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Tendencias internacionales en la solucion

de controversias en materia de tecnologia, medios
de comunicacién y telecomunicaciones, incluidas
las controversias de propiedad intelectual

por Ignacio de Castro, Leandro Toscano

y Gonzalo Bleda Navarro

1. Introduccién

Los derechos de propiedad intelectual (PI) y los derechos sobre tec-
nologia son elementos clave de la innovacién y de los procesos creativos,
por lo que su explotacién eficiente es fundamental para el éxito empresa-
rial. Aunque la redaccién cautelosa de los contratos reducird la frecuencia
de las controversias, éstas pueden surgir a veces. Por lo tanto, es esen-
cial que las controversias sean manejadas y resueltas eficientemente. Las
partes en contratos con componentes de PI y tecnologia deben prever
mecanismos apropiados para prevenir y resolver posibles controversias
de manera eficiente tanto desde el punto de vista del tiempo como de los
costes, a fin de evitar largas y costosas actuaciones judiciales.

El informe de la encuesta sobre controversias en materia de tecnolo-
gifa, medios de comunicacién y telecomunicaciones' (Encuesta TMT),
publicada recientemente por la School of International Arbitration (SIA)
of Queen Mary University of London, destaca las tendencias en el uso de
mecanismos de resolucién de controversias en asuntos de TMT, inclu-
yendo PI. La Encuesta TMT cubre distintos tipos y tamafio de contro-
versias, politicas y preferencias internas de resolucién de controversias,
mecanismos de resolucién de controversias en la practica, asi como una
comparativa de las fortalezas y clasificaciones de las instituciones que
proveen servicios de solucién de controversias.

! Considerada como una publicacién relevante en la comunidad de arbitraje internacional, la
encuesta de Queen Mary, por primera vez enfocada en el sector TMT, involucré 343 respuestas
escritas y 62 entrevistas personales. El informe de la Encuesta TMT estd disponible en htep://
www.arbitration.qmul.ac.uk/docs/189659.pdf.
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Como ya se comenté en LES Nouvelles’, el Centro de Arbitraje y
Mediacién de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (el
Centro de la OMPI) llevé a cabo en 2013 la encuesta internacional sobre
solucién de controversias en transacciones de tecnologia® (Encuesta de la
OMPI), enfocada a un mejor entendimiento de las estrategias y practicas
en controversias relacionadas con la transferencia de tecnologfa.

En este articulo se destacardn las principales conclusiones de la En-
cuesta TMT en conexién con las tendencias y pricticas observadas en la
Encuesta de la OMPI y la experiencia del Centro de la OMPL.

El Centro de Arbitraje y Mediacién de la OMPI

Con oficinas en Ginebra y Singapur, el Centro de la OMPI** ofrece
opciones alternativas de solucién de controversias (conocidas por sus
siglas en inglés como ADR — Alternative Dispute Resolution) para per-
mitir a las partes resolver sus conflictos comerciales locales o transfron-
terizos. Las opciones de ADR ofrecidas por el

Centro de la OMPI son la mediacidn, el arbitraje, el arbitraje acele-
rado y la decisién de experto. El Centro de la OMPI es internacional
y estd especializado en controversias sobre PI y tecnologia, incluidas
las controversias en TMT. Tiene un fuerte enfoque en el control del
tiempo y coste de sus procedimientos.

Los servicios de ADR del Centro de la OMPI son utilizados por em-
presas multinacionales, pequefias y medianas empresas (PyMEs), cen-
tros de investigacion y desarrollo (I + D), universidades e inventores
de todo el mundo. El Centro de la OMPI también colabora con las
oficinas nacionales de PI y otras organizaciones interesadas en la PI
para promover el uso de los mecanismos ADR de la OMPL.>

*SCHALLNAU, Judith — Survey results confirm growing trend in favor of ADR, LES Nouvelles,
Journal of the Licensing Executives Society International, junio de 2014.

% Los resultados de la Encuesta de la OMPI estdn disponibles en http://www.wipo.int/amc/en/
center/survey/results.html.

* Informacién adicional sobre el Centro de la OMPI en http://www.wipo.int/amc/es/index.html
> Informacién sobre los servicios ADR de la OMPI para sectores especificos se encuentra dispo-
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2. Tipos y tamaiios de las controversias en TMT

Como se indica en la Encuesta TMT, el término “TMT” (Tecno-
logia, Medios y Telecomunicaciones) abarca una amplia gama de pro-
ductos y servicios en una extensa variedad de sectores. Las transacciones
transfronterizas de TMT estdn creciendo en nimero y complejidad, y la
dimensién internacional de los proyectos de TMT a menudo involucran
cuestiones complejas relacionadas con los derechos de PI, tales como
patentes, marcas, derechos de autor incluyendo software o know-how.

Segtin la Encuesta TMT, en los Gltimos 5 anos, los tipos de contra-
tos que mds han dado lugar a controversias de TMT son: controversias
relacionadas con PI (50%), joint-venture | colaboracién entre empresas
(39%), licencias (37%), tecnologias de la informacién y la comunicacién
(TICs) (35%), acuerdos de confidencialidad / no divulgacién (conocidos
también por sus siglas en inglés como NDA) (20%) y externalizacién de
servicios (14%).

La Encuesta TMT concluyé que existen diversas razones por las que
surgen controversias en relacién con PI, desarrollo / implementacién /
integracion de sistemas, gestion de reputacién y externalizacién de servi-
cios. Esta diversidad de razones estd conectada con la variedad de sectores
industriales involucrados en la Encuesta TMT. Por ejemplo, para los pro-
veedores de TICs, muchas controversias se relacionan con la entrega del
servicio contratado. Las controversias sobre sistemas informdticos comu-
nes suelen estar relacionadas con retrasos, requisitos y fallos para alcanzar
los objetivos de negocio.

Las controversias de PI estdn relacionadas principalmente con la in-
fraccién de marcas, patentes y derechos de autor. Los encuestados en la
Encuesta TMT también mencionaron secretos comerciales y controver-
sias sobre estindares de patentes esenciales (en inglés denominados como
Standard Essential Patents o SEP).

nible en http://www.wipo.int/amc/es/center/specific-sectors.
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La experiencia del Centro de la OMPI demuestra que el 30% de los
casos administrados estin relacionados con patentes, seguidas de con-
troversias en materia de tecnologfa de la informacién y la comunica-
cién (TICs) (29%), marcas (19%), derecho de autor (7%) y otras dreas
comerciales, incluyendo franquicia y controversias sobre distribucién

(15%).° (Figura 1)

Marcas . Patentes
Coexistencia ; : Licencias cruzadas
Infracciones Infracciones

Licencias Licencias

Oposiciones Titularidad
Renovaciones Consorcios de patente
I+D / Transferencia de
tecnologia

Pago de regalias
Comerciales oo

Distribucion

Frergia COUCEERRY ... Derechos de Autor
Franquicias Arte

Marketing Broadcasting
Deporte Entretenimiento

Cine y medios de
H comunicacion
TICs Infracciones

Aplicaciones moviles Formatos de TV
Externalizacion

Integracion de sistemas

Desarrollo de software

Licencias de software

Telecomunicaciones

Figura 1: Tipos de controversias en los casos de mediacién, arbitraje y decisién de experto

en la OMPI.

Las controversias relacionadas con los contratos de T1 y/o de las TICs
se someten cada vez més a la mediacién y al arbitraje de la OMPI. Estas
controversias surgen de contratos de externalizacién de servicios, acuerdos
de integracion de sistemas, licencias de patentes relacionadas con TICs,
contratos relacionados con telecomunicaciones, y contratos de software
(tales como desarrollo de software, licencias y contratos de mantenimien-
to). El Centro de la OMPI también ha administrado controversias rela-

¢Informacién sobre la experiencia del Centro de la OMPI y el volumen de casos est4 disponible
en http://www.wipo.int/amc/en/center/caseload.html.
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cionadas con la calidad / rendimiento del software entregado, la entrega
adecuada, el cédigo fuente y controversias sobre el depdsito del mismo (o
escrow), asi como las controversias entre distribuidores, entre otros.

Los encuestados por la OMPI indicaron que entre los contratos re-
lacionados con la tecnologia, las licencias son el tipo de contratos que
derivan en mayor nimero de conflictos. Los contratos de I + D se ubi-
caron en segundo lugar, seguidos por los NDA, acuerdos alcanzados en
el marco de litigios previos, cesiones y acuerdos de fusién y adquisicién
(por sus siglas en inglés MerA).

Ejemplo de caso: Mediacién OMPI sobre una controversia en
materia de licencia de patentes de telecomunicaciones

Una empresa europea de telecomunicaciones licencié patentes en
EE.UU., Europa y Asia, relacionadas con tecnologia de telecomuni-
caciones, a una empresa norteamericana desarrolladora de productos
inaldmbricos. El acuerdo de licencia inclufa una cldusula segin la cual
cualquier disputa surgida de o en conexién con el acuerdo debia ser
sometida a un procedimiento de Mediacién OMPI seguido, ante la
ausencia de solucién, por un procedimiento de Arbitraje.

Cuatro anos después de concluir su acuerdo, las partes discreparon
en relacién a la interpretacién del ambito de aplicacién de la licencia
sobre el uso y, en consecuencia, el licenciante alegd que el licenciatario
habia violado sus patentes mediante el uso de las tecnologias licencia-
das mds alld del alcance de la licencia.

La empresa de telecomunicaciones europea inicié un procedimiento
de Mediacién OMPI. El Centro sugirié a las partes potenciales media-
dores especializados en patentes y tecnologia de telecomunicaciones.
Con la ayuda del mediador, las partes fueron capaces de resolver su
controversia dentro de los cinco meses del comienzo de la mediacién.

Segtin los resultados de la Encuesta TMT, las controversias sobre
TMT son de alto valor y riesgo, sobre todo en Europa y América del
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Norte. Muchas controversias han implicado cantidades superiores a
USD 100 millones. Entre las posibles razones de ello cabe citar la ma-
durez comercial y legal de estos mercados, la ubicacién de la sede de las
empresas multinacionales de tecnologia y una cultura entre las empresas
mis litigiosa. Las sumas en los casos de ADR de la OMPI han variado
desde USD 15.000 (por ejemplo, litigios sobre licencias de software) a
USD 1.000 millones (por ejemplo, controversias complejas de multiples
patentes).

3. Eleccién y uso de los mecanismos de resolucién de controversias

E175% de los encuestados de la Encuesta TMT indicaron que tienen
una politica de resolucién de controversias. Dentro de esa politica, la
mediacidn suele ser el mecanismo mds alentado, seguido por el arbitraje.
Para el arbitraje, los tres elementos mds importantes para los encuestados
son: la institucién, la sede del arbitraje y la confidencialidad. Finalmen-
te, el litigio en sede judicial estd considerado como el método menos
deseable.

Es interesante observar que aunque el arbitraje fue el mecanismo de
resolucién de controversias preferido, el litigio fue el mds utilizado por
los encuestados de la Encuesta TMT. Como se explica en el informe de la
Encuesta TMT, esto puede ocurrir porque, si bien se prefiere el arbitraje,
muchas controversias surgen mds de 5 afios después de la redaccién del
contrato, y a veces no es posible introducir disposiciones de arbitraje en
las cldusulas de resolucién de controversias en la fase de negociacién del
contrato.” Un andlisis estadistico de la experiencia de la OMPI en mate-
ria de ADR confirma estas explicaciones.

Segtin la Encuesta TMT, la decisién de iniciar un litigio o arbitraje
suele ser del Consejo (en inglés Board), y se determina principalmente
por los costes legales (50%), la fortaleza de la posicién legal y argumentos
(44%), la relacién de las partes (37%), y la conveniencia desde la pers-
pectiva de negocio (34%).

7 Encuesta TMT, pp. 22-23.
8 Encuesta TMT, p. 23.
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Los resultados de la Encuesta de la OMPI revelaron que la sumisién a
tribunales judiciales era la cldusula de solucién de controversias més utili-
zada por los encuestados (32%), seguida de arbitraje (acelerado) (30%) y
mediacién (29%). El uso de la mediacién fue tanto como un mecanismo
independiente de solucién de controversias (12%) como en combinacién
con litigios judiciales, arbitraje (acelerado) o decisién de experto (17%).
Encontrar una solucién desde una perspectiva de negocio fue un factor
importante cuando los encuestados eligen la mediacién como método de
solucién de controversias.

Los encuestados por la OMPI en general sefalaron un mayor uso de
la mediacién, que percibian como un mecanismo especialmente eficiente
en atencién de los costes y el tiempo, por si solo o en combinacién con
negociaciones directas, arbitraje (acelerado) o litigios judiciales. Un 40%
de los casos de mediacién y arbitraje presentados ante el Centro de la
OMPIT son el resultado de una cldusula de dos niveles (en inglés mul-
ti-tiered o escalation) que prevé la Mediacion OMPI seguida, a falta de
solucién, por el Arbitraje OMPI (acelerado).

El 29% de los encuestados por la OMPI también indicaron que ha-
bian sometido una controversia a la mediacién antes o durante un litigio
judicial que involucraba cuestiones contractuales de patentes, derechos
de autor y/o conocimientos técnicos. En los dltimos afos, el Centro de
la OMPI ha observado un aumento en el niimero de casos de mediacién,
incluidos los procedimientos de mediacién derivados de los tribunales
nacionales.

Solicitud unilateral de Mediacién OMPI

El Centro de la OMPI es contactado periédicamente en relacién con
controversias en las que una de las partes desea someterla a mediacion,
pero no existe un acuerdo de mediacién entre las partes, por ejemplo,
en controversias por infraccién de derechos o en los casos pendientes
ante los tribunales. Para facilitar la presentacién de tales controversias a
Mediacién OMPI, una parte puede presentar una solicitud unilateral de
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mediacién’ al Centro de la OMPI de conformidad con el Reglamento
de Mediacién de la OMPI. El Centro de la OMPI podrd asistir a las
partes o, si lo solicitan, nombrar un tercero neutral para prestar la asis-
tencia requerida. A partir de enero de 2016, este procedimiento ha sido
utilizado con éxito en un nimero relevante de casos.

El 94% de los encuestados por la OMPI indicaron que la nego-
ciacién de cldusulas de resolucién de controversias forma parte de sus
negociaciones contractuales. Los casos de ADR de la OMPI se basan
principalmente en cldusulas contractuales; sin embargo, un nimero cada
vez mayor de casos se presentan a los procedimientos ADR de la OMPI
como resultado de un acuerdo de sumisién concluido después de que se
hubiera suscitado la controversia (por ejemplo, infraccién no contractual
de los derechos de PI). Para facilitar el acuerdo de las partes y evitar cual-
quier ambigiiedad que pudiera complicar o retrasar mds tarde el proceso
de solucién de controversias, el Centro de la OMPI ofrece a las partes
involucradas en negociaciones contractuales modelos de cldusulas con-
tractuales recomendadas y acuerdos de sometimiento para la resolucién
de controversias.'” También ofrece un generador de cldusulas online

que propone elementos contractuales adicionales basados en la experien-
cia de [la OMPIL.

ADR de la OMPI para FRAND

El Centro de la OMPI pone a disposicién modelos de acuerdos de pre-
sentacion que pueden ser adaptados por las partes para abordar las con-
troversias relacionadas con los estdndares de patentes en el dmbito de las
de telecomunicaciones con patentes en mdltiples jurisdicciones. Elabo-
rado en consulta con expertos en derecho de patentes, estandarizacién y

?De conformidad con el Articulo 4 del Reglamento de Mediaciéon de la OMPI

"Los modelos de cldusulas ADR de la OMPI estdn disponibles en http://www.wipo.int/amc/
es/clauses.

" El generador de cldusulas de la OMPI estd disponible en http://www.wipo.int/amc-apps/
clause-generator/.
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arbitraje de varias jurisdicciones, los modelos de acuerdos de presenta-
cién de la OMPI estdn disefados para permitir la determinacién de los
términos de licencia justos, razonables y no discriminatorios (FRAND)
atendiendo de una manera efectiva a los costes y el tiempo. A este res-
pecto, el Centro de la OMPI colabora con organismos de estandariza-
cién como el European Telecommunication Standards Institute (ETSI) y el
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).

El coste y el tiempo fueron las principales consideraciones de los
encuestados de la OMPI al negociar las cldusulas de solucién de con-
troversias, tanto en los contratos nacionales como internacionales. Los
encuestados también indicaron que emplearon mds tiempo e incurrieron
en costes significativamente mds altos en litigios judiciales en particular,
en una jurisdiccién extranjera que en arbitraje y mediacién.'? (Figura 2)

DECISION ARBITRAJE

DE EXPERTO ACELERADO LITIGIO LITIGIO
. EN JURIDISDICCION EN JURIDISDICCION
MEDIACION ARBITRAJE LOCAL EXTRANJERA
TIEMPO TIEMPO
1

[LLLLLLLEL
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LITIGIO costo
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Figura 2: Tiempo y costes relativos de resolucién de controversias

sobre PI (Encuesta de la OMPI).

El Centro de la OMPI pone sus mejores esfuerzos en que los drbitros
y mediadores designados en los casos de la OMPI compartan su compro-
miso de controlar el tiempo y el coste de los procedimientos ADR de la
OMPIL. El Centro de la OMPI fija los honorarios de los drbitros, media-
dores o expertos, previa consulta con las partes, y administra los aspectos
financieros de los procedimientos, para asegurar que el caso se mantenga
conforme a lo acordado. El Centro de la OMPI se pone en contacto
con las partes y los drbitros, mediadores o expertos para garantizar una

113

comunicacién éptima y una eficacia procesal', y pone a disposicién de

12 Los encuestados en la Encuesta de la OMPI mencionaron el arbitraje acelerado como un me-
canismo para controlar los costes del arbitraje.
P El Centro de la OMPI presta asistencia a las partes en la seleccién de mediadores, drbitros y
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las partes herramientas onl/ine, tales como bases de datos e instrumentos
de videoconferencia.

Aunque cada caso presenta caracteristicas diferentes, el siguiente
gréfico proporciona una indicacién del tiempo y el coste tipicos que se
producen en los procedimientos de mediacién, arbitraje y arbitraje ace-

lerado de la OMPI. (Figura 3, disponible en inglés)

Time (Months) Cost (USD)
16+
14 135 100.000+
90.000+ 86.000
121 80000
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Arbitration Arbitration

Figura 3: tiempo y coste habituales en casos de mediacién, arbitraje y arbitraje acelerado

de la OMPI (excluyendo el coste de representacién legal de las partes)

Con respecto a la eleccién del proveedor de resolucién de contro-
versias, el informe de la Encuesta TMT muestra que la localizacién geo-
gréfica es un factor determinante.” Los encuestados en la Encuesta de
la OMPI también indicaron que la eleccién de la institucién arbitral
corresponde, en términos generales, a la ubicacién de la sede principal de
los encuestados. Por ejemplo, los encuestados con sede en Asia eligieron
predominantemente las instituciones arbitrales en Asia. En comparacién,
dada su neutralidad internacional, el Centro de la OMPI es seleccionado

por los encuestados de todas las regiones."

expertos con arreglo a los Reglamentos de la OMPI, atendiendo a la base de datos del Centro
de la OMPI con més de 1.500 neutrales con conocimientos especializados en materia de PI 'y
disputas tecnoldgicas.

! Los encuestados con experiencia en disputas sobre PI designaron a la Corte Internacional de
Arbitraje (/CC) (59%) como la institucién mds utilizada seguida por el Centro de la OMPI
(55%). Cuando los encuestados expresaron preferencia por una institucion, el Centro de la
OMPIT ocupé el primer lugar (Encuesta TMT, pp. 31-34).

15 Las partes en procedimientos ADR de la OMPI se encuentran ubicadas en distintas jurisdic-
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Ejemplo de caso: Mediacién OMPI en el drea de las TICs

Una compania desarrolladora de software con sede en EE.UU. otorg licen-
cias de aplicaciones de software a un proveedor europeo de servicios de te-
lecomunicaciones. El acuerdo inclufa una cldusula estipulando que, en caso
de controversia, las partes se someterfan a un procedimiento de Mediacién

OMP1 y; si no se llegaba a un arreglo, a Arbitraje Acelerado OMPL

Una controversia se presentd en cuanto a si el licenciatario contaba
con autorizacién para permitir que ciertas filiales tuvieran acceso al
software, y si debia abonar licencias adicionales para ello. La disputa
fue sometida a un procedimiento de Mediacién OMPI.

Considerando los criterios sefalados por las partes, el Centro de la
OMPI propuso como mediador a varios candidatos con experiencia
en el drea de concesién de licencias de software y designé a un media-
dor de acuerdo a las preferencias de las partes.

Se llevaron a cabo sesiones de mediacién en el lugar convenido por las par-
tes, en las que se resolvieron algunos de los asuntos en disputa en un marco
de trabajo aceptado mutuamente. Haciendo uso de algunas de las opciones
desarrolladas durante la mediacion, las negociaciones directas entre las par-
tes continuaron después de la terminacién de la mediacién para resolver las
cuestiones pendientes. El Arbitraje Acelerado de OMPI no se inicié.

4. Solucién de controversias mediante acuerdo

Como cualquier otro tipo de controversias, no todas las controversias
de TMT culminan en un procedimiento de resolucién de controversias con

ciones, incluyendo: Australia, Austria, Bélgica, Belice, Brasil, Canadd, China, Chipre, Dinamar-
ca, Espana, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Grecia, Hungria, India, Indonesia,
Irlanda, Israel, Italia, Libano, Japén, Malasia, Malta, Paises Bajos, Noruega, Panamd, Filipinas,
Republica de Corea, Rumania, Singapur, Suiza, Trinidad y Tabago, Turquia, Emiratos Arabes
Unidos y Reino Unido de Gran Bretafa e Irlanda del Norte.
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una decisién vinculante. De conformidad con los resultados de la Encuesta
TMT, el 41% de los conflictos de los encuestados fueron resueltos mediante
una solucién amistosa mediante negociacién directa o mediacién, antes de
que se iniciara el litigio, el arbitraje u otros procedimientos judiciales forma-
les. Algunos sectores tuvieron una mayor tasa de éxito, por ejemplo, 81% en
el sector de Telecomunicaciones y 78% en el sector de TL.'®

Cuando se les pregunté acerca de las tendencias, los encuestados por la
OMPI indicaron que observaban un uso cada vez mayor de mecanismos
extrajudiciales de resolucién de controversias y la voluntad de resolver con-
flictos para evitar costes y poder enfocarse en sus negocios.”

A este respecto, los procedimientos ADR de la OMPI estimulan opor-
tunidades positivas para la solucién mediante acuerdo de las controversias.
Por ejemplo, el Reglamento de Mediacién de la OMPI permite al media-
dor promover la solucién de las controversias entre las partes de la manera
que el mediador considere apropiada.'® Sobre un 70% de los procedimien-
tos de Mediacién de la OMPI culminan con un acuerdo. (Figura 4)

Incluso en el arbitraje, cuando las partes remiten su controversia a un
drbitro que adoptard una decisién vinculante para las partes, el 40% de
los casos de la OMPI se han resuelto antes de que se emitiera un laudo.
Los 4rbitros nombrados en virtud del Reglamento de la OMPI pueden,
cuando lo consideren apropiado, invitar a las partes a valorar la posi-
bilidad de llegar a un acuerdo.” Si las partes llegan a un acuerdo para
solucionar una controversia antes de que se emita el laudo, los drbitros
pueden terminar el arbitraje y registrar el acuerdo en forma de un laudo
aceptado, si asi lo solicitan las partes.?’

¢ Encuesta TMT, p. 22.

'7El Centro de la OMPI facilita regularmente orientacion a las partes para facilitar su solucién
directa o la presentacién de su controversia actual al ADR de la OMPI. El Centro de la OMPI ha
prestado asistencia a las partes en unas 300 solicitudes de “Buenos Oficios” (algunas de las cuales
son seguidas por procedimientos ADR de la OMPI) que han involucrado a partes de jurisdic-
ciones diferentes de todas las regiones del mundo.

'8 Reglamento de Mediacién de la OMP], articulo 14(a).

' Reglamento de Arbitraje de la OMPI, articulo 67(a).

? Reglamento de Arbitraje de la OMPI, articulo 67 (b).
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Madiacion OMPI Arbitraje OMPI

Figura 4: ratio de acuerdo en los casos de Arbitraje y Mediacién de la OMP.

En los procedimientos de multiples niveles, en los que suele darse una fase
de mediacién inicial y a falta de solucién acudir a un arbitraje (acelerado), la
experiencia del Centro de la OMPI demuestra que el acuerdo que resuelva la
controversia también se puede materializar durante la fase de arbitraje debido
a diversos factores, incluyendo la determinacién de los aspectos clave de las
controversias en la fase de mediacién y la escalada de costes y tiempo.

5. :Es el arbitraje apropiado para las controversias sobre TMT?

La gran mayoria de los encuestados de la Encuesta TMT (92%) indicé
que el arbitraje es adecuado para controversias de TMT y consideran que
habrd un aumento en su uso (82%). Los encuestados seleccionaron el ar-
bitraje como el mecanismo preferido para la solucién de controversias en
materia de TMT. A pesar de ello, también indicaron que existen oportu-
nidades de mejora para el arbitraje internacional en el sector de TMT, por
ejemplo en lo que respecta a la duracién y el coste de los procedimientos.!

Cuando se les pregunté sobre el futuro, el 87% de los encuestados
opiné que probablemente habrd una mayor especializacién de los drbi-
tros para hacer frente a las controversias TMT.*?

2 Encuesta TMT, pp. 25-29.

> Los miembros de la lista de la OMPI abarcan desde expertos practicantes altamente especializados y
expertos con conocimientos especializados en las dreas de patentes, marcas, derechos de autor, disefios
u otra forma de propiedad intelectual y TIC que son objeto de controversia, asi como abogados
expertos en resolucién de controversias mercantiles. EI Centro de la OMPI también mantiene listas
especificas para determinados tipos de controversias, por ejemplo, para disputas FRAND.
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Ademis, los encuestados en la Encuesta TMT senalaron como ca-
racteristicas atractivas del arbitraje internacional la fuerza ejecutiva del
laudo, la capacidad de evitar una jurisdiccién extranjera, la experiencia
del drbitro o experto, la confidencialidad y la neutralidad del foro. La
naturaleza ejecutiva del laudo también se clasificé como un factor de mo-
tivacién para utilizar el arbitraje entre los encuestados por la OMPI, asig-
nando a éste aspecto un mayor valor en los contratos internacionales que
en los contratos nacionales. La neutralidad del Foro también se indicé
como una caracteristica importante, en particular para las controversias
internacionales. En todos los mecanismos de solucién de controversias
(incluyendo mediacidn, arbitraje y litigios judiciales), el tiempo y el coste
siguen siendo la principal preocupacién. (Figura 5)
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Fuente de los graficos: Encuesta internacional de la OMPI sobre solucidn de controversias en transacciones de tecnologia

Figura 5: Principales prioridades en la eleccién de cldusulas de resolucién de controversias

(Encuesta de la OMPI)
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Ejemplo de caso: Arbitraje OMPI sobre una controversia en
materia de infraestructura de telecomunicaciones

Una empresa que presta servicios de comunicacion inaldimbrica y una
empresa que vende, instala y mantiene infraestructuras de telecomuni-
caciones celebraron un acuerdo para la compra de equipos de infraes-
tructura inaldmbrica para redes de comunicacién. Ambas empresas es-
taban situadas en EE.UU. El acuerdo de compra preveia que cualquier
controversia surgida de o en conexidén con el acuerdo se resolveria en el
marco del Reglamento de Arbitraje de la OMPIL.

El vendedor entregé el equipo que fue utilizado por el comprador, a
pesar de supuestas deficiencias de rendimiento. Varios anos después de
la entrega del sistema, el comprador present6 una solicitud de arbitra-
je, incluyendo, entre otras cosas, las reclamaciones por incumplimien-
to de contrato y dafios y perjuicios. Las partes optaron por nombrar
un drbitro unico de varios candidatos propuestos por el Centro de
la OMPI: un abogado con experiencia considerable en controversias
en materia de infraestructura de telecomunicaciones. El 4rbitro tnico
consideré importante prueba documental, llevé a cabo una audiencia
de tres dias en California por el contra interrogatorio de los testigos, y
dicté un laudo definitivo rechazando las reclamaciones.

6. El uso de la tecnologia en la resolucién internacional de controversias

Los encuestados en la Encuesta TMT apoyaron el uso de la tecnologia
en la resolucién de controversias internacionales para hacer los procesos
mds eficientes y ayudar a evitar retrasos innecesarios y costosos. En este
sentido, el 45% de los encuestados de la Encuesta TMT crefan que las he-
rramientas online de resolucion de controversias (por ejemplo, el software
para la administracién electrénica de casos) podrian mejorar la resolucién
de controversias internacionales.

En consonancia con estas tendencias, el Centro de la OMPI pone a
disposicién de las partes interesadas opciones de administracién de casos
online, incluido un expediente online — WIPO Electronic Case Facility
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(ECAF) — y servicios de videoconferencia, para ofrecer procedimientos
ADR eficientes en tiempo y coste. Por ejemplo, ECAF permite que las
partes, los mediadores, los drbitros y los expertos en un caso de la OMPI
envien electrénicamente sus comunicaciones quedando reflejadas en un
expediente online. Los usuarios reciben alertas por correo electrénico de
cualquier presentacién que se esté realizando y pueden acceder y buscar
el expediente en cualquier momento. Toda la informacién de los casos
presentada en la OMPI via ECAF estd protegida y cifrada para garantizar
la confidencialidad.

Cuando las partes y los mediadores, drbitros o expertos en los casos
de la OMPI se encuentran en diferentes ubicaciones, ocasionalmente
pueden acordar la celebracién de reuniones o audiencias a distancia a tra-
vés de herramientas onfine, incluidas herramientas de videoconferencia
o teleconferencia. Por ejemplo, con el fin de fomentar el uso de tales he-
rramientas online, el Centro de la OMPI y la Oficina de PI de Australia
(IP Australia) disponen de opciones de comunicacién online, incluidas
ECAF vy servicios de videoconferencia.”

Ejemplo de caso: Mediacién OMPI en TI a través de teléfono

Una empresa asidtica y una strt-up con sede estadounidense celebraron un
contrato de licencia sobre el uso de aplicaciones de telefonia mévil, que con-
tenfa una cldusula de solucién de controversias mediante Mediacién OMPI
seguida, a falta de acuerdo, por Arbitraje OMPI.

Se plante6 una controversia entre las partes en relacién con el uso
autorizado de la aplicacién en virtud de la licencia y, en particular, si
dicha utilizacién debia efectuarse a titulo oneroso o gratuito. A raiz de
la solicitud de mediacién, el Centro de la OMPI propuso varios candi-
datos y nombré un mediador de acuerdo con la seleccién de las partes.
El mediador era un francés experimentado en casos orientados a la
tecnologia. Las sesiones de mediacién se llevaron a cabo enteramente a
través de conversaciones telefénicas, ya sea conversaciones telefénicas

#Véase https:/[www.ipaustralia.gov.au/ip-infringement/enforcing-your-ip/enforcing-your-ip-over-
seas/alternative-dispute-resolution.
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de caucus o llamadas que involucran a ambas partes.

Tras los dos meses posteriores al nombramiento del mediador, se llegd
a un acuerdo con la asistencia del mediador, y las partes expresaron un
interés conjunto en futuras colaboraciones.

7. Observaciones finales

La tecnologia tiene implicaciones en todos los sectores empresariales.
Como dijo el Profesor Loukas Mistelis, Director de la SIA en el informe
de la Encuesta TMT, “/g/iven that disputes in a cross-border and cross-cul-
tural context are inevitable, even when it comes ro globalised market sectors,
having a well defined but flexible policy relating to dispute resolution and
becoming dispute-savvy is critical for all businesses.”™

Los resultados de la Encuesta TMT muestran que los mecanismos
de solucién de controversias deben disenarse para acomodar las disputas
derivadas de transacciones internacionales, en este caso, relacionadas con
la creacién y comercializacién de tecnologia y derechos de PI. Con ciclos
de producto y de mercado cortos en este sector industrial, por supuesto,
el tiempo necesario para resolver controversias también es esencial.

La calidad del mediador o drbitro designado es vital para el éxito
de los procedimientos de ADR. Por consiguiente, la experiencia de los
mediadores, drbitros o expertos para hacer frente a la naturaleza técnica
y compleja de las controversias de TMT es clave para asegurar una com-
prensién adecuada de tales controversias y la calidad del resultado de los
procesos de resolucién de controversias.

Ademds, las transacciones de TMT a menudo involucran informa-
cién sensible desde un punto de vista de negocio, por lo que los proce-
dimientos confidenciales son mds adecuados para resolver este tipo de
conflictos. También es muy importante para los actores de este sector
proteger su reputacion y preservar las relaciones con los socios comercia-
les actuales o futuros.

2 Encuesta TMT, p. 5.
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Los mecanismos de ADR son cada vez mds considerados y utilizados
por las partes en las controversias contractuales y no contractuales de
TMT y PI de dmbito nacional e internacional. La Encuesta TMT es una
herramienta importante para comprender mejor las necesidades y expe-
riencias de los usuarios reales y potenciales de los mecanismos de ADR
para controversias de PI y tecnologia.
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