa una grave pérdida pecuniaria para
los titulares de los derechos de propiedad industrial, de esta manera las bondades del arbitra-
je son utilizadas cada vez mas frecuentemente por quienes mantienen negocios en varios
paises. La problematica precisamente erradica en ¢cudl es el limite del interés privado sobre
sus derechos de propiedad industrial frente al interés pablico en un arbitraje como método

alternativo de solucién de conflictos?

Esta pregunta abarca pequefias aristas tanto legales como procesales, siendo asi que
surgen las interrogantes de ¢puede la propiedad industrial someterse al arbitraje? ¢Se pueden
someter a arbitraje los derechos de propiedad industrial sobre cualquier figura protegida?
¢Se aplican los mismos principios generales del arbitraje al arbitraje de propiedad industrial?
¢ Qué pasa si un laudo arbitral afecta o desafia el derecho otorgado por un Estado? ;Como se
ejecutarian los laudos arbitrales nacionales e internacionales relacionados a un litigio de pro-
piedad industrial? ¢Se pueden someter a arbitraje temas relacionados con el registro de la
propiedad industrial? ;Conviene a un Estado que se vuelva una politica publica el someter a

arbitraje cualquier tema relacionado a la propiedad industrial incluyendo los temas de infrac-
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cion? ¢Existe algun perjuicio en la confidencialidad de los procesos? ¢Existe algin perjuicio
para con la sociedad que los temas de propiedad industrial sean confidenciales? ;Cual es el

interés colectivo sobre la propiedad industrial?

Como hipotesis se plantea que el arbitraje al ser un método alternativo de solucion de
conflictos a la justicia ordinaria aceptado por muchos paises, e incorporado en sus legisla-
ciones, como solucion para los problemas que ésta presenta —cualquiera sea el motivo- po-
dria también convertirse en la respuesta para que se ventilen litigios bajo este procedimiento
relacionados derechos de propiedad industrial no solamente derivados de contratos sino so-

bre su registro, su validez e infraccion como politica publica.

Metodoldgicamente, a fin de elaborar el presente trabajo, se abordara el problema de
manera analitica para determinar la naturaleza de los métodos alternativos de solucién de
conflictos, eventualmente llegar al arbitraje y sus elementos. Asimismo se empleara este
método para desarrollar la capacidad de los derechos de propiedad industrial en ser someti-

dos al arbitraje bajo el concepto del interés pablico.

Una vez expuestos los conceptos necesarios para comprender el arbitraje y los dere-
chos de propiedad industrial, mediante Idgica inductiva se podra determinar la viabilidad de
que la arbitrabilidad de los derechos de propiedad industrial.

A razon de que este problema tiene un trato similar y un tanto uniforme en muchas ju-
risdicciones en necesario compararlo con aquellas que no comparten la misma linea puesto
que de esta manera se logrard obtener un aporte empirico valioso. También sera necesario

analizar el problema a la luz de pronunciamientos judiciales y de tribunales arbitrales.

Finalmente para obtener el resultado del estudio una vez que se hayan expuesto todos
los elementos sera necesario sintetizarlos y arrojar una respuesta sobre las incdgnitas que

crea la arbitrabilidad de los derechos de propiedad industrial.



CarPiTuLO |
METODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS -
MASC

Los métodos alternativos de solucion de conflictos — MASC, son procedimientos al-
ternos a la justicia ordinaria aceptados mundialmente por las legislaciones que permiten, en
determinadas materias —segun la jurisdiccién-, obtener solucién a un problema de manera
rapida, flexible, confidencial y definitiva toda vez que son los interesados quienes de manera
voluntaria se comprometen a someter sus conflictos a éstos e inclusive, como en el caso del

arbitraje, renunciando a los jueces de su domicilio.

Uno de los ejes principales en los MASC es que giran en torno a la transigibilidad o,
Ilamado de otra manera, disponibilidad de los derechos sobre los cuales se los aplica. Esto
parte del hecho que si bien son terceros que someten voluntariamente su conflicto para ser
resuelto mediante cualquiera de estos métodos, no pueden disponer de derechos cuya afecta-
cién vulneraria el interés publico o comdn de toda una sociedad por lo que se enfocan me-
ramente en derechos relacionados con el comercio o que pueden finalizar con la transaccién
de numerario, como puede ser, en el caso ecuatoriano, la obligacién de un padre de familia
en pagar las pensiones de alimentos de sus hijos en un juicio de divorcio y que haya llegado
a un acuerdo de mediacion previo al juicio en el que solamente se litigaria sobre la disolu-
cién y liquidacion de la sociedad conyugal. Otro ejemplo es en el cual se puede utilizar la
mediacion para establecer la forma de pago por dafios y perjuicios a consecuencia de un deli-

to penal sin decirse absolutamente nada sobre la pena.

De esta manera las distintas legislaciones, si bien aceptan estos métodos, han determi-
nado ciertos limites para su aplicacion intentando dejar en claro aquella materia que podria

ser beneficiada de sus bondades.
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Es de peculiar interés el analizar las distintas maneras, e inclusive ingeniosas, que el
ser humano ha buscado para satisfacer sus necesidades y obtener una solucién rapida defini-
tiva a sus problemas sin tener que entrar a la justicia ordinaria puesto que ésta acarrea consi-
go grandes desventajas como es la sobrecarga de trabajo que tienen los jueces, falta de espe-

cializacion, poca flexibilidad, problemas de jurisdiccion, entre otros.

Es asi que en busqueda de estas alternativas a la justicia ordinaria o de simplemente
solucionar un conflicto de manera amistosa se logran obtener como resultado: la negocia-
cion, la mediacidn, el arbitraje y méas recientemente los denominados dispute boards. No en
todos se busca mantener una buena relacion entre las partes sin embargo es un elemento de
particular interés en muchas ocasiones. A pesar de esto, si bien caracteristicas podran ser
diferentes, todos buscan al menos dos propdsitos en comudn que son: evitar que el problema
entre a ser resuelto mediante la justicia ordinaria y resolver dicho problema de manera defi-

nitiva &gil.

81. LA NEGOCIACION

La negociacion perse no entrafia un concepto dificil de entender puesto que, a simple
vista, su resultado dependera de los estilos de negociacion que las partes utilicen para satis-

facer sus intereses sin tener que someterse necesariamente a requisitos formales.

Ahora bien, a pesar de lo dicho en el parrafo anterior, no hay que quitar de vista un
elemento que nos acompafard durante todo este trabajo que es la legalidad del acuerdo al
que se haya llegado.

El resultado de la negociacion y la manera en la que se llevé deberan siempre respon-
der a la normativa vigente de la jurisdiccion en donde se la haya efectuado o donde dicho
resultado surtira efectos puesto que no podra ser contraria al orden publico, haberse obtenido
mediante vicios del consentimiento —error, fuerza (violencia) o dolo-, incapacidad absoluta
de la persona con quien se llego al acuerdo, legalidad del acuerdo como por ejemplo el obje-

to ilicito.

10
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La negociacion busca satisfacer los intereses de las partes involucradas, que pueden
ser mas de dos, sin que intervenga ningun tercero por lo que se la hace de manera directa y
responde mas a un tema de habilidad en la comunicacion antes que en una destreza de actuar

prueba o argumentar legalmente sobre determinado conflicto o para evitar uno.

8§ 2. MEDIACION

La mediacion es un MASC un tanto méas complejo que la negociacion pero no llega al
nivel de un arbitraje puesto que, como se indic6 al principio, cada uno de estos métodos ha
desarrollado caracteristicas propias no obstante buscan objetivos similares.

Este MASC ha sido aceptado por un gran nimero de jurisdicciones y ha obtenido ex-
celentes resultados puesto que el acercamiento que existe entre las partes a fin de resolver un
conflicto o evitar uno, ha evitado o ha resuelto —una vez iniciado un proceso judicial o un
proceso arbitral- conflictos que tomarian afios o que ya han tomado afios y un costo (pecu-

niario o desgaste de la persona) altisimo.

Para diferenciar con precision a este MASC con el expuesto en lineas anteriores es ne-

cesario desarrollar sus caracteristicas a continuacion.

2.1. Mediador

A diferencia de una negociacion este MASC tiene la intervencion de una persona, por
lo general, especializada que es imparcial con las partes. Es un principio basico dentro de
este MASC que el mediador no tenga ningun tipo de conflicto de intereses con las partes y
que de haberlos se abstenga de intervenir en el caso.

El mediador o mediadora, dependiendo de la legislacion, podran ser independientes o
constar en la lista de un Centro de Mediacion del cual contaran con la autorizacion para ejer-
cer dicha actividad; en paises como el Ecuador se hace un registro ante el Consejo de la Ju-

dicatura.

11
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La imparcialidad del mediador es lo que lleva a un acercamiento entre las partes a fin
de que resuelvan sus diferencias y logren llegar a un acuerdo no obstante, al ser la mediacién
voluntaria y el mediador un tercero imparcial, dicho acuerdo no podra ser impuesto bajo
ningun concepto por el mediador sino que son las partes involucradas las que deberén gene-

rar formulas de arreglo.

En un primer acercamiento con la propiedad industrial podemos dar un ejemplo de lo
mencionado a través del articulo 8 del Reglamento de Mediacion de la Organizacion Mun-
dial de la Propiedad (OMPI):

“Articulo 8
El mediador sera neutral, imparcial e independiente.”

No obstante se debe tener en cuenta que esta conducta del mediador es inherente a su
calidad a pesar de la materia sobre la cual versa el conflicto puesto que, analizando otro
ejemplo, como bien lo establece el articulo 7 del Reglamento de Mediacion de la Camara de

Comercio Internacional (CCI), en su numeral 3:
“Articulo 7

3. Al establecer y conducir la mediacion, el Mediador deberé guiarse por los deseos de
las partes, a las que tratara con equidad e imparcialidad.”

A nivel nacional en el Ecuador este comportamiento del mediador no solamente esta
normado a nivel reglamentario sino que se encuentra establecido en la Ley de Arbitraje y

Mediacion, articulo 43:
“Articulo 43

La mediacion es un procedimiento de solucion de conflictos por el cual las partes, asis-

tidas por un tercero neutral llamado mediador...”

Con lo cual son concordantes los reglamentos de los Centro de Mediacion como el
Centro de Mediacion y Arbitraje de la Camara de Comercio Ecuatoriano Americana que

establece:

“Articulo 84

12
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El mediador debera actuar en forma imparcial y confidencial, y en su actuacion dara a
las partes atencion igualitaria. EI mediador no tiene autoridad para imponer un acuerdo entre

las partes, pero facilitara el alcance de una solucion satisfactoria entre éstas.”

La mediacion mayoritariamente puede concluir a través de un acta total de acuerdo de
mediacion, acta parcial de acuerdo de mediacion, acta de imposibilidad de acuerdo de me-
diacion o constancia de imposibilidad de mediacion. La primera hace referencia a que se
Ileg6 a un acuerdo absoluto sobre todos los puntos en los cuales las partes mantenian una
diferencia o conflicto; la segunda implica que solamente se resolvieron algunos de los pun-
tos de conflicto mientras que otros quedaron abiertos para que las partes tomen la decision
que consideren pertinente —existiendo la posibilidad de un futuro inclusive mediar dichos
puntos-; la tercera, como su nombre lo indica, implica que no se llegd a un acuerdo sobre
ninguno de los puntos o temas tratados en la mediacion; y, finalmente, la constancia de im-
posibilidad de mediacién quiere decir que una de las partes, 0 ninguna, asistié a la mediacion
por lo que ésta ni siquiera fue posible de realizar. En cualquiera de todos estos escenarios
siempre se emitira un acta o constancia (documento) por parte del mediador como una espe-

cie de fedatario.

13
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.1.

Confidencialidad

Imparcialidad

Definitiva

Voluntariedad

Flexibilidad o informal

Rapida

8§ 3. ARBITRAJE

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

En derecho

En equidad

Adhoc

Administrado

Nacional

Internacional

84. DISPUTE BOARDS

LA ARBITRABILIDAD DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
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5.7. Agil en el tiempo y confiable
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