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I.- Palabras preliminares.

En todas las areas del quehacer humano se producen conflictos que requieren ser
gestionados de manera adecuada, es decir, a través de mecanismos que permitan garantizar
la efectividad del derecho y a la vez, brindar soluciones de manera oportuna, por medio de
procedimientos accesibles, expeditos, y de costo acotado.

El ambito de la propiedad intelectual (PI) no es la excepciodn, y por ello, este reporte
elaborado conjuntamente por el INAPI y el CAM Santiago, de manera colaborativa, pretende
aportar un analisis reflexivo inicial acerca de como se estan resolviendo actualmente estas
problematicas en nuestro pafs y visualizar si es necesaria la promocion, y la incorporacién de
nuevos mecanismos que se desplieguen de manera secuencial, permitiendo un mayor y mas
expedito acceso a la justicia y a una solucion oportuna de las diferencias, en cuanto sea

legalmente posible.

En este documento se revisari el marco normativo e institucional en Chile; la mediacion
y el arbitraje como mecanismos de resolucion de conflictos en el ambito de la propiedad
intelectual; derecho comparado en esta materia, y la experiencia del CAM Santiago.

I1.- Antecedentes generales y marco normativo e institucional en Chile.
2.1.- :Qué se entiende por “derechos de propiedad intelectual”?

Los derechos de propiedad intelectual son aquellos que se confieren a las personas sobre
las creaciones de su intelecto. Suelen dar al creador derechos exclusivos sobre la utilizacién
de su obra por un plazo determinado® Estos derechos exclusivos generalmente se extienden
también sobre un territorio que también determinado: temporalidad y territorialidad son una
caracteristica de los derechos de propiedad intelectual, especialmente en el caso de la
propiedad industrial.

Habitualmente, los derechos de propiedad intelectual se dividen en:
2.1.1.- Derechos de autor y derechos conexos.

El principal objetivo social de su proteccion es recompensar la labor creativa y fomentar
el desarrollo del conocimiento y la cultura, pues se refiere a los derechos de los autores (o el
derecho a la copia en la acepcién del derecho sajon: copyright), de obras literarias, cientificas
y artisticas (por ejemplo, libros y demas obras escritas, composiciones musicales, pinturas,
esculturas, programas de computacion y peliculas cinematograficas), y a los derechos de los
artistas, intérpretes o ejecutantes (por ejemplo, actores, cantantes, bailarines y musicos), los
productores de fonogramas (grabaciones de sonido) y los organismos de radiodifusion, que

constituyen los llamados derechos conexos.

2Organizacién Mundial del Comercio (OMC). (14 junio de 2022). ADPIC: aspectos de los derechos de
propiedad intelectnal relacionados con el comercio.

https://www.wto.org/spanish/tratop s/trips s/trips s.htm. Definicién a partir del acuerdo sobre

los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), que fija
el estandar basico a nivel internacional en estas materias.


https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/trips_s.htm

2.1.2.- Propiedad industrial.

Comprende tanto la proteccion de los signos distintivos, que sirven para identificar
productos y servicios en el mercado (marcas comerciales, incluidas las marcas no
tradicionales, las colectivas y de certificacién, las indicaciones geograficas y las
denominaciones de origen), como la proteccion de otros activos cuyo objetivo es estimular
la innovacién y la creaciéon de tecnologia, como las invenciones (patentes y modelos de

utilidad), los dibujos y disefios industriales y los secretos comerciales.

El objetivo social de su protecciéon es, por un lado, estimular y garantizar una
competencia leal y un adecuado resguardo de los consumidores, permitiendo que puedan
elegir de manera informada entre diversos productos o servicios; y por otro proteger los
resultados de las inversiones en la generacion de nuevas tecnologfas, con el fin de disponer
incentivos y medios para financiar las actividades de investigacion y desarrollo.

2.2.- Marco normativo e institucional en Chile.

Nuestro sistema local también contempla esta distincién entre derecho de autor y
propiedad industrial, tanto a nivel de la regulacién aplicable como respecto de las autoridades

involucradas:

1.- El derecho de autor y los derechos conexos son regulados por la llamada Ley de
Propiedad Intelectual, N° 17.336°. Resulta importante destacar que, conforme a lo dispuesto
en su articulo primero, dicha norma “protege los derechos que, por el solo hecho de la
creacion de la obra, adquieren los autores de obras de la inteligencia en los dominios literarios,
artisticos y cientificos, cualquiera que sea su forma de expresion”. En ese sentido, si bien se
dispone la existencia de un Registro de Propiedad Intelectual, la inscripcion en dicho registro
no incide en la adquisicién del derecho de autor”.

En materia de organismos intervinientes, el mencionado Registro de Propiedad
Intelectual corresponde al Departamento de Derechos Intelectuales (DDI°), que depende del
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural’,

La Ley N° 17.336 dispone que la gestién colectiva de los derechos de autor y conexos
solo podra realizarse por las entidades autorizadas de conformidad con las disposiciones de
su Titulo V (entidades de gestioén colectiva de derechos intelectuales, en adelante, EGC), las

® Biblioteca del Congreso Nacional. (14 de junio 2022). I.ey N° 17.336 sobre propiedad intelectual.
https://www.ben.cl/levchile/navegar?idNorma=28933.

* El principio de “proteccién automatica”, que dispone la adquisicién del derecho de autor por el
solo hecho de la creacion, sin subordinarse al cumplimiento de formalidad alguna, es de aplicacién
universal, a partir del Convenio de Berna para la Proteccién de las Obras Literarias y Artisticas (1880),
del cual Chile es parte desde 1970.

> Centro de Registros Integrados Nacionales. (28 de junio de  2022).
https://crin.propiedadintelectual.gob.cl/.

® Previo a la creacion del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y, consecuentemente,
del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, el DDI dependia de la Direccién de Bibliotecas,
Archivos y Museos (DIBAM) del Ministerio de Educacion. Para obtener mds informacion, consultar
en https://www.patrimoniocultural.gob.cl/ (14 de junio 2022).



https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=28933
https://crin.propiedadintelectual.gob.cl/
https://www.patrimoniocultural.gob.cl/

que deben constituirse como corporaciones chilenas de derecho privado, en conformidad
con lo previsto en el Titulo XXXIII del Libro Primero del Cédigo Civil y cuyo objetivo social
puede consistir inicamente en la realizacién de las actividades de administracién, proteccion

y cobro de derechos intelectuales.

El capitulo II del titulo IV de la Ley N° 17.336 regula las acciones y procedimientos
aplicables a las infracciones de los derechos establecidos por dicha ley, cuya competencia es
asignada a los tribunales ordinarios en sede civil o penal, segun corresponda. Asi, en materia
de derechos de autor y derechos conexos, son los tribunales ordinarios los encargados de
resolver las disputas asociadas a la existencia, validez y vigencia de dichos derechos, ademas

de los conflictos relativos a su infraccion.

En materia de obsetvancia, especialmente penal, intervienen también las policias’, el
Ministerio Publico y el Servicio Nacional de Aduanas.

La normativa mencionada, ademas, contempla la mediaciéon obligatoria y el arbitraje, a
solicitud de parte, para controversias por falta de acuerdo en la tarifa aplicable a las
asociaciones con personalidad juridica que representen a usuarios de derechos de autor o
conexos. Cabe destacar que se trata de mediadores (as) y arbitros (as) que deben estar
previamente inscritos en el Registro Publico del Ministerio de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio®.

Tal como sefiala la autora Elisa Walker Echenique, “por iniciativa del ejecutivo [en 2010]
se propuso crear un sistema de mediacion y arbitraje forzoso para resolver la hipotesis de
que la entidad de gestién no llegue a acuerdo con las asociaciones que representan a los
usuarios en relacion con la fijacion de la tarifa que se cobrara por el uso de las obras. En el
Mensaje Presidencial se indicd que esta modificacion surge de la necesidad de recoger la
Resolucion N° 513, de 1998, de la Comision Resolutiva, entidad correspondiente a un 6rgano
antecesor del Tribunal de la Libre Competencia, el que sefialé que "la fijacion de la tarifa
debe originarse del acuerdo entre las partes interesadas y en su defecto mediante arbitraje”.
La Asociacion de Radiodifusores de Chile se manifesto interesada en esta modificacion,
seflalando que hasta la fecha las entidades de gestién colectiva fijan en forma unilateral la
tarifa, sin que exista negociaciéon previa o un mecanismo de solucién de controversias. El
proyecto original solo regulaba el arbitraje forzoso en caso supuesto que no existiera acuerdo
entre las partes y exigia que la entidad de gestion colectiva fuese declarada dominante por el
Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Finalmente, se optd por crear una instancia
de mediacién con el propésito de facilitar instancias de negociacion entre las partes y recurrir
al arbitraje solo en dltima instancia™.

7 Cabe tener presente que desde el afio 2008, en Chile existe una unidad, dependiente de la Jefatura
Nacional de la Policia de Investigaciones, denominada “Brigada Investigadora de Delitos de
Propiedad Intelectual”, BRIDEPI.

8 Registro de Mediadores y Arbitros de Propiedad Intelectual. (28 de junio 2022).
https://transparenciaactiva.cultura.gob.cl/index.php/registroMediadores/mediadores.

No se encontraron cifras que den cuenta de la utilizacién de esta secuencia de mecanismos.

*Walker Echenique, Elisa. (2020). Manual de Propiedad Intelectual. Thomson Reuters. Segunda edicion
actualizada. https://proview-thomsonreuters-com.uchile.idm.oclc.org/ (28 de junio 2022).


https://transparenciaactiva.cultura.gob.cl/index.php/registroMediadores/mediadores
https://proview-thomsonreuters-com.uchile.idm.oclc.org/title.html?redirect=true&titleKey=LALEY%2F2019%2F42731814%2Fv1.0&titleStage=F&titleAcct=ia744803f0000015f6073c8ddc1985a17#sl=e&eid=9c8bc1eb2188d9ac0db2896e06888d1f&eat=&pg=1&psl=e

Segun lo senalado en la ley, en su articulo 100 bis: “No obstante lo establecido en el
inciso tercero del articulo anterior, las asociaciones con personalidad juridica que representen
a usuarios de derechos de autor o conexos, que no hubiesen alcanzado un acuerdo con una
entidad de gestion colectiva sobre el monto de la tarifa, deberan someter la controversia a
mediacion, la que sera obligatoria para ambas partes”.

Enseguida el articulo 100 ter dispone que: “En caso de que la mediacion fracase total o
parcialmente, el o los asuntos controvertidos deberan ser sometidos a arbitraje, a
requerimiento de cualquiera de las partes. Para ello, cualquiera de las partes podra concurrir
dentro de treinta dias, contados desde la fecha del acta a que alude el inciso final del articulo
anterior, al juez de letras en lo civil del domicilio de la entidad de gestién respectiva,
acompafiando el acta de la mediacién previa, a efectos de dar inicio al procedimiento de

designacion del tribunal arbitral”.

ii.- La propiedad industrial esta regulada en Chile por la Ley de Propiedad Industrial,
N° 19.039", cuyo articulo primero dispone que “las normas relativas a la existencia, alcance
y ¢jercicio de los derechos de propiedad industrial, se regiran por la presente ley. Los
derechos comprenden las marcas, las patentes de invencion, los modelos de utilidad, los
dibujos y disefios industriales, los esquemas de trazado o topografias de circuitos integrados,
las indicaciones geograficas y denominaciones de origen y otros titulos de protecciéon que la

ley pueda establecer”.

A su vez, la Ley N° 20.254" cre6 el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI,
como setrvicio publico funcionalmente descentralizado, con personalidad juridica y
patrimonio propio. Segin dispone su articulo segundo, el INAPI es un organismo de caracter
técnico y juridico encargado de la administracion y atencién de los servicios de la propiedad
industrial en Chile. Le corresponde, entre otros temas, promover la proteccion que brinda la
propiedad industrial y difundir el acervo tecnolégico y la informacién de que disponga.
Conforme a su competencia, este servicio declara la procedencia y se pronuncia también
sobre la vigencia y validez de los derechos de propiedad industrial cuyo registro administra.

Respecto de las resoluciones dictadas por el director(a) nacional del INAPI en primera
instancia, procede el recurso de apelacion, de competencia exclusiva e indelegable del
Tribunal de Propiedad Industrial, en adelante TdPI'", un érgano jurisdiccional especial e
independiente, sujeto a la superintendencia directiva, correccional y econémica de la Corte
Suprema. Asi, tanto las controversias asociadas a la obtencion del registro de un derecho de
propiedad industrial (procedimientos de oposicién o rechazo administrativo de solicitudes
de registro) como aquellas relativas a su validez o vigencia (procedimientos de nulidad o

10 ] actual texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.039, fue fijado por el Decreto
con Fuerza de Ley N° 4 del Ministetio de Economia, Fomento y Tutismo, del 30 de junio de 2022y
publicado en el Diario Oficial del 6 de agosto de 2022.

YE] actual texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 20.254, fue fijado por el Decreto
con Fuerza de Ley N° 3 del Ministerio de Economia, Fomento y Turismo, del 30 de junio de 2022,
publicado en el Diario Oficial del 21 de julio de 2022.

2 Tribunal de Propiedad Intelectual. (28 de junio 2022). https://www.tdpi.cl/.



https://www.tdpi.cl/

caducidad de registro), corresponden en primera instancia al INAPI y en segunda instancia
al TdPI.

Al igual que respecto del derecho de autor, la competencia de las causas relativas a
infracciéon de derechos de propiedad industrial corresponde a la justicia ordinaria, civil y
penal. Y en materia de observancia, especialmente penal, intervienen también el Servicio
Nacional de Aduanas, las policias y el Ministerio Publico, pero requieren de una participacion
activa de parte del titular del derecho infringido, por tratarse de delitos de accién publica
previa instancia particular.

La Ley N° 19.039 establece tipos penales respecto de los derechos de propiedad
industrial que protege”. A su vez, destina un titulo a la observancia de los derechos de
propiedad industrial (Titulo X) que regula las particularidades del procedimiento civil en esta

materia.

En definitiva, es importante destacar que ni el TdPI ni el INAPI son competentes en
materia de observancia, pues sélo ejercen jurisdiccion respecto del registro de derechos de
propiedad industrial; es decir, sobre la constitucion del derecho mediante su registro, que a
su vez determina su vigencia y validez.

III.- La mediacion y el arbitraje como mecanismos de resoluciéon de conflictos en
materia de propiedad intelectual.

Previo a profundizar sobre la procedencia de la mediacion y el arbitraje en materia de
propiedad intelectual, debemos entender en qué consisten estos mecanismos de resolucion
pacifica de conflictos.

De acuerdo a la Ley Modelo de la Comisién de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional (CNUDMI) sobre Mediacion Comercial Internacional y Acuerdos
de Transaccion Internacionales Resultantes de la Mediacion (2018), la mediacién es “todo
procedimiento, ya sea que se designe con el término mediacion, conciliacién u otro de sentido
equivalente, en que las partes solicitan a un tercero o terceros (“el mediador”) que les presten
asistencia en su intento de llegar a un arreglo amistoso de una controversia derivada de una
relacién contractual u otro tipo de relacion juridica o vinculada a ellas. El mediador no estara

facultado para imponer a las partes una solucién de la controversia”'*.

Se trata de un mecanismo adecuado de solucion de controversias de caracter voluntatio,
lo que implica que las partes no estan obligadas a llegar a un acuerdo y tampoco se excluye
la posibilidad de acudir a arbitraje o a las vias judiciales, una vez que el intento de lograr un

13 Conforme a la Ley N° 21.394, los acuerdos reparatorios también procederan respecto de los delitos
contemplados en el decreto con fuerza de ley N° 3, de 2000, que fija el texto refundido, coordinado
y sistematizado de la ley N° 19.039, de Propiedad Industrial, y en la ley N° 17.336, de Propiedad
Intelectual (actual articulo 241 del Codigo Procesal Penal).

4 Ley Modelo de la CNUDMI sobre Mediacién Comercial Internacional y Acuerdos de Transacciéon
Internacionales Resultantes de la Mediacion, articulo 1.3. 2018. ONU.



acuerdo ha fracasado. La mediacién otorga una oportunidad para los involucrados de
explorar sus intereses comerciales, superar las hostilidades y plantear sus posturas legales,
elaborando soluciones creativas con orientaciéon comercial. Ademas, es flexible, lo que
permite a los intervinientes fijar los tiempos, los temas a tratar y las cuestiones basicas del

proceso.

LLa mediacién es un espacio no adversarial y confidencial, que se desarrolla ante un tercero
imparcial designado, normalmente, por las propias partes en la contienda. El mediador
mantiene a las partes involucradas activamente en la busqueda de una solucién de ganancia
mutua. Esto permite que la resolucién del conflicto genere acuerdos creados por las partes,
lo que produce una mejor calidad de soluciones y, como consecuencia de ello, una mayor
ejecucion de lo acordado. El propoésito de la mediacion es que las partes reflexionen acerca
de la conveniencia de resolver el conflicto a través del didlogo, evitando mayores costos de
judicializaciéon y tiempo dedicado a la disputa.

Cabe destacar que la mediacién permite resguardar ciertos «valores intangibles'™ como
son la asociatividad, la competitividad, la confianza, la confidencialidad, la estabilidad, la
fidelizacién, el liderazgo, la mejora continua, el prestigio, la prevencioén del conflicto, la
productividad, la rapidez, la reparacion del dafio, la reputacion corporativa, la satisfaccion, la
sinergia, entre otros, que son co-sustanciales y relevantes en el desarrollo de negocios o
emprendimientos, en los que se producen conflictos vinculados a propiedad intelectual, y
que dificilmente pueden lograrse de manera satisfactoria a través de procesos controversiales.

Por su parte, como explica Gary B. Born, el arbitraje es “un proceso mediante el cual las
partes someten de forma consensuada una disputa a un tomador de decisiones no
gubernamental, seleccionado por o para las partes, quien emite una decisiéon vinculante que
finalmente resuelve esa disputa, de conformidad con procedimientos adjudicativos neutrales
que brinden a las partes la oportunidad de ser oidas”".

Como método adversarial de resolucion pacifica de conflictos, entre otras clasificaciones,
la doctrina distingue entre el arbitraje ad hoc y el arbitraje institucional. Este dltimo tipo de
arbitraje es aquél “que se confia a entidades cuya mision es administrar el arbitraje, mediante
la designacion de los arbitros, la sujecién del mismo a determinadas reglas de procedimiento,
en su caso, y la facilitacién, en general de los medios necesarios para llevar a cabo el fin
encaminado de dar solucién arbitral al asunto”".

El arbitraje ofrece una serie de caracteristicas positivas y deseables para resolver
controversias sobre derechos disponibles: 1) se trata de un mecanismo privado para
solucionar disputas; ii) es una alternativa mas rapida que los tribunales ordinarios; iii) el
tribunal arbitral es elegido por las partes o por un tercero que ellas designen al efecto; iv) el

> Gorjoén, Francisco. (2017) Capitulo 1I: Distincién de las caracteristicas, principios e intangibles de
la mediacién y los métodos alternos de solucion de conflictos. Mediacidn, su valor intangible y efectos
operativos. (1° ed., pp. 40). Ediciones Tirant Lo Blanch.

® Born, Gary B. (2021). International Arbitration: Law and Practice (3° ed., pp. 2). Kluwer Law
International.

YRomero, Alejandro & Diaz, José Ignacio. (2016) Capitulo IV: Tipos de atbitraje segiin su
otganizacion. E/ Arbitraje Interno y Comercial Internacional. Parte General. (2° ed., pp. 107). Ediciones UC.



proceso es treservado, al igual que el laudo'®; v) las partes pueden elegir un foro neutral y
reglas procedimentales adecuadas a su controversia y necesidades; y vi) el laudo que zanja el
conflicto es ejecutable segun lo dispuesto en los cédigos procesales chilenos, la Ley N°
19.971 sobre Arbitraje Comercial Internacional (2004) y la Convencion sobre el
Reconocimiento y la Ejecucién de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Convencién de
Nueva York de 1958)".

En la busqueda de una decision a las divergencias que los llevan a iniciar una instancia
arbitral, la celeridad, eficacia y eficiencia en los procesos son por supuesto valores deseados
por las partes vinculadas, reduciendo los tiempos que podria significar el mismo resultado en

una instancia de caracter judicial.

Teniendo en cuenta lo seflalado anteriormente, es relevante analizar cuiles son los
beneficios de estos mecanismos en materia de propiedad intelectual, considerando que en
general, las disputas que tratan sobre propiedad intelectual comunmente implican reclamar
la infracciéon de un tercero por usos indebidos de bienes protegidos por propiedad intelectual,
controversias en torno al dominio sobre la propiedad intelectual objeto del litigio o

incumplimientos contractuales®

. Tal como lo afirma la Organizacién Mundial de Propiedad
Intelectual®, el aumento de la explotacién internacional de la propiedad intelectual y el
comercio transfronterizo puede llevar a que las controversias tengan impactos en varias
jurisdicciones, por lo que una de las principales razones para elegir la mediacion o arbitraje
se debe a que permiten abordar diversos asuntos y derechos en un procedimiento tnico.
Otra gran razén es que otorgan un conocimiento especializado e independiente. Las
diferencias en materia de propiedad intelectual suelen ser complejas. Contar con mediadores
(as) y arbitros (as) capacitados permite otorgar soluciones satisfactorias. Asi mismo, el factor
tiempo es determinante, en general los procedimientos judiciales son de lato conocimiento,
lo que genera un efecto adverso en los activos de propiedad intelectual (por ejemplo, caso de

8 En el caso del CAM Santiago, los alcances de la confidencialidad se encuentran expresamente
regulados. Asi, el articulo 33.8 del Reglamento de Arbitraje Comercial Internacional de 2006 dispone
que “El laudo sera confidencial, excepto si su divulgacién es necesaria para un procedimiento de
impugnacién, cumplimiento o ejecucion del laudo; que la ley o cualquiera otra autoridad judicial exija
su divulgacién o, que las partes de comun acuerdo pacten su caracter de no confidencial. Con todo,
el CAM Santiago, resguardando la confidencialidad respecto de la identidad de las partes, podra
publicar los laudos”. Por su parte, de acuerdo con el articulo 10 del Reglamento de Arbitraje Nacional
de 2021, la labor del CAM Santiago sera confidencial y reservada respecto de terceros distintos de los
intervinientes en cada proceso arbitral, y los laudos sélo seran publicos luego de un afio de
encontrarse ejecutoriados, salvo que cualquiera de las partes requiera lo contrario; se hubiere
impartido una orden por parte de una autoridad competente que tuviese como consecuencia la
publicidad del laudo arbitral; o se hubieren interpuesto recursos frente a otras instancias
jurisdiccionales no vinculadas al CAM Santiago. En todo caso, la confidencialidad no obstara a que
el CAM Santiago pueda publicar recopilaciones de jurisprudencia arbitral preservando el caracter
an6nimo de la misma.

19 International Chamber of Commerce. (2020). The ICC intellectual property roadmap. 14° edicién, pp.
88.

20 Cook, Trevor & Garcia, Alejandro. (2010). International Intellectnal Property Arbitration. (Arbitration
in Context Series, Volume 2, pp. 52). Kluwer Law International.

2L Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (14 de junio de 2022).
https://www.wipo.int/about-wipo/es/. Es una organizacién intergubernamental, que forma parte
integrante del sistema de las Naciones Unidas.
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patentes, marcas, etc.), la celeridad de los mecanismos alternativos de soluciéon de disputa -

ADR por su sigla en inglés- es una ventaja®.

La mediacién constituye un mecanismo adecuado, dado que gran parte de la naturaleza
de los temas en conflictos (patentes, secretos comerciales, disefios, etc.) requieren de un
mayor resguardo. La confidencialidad permite que los involucrados en el proceso sean los
duenos de la informacion. La reserva se refiere no solo a lo que se ventile en las sesiones de
mediacion, sino que ademas respecto de cualquier antecedente acerca de los intereses que las
partes manifiesten al mediador, el que debera preguntarles, si es que quieren que dicha

informacién sea transmitida a la otra parte.

Otra ventaja de la mediacion es el menor costo que implica la resoluciéon de controversias

en comparacién con los mecanismos basados en la confrontacion.

Debido que en el area de propiedad intelectual muchas veces existe un trabajo
colaborativo entre los distintos actores, sobre todo en la etapa de creacién y comercializacion
(un ejemplo son los contratos de franquicia, de distribucidn, de investigacién conjunta), es
fundamental mantener las buenas relaciones de las partes en conflicto, y la mediacién permite
que las relaciones se sostengan en el tiempo, puesto que fomenta el trabajo cooperativo y la

confianza.

En términos simples, son mediables y arbitrables todas aquellas materias de esta indole
que no incidan en cuestiones de derecho publico. S6lo a modo de ejemplo, se acepta
pacificamente el arbitraje en disputas derivadas de incumplimientos en el marco de contratos
de licencias de uso de bienes protegidos por esta institucién, contratos de cesion o
transferencia de propiedad intelectual, o contratos de colaboracién donde dos o mas partes
invierten en desarrollos de los cuales pueden derivar bienes protegidos por propiedad
intelectual, entre otros. Esto, debido a la naturaleza personal y disponible de los derechos
involucrados en estos casos y la autonomia de las partes para decidir como zanjar dichas

controversias.

Tanto la mediacién como el arbitraje, de forma auténoma y mas aun cuando operan
secuencialmente, son herramientas utiles para resolver un amplio abanico de conflictos que
surjan en torno a materias de propiedad intelectual, con la excepcion de aquellas
controversias que involucren su registro publico. Esto porque su registro es una declaracion
de orden publico, un acto de autoridad dotado de imperio, que es indisponible por los sujetos
privados y, por lo tanto, escapa a los limites de la autonomia de las partes™. En consecuencia,
no es posible discutir en el foro arbitral quién detenta el dominio de un determinado registro
de propiedad intelectual, ni se podria demandar la revocacién de dicho registro, porque esas

22 Organizacién Mundial de Propiedad Intelectual. (2022). Guia de la OMPI sobre los métodos alternativos
de solucion de controversias (ADR) para las Oficinas de Propiedad Intelectnal y los tribunales judiciales.

-https:/ /www.wipo.int/publications/es/details.jsprid=4613&plang=ES

2 Born, Gary. (2021). International Commercial Arbitration (3° edicién, p.1080). Kluwer Law
International.



competencias les corresponden exclusivamente a las instituciones publicas facultadas al

efecto?.

IV.- Derecho comparado.
4.1.- Argentina.

En Argentina existe el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI)* creado por
la Ley N° 24.481, que es autoridad en la aplicacion de leyes de proteccion de derechos en
materia de propiedad industrial®, sin considerar las indicaciones geogrificas y las
denominaciones de origen que estan a cargo del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Pesca.
En tanto, el registro de dominio web se realiza en NIC Argentina.

El INPI entonces se encarga de registrar marcas, modelos y/o disefios industriales,

patentes, modelos de utilidad y contratos de transferencia de tecnologfa.

La Direcciéon Nacional de Derecho de Autor (DNDA) gestiona los registros de derecho

de autor y derechos conexos”.

El principal cuerpo normativo respecto de la propiedad intelectual lo conforman la Ley
N° 11.723 de 28 de septiembre de 1933 sobre el Régimen Legal de la Propiedad Intelectual,
la Ley N° 24.481 de 30 marzo de 1995, de Patentes de Invenciéon y Modelos de Utilidad, y la
Ley N° 22.362 de 26 de diciembre de 1980, de Marcas y Designaciones.

A nivel nacional no existen tribunales especializados en infracciéon a la propiedad
intelectual, por lo que son materia de tribunales ordinarios con competencia civil y comercial
en el circuito federal.

Respecto a la procedencia de mecanismos adecuados de resolucion de conflictos en
materia de propiedad intelectual no existe normativa especifica; sin embargo, la Ley de
Mediacion N° 26.589 en su art. 4° sefiala que toda accion requiere mediacion previa, salvo
los casos del art. 5°, este tltimo excluye cuestiones penales, laborales, etc., pero no se hace

mencioén alguna a PI.

Por su parte, el arbitraje se regula en el Codigo Procesal y Civil de la Nacion, y sefiala que
no se podra someter a arbitraje aquellas cuestiones que no sean susceptibles de transaccion,
sin que exista exclusion de PI*.

2 Op. Cit. p.1081.

2 Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la Republica Argentina. (14 de junio de 2022).
https://www.argentina.gob.ar/inpi.

%6 Ley N°24.481, articulo 96 a). Ley de patentes de invencién y modelos de utilidad. 20 de marzo de
1996. Argentina.

2’ Direccion Nacional del Derecho de Autor (DNDA). (14 de junio de 2022).
https://www.argentina.gob.ar/justicia/derechodeautor .

28 Articulos 736 y 737 del Cédigo Procesal y Civil de la Nacién (1981), en relacién con los articulos
842 y siguientes del Cédigo Civil y Comercial de la Nacion (2014).
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4.2.- Colombia.

En Colombia. el organismo estatal encargado de la administracién del Registro Nacional
de Propiedad Industrial es la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), creado a través
del Decreto N° 297, y entre sus facultades esta la de conocer y decidir sobre la protecciéon y
declaraciéon de las denominaciones de origen, y conceder derechos sobre nuevas creaciones
y signos. La SIC por ley, posee facultades jurisdiccionales para resolver infracciones contra
derechos de propiedad industrial®.

En materia de derecho de autor y derechos conexos esta encargada la Direcciéon Nacional
de Derechos de Autor (DNDA) la cual es una entidad independiente, con personeria juridica
propia, adscrita al Ministerio del Interior, cuya funcién principal es promover la efectividad
y el respeto de los derechos de autor. Tiene facultades para funcionar como Centro de
arbitraje y conciliacién™ en asuntos relacionados con derechos de autor y derechos conexos,
y ejercer las funciones jurisdiccionales en estos temas, otorgadas por el Codigo General del

Proceso.

El régimen normativo referente a propiedad intelectual lo conforman la Decisién N° 876
de la Comision de la Comunidad Andina para Régimen Comun sobre Marca Pafs, la Ley N°
23 de 28 de enero de 1982, sobre Derechos de Autor, la Decisién N° 486 del Acuerdo de
Cartagena que establece el Régimen Comun sobre Propiedad Industrial, la Decisién N° 876
de la Comisién de la Comunidad Andina para Régimen Comun sobre Marca Pafs, y la Ley
N° 23 de 1982 sobre derecho de autor y derechos conexos.

En cuanto a la procedencia de mecanismos adecuados de resoluciéon de conflictos en
materia de Propiedad Intelectual no existe normativa especifica que regule el arbitraje y
mediacion, salvo las particularidades de la DNDA.

4.3.- Peru.

Cuenta con un 6rgano denominado Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y
de la Proteccion de la Propiedad Intelectual (Indecopi), establecido por el Decreto Ley N°
25.868, que tiene como mision fundamental proteger el mercado de practicas monopélicas
0 que sean contrarias a la libre competencia, los derechos de los consumidores y resguardar

el derecho de propiedad intelectual en todas sus manifestaciones™.

El Instituto posee distintas Direcciones a cargo de diversas tematicas. En lo relativo a la
propiedad intelectual, las direcciones son 6rganos resolutivos que dependen del Tribunal de
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual y que se encargan de resolver, en
primera o segunda instancia administrativa, los procesos de su competencia, para lo cual

2 Segtin lo dispuesto en el articulo 24 del Cédigo General del Proceso (2012).

30 Mediante la Resolucién Numero 0271 de 20 de abril de 2012, 1a Direccién de Métodos Alternativos
de Solucién de Conflictos del Ministerio de Justicia y del Derecho de la Republica de Colombia,
autorizoé la creacion del Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Direccién Nacional de Derechos de
Autor Fernando Hinestrosa.

31 Decreto Ley N°25.858, articulo 2°. Ley de organizacién y funciones del INDECOPI. 24 de
noviembre de 1992. Peru.
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podran adoptar medidas cautelares, correctivas, de sancién y ademas determinar costos y
costas. Las direcciones, a su vez, tienen a su cargo una comision, la cual es la primera instancia
administrativa colegiada encargada de conocer los diversos procedimientos y reclamaciones

en sede administrativa. Estas son®*:

1. Direccién y Comisiéon de Signos Distintivos.
2. Direccion y Comision de Invenciones y Nueva Tecnologia.
3. Direccién y Comision de Derechos de Autor.

Las diversas solicitudes, reclamaciones y apelaciones respecto de las resoluciones dictadas
por las Direcciones respectivas se sustanciaran de acuerdo con la resolucién que aprueba la
Tabla Unica de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Indecopi®. Dichos
procedimientos no establecen ninguna instancia obligatoria de resolucioén colaborativa de
conflictos. Sin embargo, existe la posibilidad de que previo a deducir una denuncia por
infraccién a los derechos de autor, se presente una solicitud de mediacién o conciliacion
previa ante la Oficina de Derechos de Autor. En dicho caso, sera este organismo el que

actuara como mediador™.

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la Propiedad Intelectual tiene como
funciones el conocer y resolver en segunda y ultima instancia administrativa los procesos
relacionados con propiedad intelectual, y la adopciéon tanto de medidas correctivas como la
imposicion de sanciones por infracciones a los derechos en propiedad intelectual. Para dicha

finalidad, cuenta con una sala especializada en propiedad intelectual.

Otro punto relevante es que se establece la posibilidad de que, si un gremio o grupo
representativo de usuarios considera que la tarifa establecida por una entidad de gestion
colectiva es aplicada abusivamente, se podra recurrir a un arbitraje ante el Indecopi, a través
de una comisién arbitral compuesta por un representante de la Comision de Defensa de la
Libre Competencia, la Comisién de Proteccion al Consumidory la Oficina de Derechos de
Autor™,

El principal régimen respecto a propiedad intelectual lo conforman la Decisién N° 876
de la Comision de la Comunidad Andina para Régimen Comun sobre Matca Pais, la Ley N°
28131 del Artista Intérprete y Ejecutante, la Ley sobre el Derecho de Autor (Decreto
Legislativo N° 822), la Decision N° 351 de la Comisién de la Comunidad Andina que
establece el Régimen Comun sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, y la Decision
N° 486 de la Comision de la Comunidad Andina que establece el Régimen Comun sobre
Propiedad Industrial.

Respecto a los procedimientos judiciales, la Ley de Conciliacion N°26.872, modificada
por el Decreto Legislativo N°1.070 establece la conciliacién extrajudicial como un requisito

32 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual
(INDECOPI). (14 de junio de 2022). https://www.gob.pe/indecopi.

33 Establecido mediante Decreto Supremo N°085-2010-PCM.

3 Decreto Legislativo N°822, Art. 169 d). Establece la Ley Sobre el Derecho de Autor. 11 de febrero
de 2021. Per.

3 Ibid. Art. 163.
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de procedibilidad previo en materias relativas a derechos disponibles de las partes, sin una
mencion expresa a materias de propiedad intelectual®. Esta debe llevarse a cabo ante los
Centros de Conciliaciéon Extrajudicial. En el evento de que la conciliacién termine sin
acuerdo entre las partes, la substanciacion del procedimiento posterior se realizara de acuerdo

con las normas del Cédigo Procesal Civil del Peru.

Similar es la regulacion respecto al arbitraje, ya que el Decreto Legislativo N°1071 que
norma al arbitraje, seflala en su articulo 2°, inciso 1°, que son materias susceptibles de
arbitraje todas aquellas que versen sobre derechos disponibles de las partes.

4.4.- Espana.

El régimen legal de la propiedad intelectual se protege en la Ley 1/1996, contemplandose
en su articulo 193 la creacién una Comision de Propiedad Intelectual, la cual es un 6rgano
colegiado dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte, de ambito nacional, y que cumple
funciones de mediacion, arbitraje, determinacion de tarifas y control, y de salvaguarda de los
derechos de propiedad intelectual.

Para ello, la Comisién se divide en dos secciones:

1.- Seccién Primera para el ejercicio de funciones de mediacion, arbitraje y determinacion
de tarifas y control.

2.- Seccion Segunda para la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual.

El articulo 194 se encarga de puntualizar las funciones de la Secciéon Primera. En
particular, el N°1 del articulo sefiala’ que, respecto de la mediacion, la Comision ejercera su

funcién:

1.- Colaborando en las negociaciones, previo sometimiento voluntario de las partes por
falta de acuerdo, respecto de aquellas materias directamente relacionadas con la gestion
colectiva de derechos de propiedad intelectual y para la autorizacion de la distribucién por
cable de una emisién de radiodifusion entre los titulares de los derechos de propiedad

intelectual y las empresas de distribucién por cable.
2.- Presentando, en su caso, propuestas a las partes.

Respecto de sus funciones de arbitraje, el N°2 del articulo 194*® sefiala que la Comisiéon

ejercera dicha funcion:

1.- Dando solucién, previo sometimiento voluntario de las partes, a los conflictos sobre
materias directamente relacionadas con la gestion colectiva de derechos de propiedad
intelectual.

2.- Fijando, a solicitud de la propia entidad de gestion afectada, de una asociacion de
usuarios, de una entidad de radiodifusion o de un usuario afectado especialmente

% Ley 26.872, articulos 6° y 7°. Ley de conciliacién. 13 de noviembre de 1997. Pert.
%’ Ley de Propiedad Industrial 1/1996. Espafia.
38 Ibid.
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significativo, a juicio de la Comisién, y previa aceptaciéon de la otra parte, cantidades
sustitutorias de las tarifas generales, a los efectos sefialados en el apartado 4 del articulo 163,
para lo que debera tener en cuenta al menos los criterios minimos de determinacion de estas,

previstos en el articulo 164.3.

En ambos casos, el ejercicio de dichas acciones es sin perjuicio de aquellas que puedan
ejercitarse ante la jurisdicciéon competente, no obstante, estos no podran sustanciar el
conocimiento de las acciones jurisdiccionales sino una vez terminado el procedimiento

arbitral.

Respecto de las acciones judiciales, los articulos 138 y siguientes de la ley de propiedad
intelectual regulan diversas acciones posibles a deducirse en el evento de que se realicen
hechos que perturben el ejercicio de los derechos al titular, solicitando ya sea el cese de la
actividad ilicita, la indemnizaciéon de perjuicios correspondientes y la adopcién de medidas
cautelares urgentes para prevenir dafios futuros. Cabe destacar que estas acciones pueden
también ser de conocimiento atbitral.

En materia de infracciones corresponde a los Juzgados y Secciones de lo Mercantil (en

primera y segunda instancia, respectivamente)”.

Los principales cuerpos normativos respecto a propiedad intelectual son la Ley N°
20/2003, de 7 de julio de 2003, de Proteccién Juridica del Disefio Industrial, la Ley N°
24/2015, de 24 de julio de 2015, de Patentes, la Ley N° 17/2001, de 7 de diciembre de 2001,
de Marcas, y la Ley N° 7/2010, de 31 de marzo de 2010, General de la Comunicacién
Audiovisual.

%9 Ley Organica N°6/1985, articulo 86 bis y siguientes sobre Poder Judicial. Espafa.

14



4.5.- Cuadro comparativo.

intelectual por el tiempo vy
mediante las formalidades
que establezca la ley”

que “se podran conciliar
todas las materias que
sean susceptibles de
transaccion,
desistimiento y
conciliacién, ante los
conciliadores de centros
de conciliacion. .. <

-El articulo 51 de la
Decisiéon Andina las
Oficinas de Derecho de
Autor pueden intervenir
por via de conciliacién o
arbitraje en los
conflictos que se
susciten con motivo del
goce o ejercicio del
derecho de autor o de
los derechos conexos.

-DNDA puede ejercer
conciliacion.

Argentina | Articulo 17 “Todo autor o | -La ley de mediacién | -Ley 11.723 el art.
inventor es  propietario | (26.589) en su art. 4° | 6° inc. 3° que
exclusivo de su obra, invento | sefiala que toda accién | sefiala que si un
o descubrimiento, por el | requiere mediacion | tercero editor y
término que le acuerde la ley” | previa, salvo los casos | los herederos o

del art. 5°. derechohabientes
no logren acordar
las  condiciones
de impresion o la
retribuciéon
pecuniaria,
ambas seran
fijadas pot
arbitros.

Colombia | Articulo 61 “El Estado | -Articulo 19 de la Ley -DNDA  puede
protegera  la  propiedad | 640 de 2001, establece ejercer arbitraje
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mediacién en asuntos
civiles y mercantiles se
encarga de regular dicho
mecanismo, el cual
permanece como una
instancia voluntaria. Es
decir, no es requisito de
procesabilidad. Su
articulo 2° fija el ambito
de aplicaciéon de la ley a
todos los asuntos civiles
o mercantiles, incluidos
los conflictos
transfronterizos,
siempre que no afecten a
derechos y obligaciones
que no estén a
disposicion de las partes
en virtud de la
legislacion aplicable.

-Ley  1/1996  sobre
propiedad intelectual, en
su articulo 193 establece
la Comision de
Propiedad Intelectual, la

Peru “Art. 2° Toda persona tiene | Art. 169 d) del Decreto | -Art. 163 del
derecho a: Legislativo N°822 | Decreto
8. A la libertad de creacién | TUPA  establece la | Legislativo
intelectual, artistica, técnica y | posibilidad de solicitar | N°822: Ante el
cientifica, asi como a la|que la Oficina de | Indecopi,
propiedad  sobre  dichas | Derechos de Autor | mediante una
creaciones, y a su producto. | actie como mediador o | comisién arbitral.
El Estado propicia el acceso a | llame a conciliaciéon de | En el evento de
la cultura y fomenta su |forma previa a realizar | que un gremio o
desarrollo y difusién.” una  denuncia  por | un grupo
infraccién a la ley sobre | representativo de
derecho de autor. personas estime
que la tarifa
establecida  por
una entidad de
gestiéon colectiva
es aplicada de
forma abusiva.
Espaifia -La Ley 5/2012 sobre
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Espafia cual, su Secciéon Primera
(cont.) se encarga de ejercer las
funciones de mediacién,
arbitraje y determinacién
de tarifas y control.

-El articulo 20 N°4 f) de
la ley sobre propiedad
intelectual también
establece la posibilidad
de que las partes accedan
a un proceso de
mediacién cuando no
lleguen a celebrar un
contrato para la
autotizacion de
retransmision por cables
por falta de acuerdo
entre ellas.

V.- Estadisticas de instituciones administradoras de ADR, en el ambito de la
propiedad intelectual.

Adicionalmente, es interesante observar el panorama a nivel comparado en algunas

instituciones cuyas estadisticas han sido publicadas en los dltimos afos.

La principal institucién que ve materias de propiedad intelectual es la Organizacién
Mundial de Propiedad Intelectual® y sus estadisticas muestran que entre 2012 y 2021 se
tramitaron cerca de 900 casos entre arbitrajes, mediaciones y decisiones de expertos. En
cuanto al tipo de disputas, 29% corresponde a patentes, 24% a derechos de autor, 20% a

marcas, 14% a tecnologias de la informacién y comunicaciones y 12% a disputas comerciales.

En el caso de la Corte Internacional de Arbitraje de la Camara de Comercio Internacional
(ICC), su dltimo reporte estadistico*' sefiala que durante el 2020 la naturaleza de las disputas
sometidas a arbitraje abarc6 una gran cantidad de sectores y, sin perjuicio de que no existe
una mencioén expresa a materias de propiedad intelectual, se indica, entre otros, la presencia
de sectores como cultura; alimentos; salud; farmacéutica y cosméticos; equipos industriales;

O WIPO Caseload Summary.

(14 de junio de 2022). https://www.wipo.int/amc/en/center/caseload.html.
L ICC. (2021). ICC Dispute Resolution Statistics: 2020. https:/ /icewbo.org/publication/icc-dispute-
resolution-statistics-2020/.
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ocio y entretenimiento; medios de comunicacién y publicaciones; embalaje;

telecomunicaciones y tecnologias especializadas; y vestimenta y textiles.

En las estadisticas del Centro de Arbitraje Internacional de Singapur (SIAC)* se observa
que en el 2021 existe una inclusiéon expresa de asuntos relativos a propiedad intelectual y
tecnologias de la informacién, sin embargo, no se sefiala el porcentaje de casos que
corresponden a esta materia. Encontramos otras materias sometidas a este Centro, que
podrian estar relacionadas a propiedad intelectual, como arte y entretenimiento, salud y
farmacéutica, medios de comunicacion, ciencia y tecnologfa, y telecomunicaciones, entre

otros.

El informe estadistico del Centro de Arbitraje Internacional de Hong Kong (HKIAC) de
2021* realiza una distincion por el tipo de disputas y sectores, en donde los casos relativos a
propiedad intelectual alcanzan un 4%. En 2020 las disputas de propiedad intelectual
correspondieron a un 2,2% del total, en 2019 a un 2,5%, en 2018 a un 1,8%, en 2017 a un
4,6%, y en 2016 a un 5,4%.

En el informe de la Corte de Arbitraje Internacional de Londres (LCIA)* se menciona
que el 1,6% de los acuerdos o contratos respecto a los que surgieron disputas corresponden
a asuntos de propiedad intelectual.

En el caso del Instituto de Arbitraje de la Camara de Comercio de Estocolmo (SCC)* en
el 2021, de los 165 casos registrados, seis corresponden a acuerdos o contratos relacionados

con propiedad intelectual, y cuatro a contratos de licencia.

Las estadisticas del 2020 de la entonces llamada Institucién de Arbitraje de las Camaras
Suizas (SCAI, actualmente el Centro de Arbitraje Suizo)* distinguen, por una parte, entre los
asuntos en disputas y, por la otra, entre las industrias. En la categorfa de asuntos en disputas,
propiedad intelectual y licencias constituyen un 5% de los nuevos casos del 2020 y un 5% de
todos los casos entre 2004 y 2020, en tanto que, tecnologfa de la informacién corresponde a
un 1% en ambos periodos. En la categorfa de industrias, tecnologias de la informacion y
telecomunicaciones corresponde a un 5% de los casos del 2020 y a un 4% de los casos entre
el 2016 y el 2020; farmacéutica y ciencias de la vida corresponde a un 13% en el 2020 y a un
8% entre el 2016 y 2020, en tanto que, las cifras de alimentacién para los mismos perfodos

corresponden a un 7% y a un 5% respectivamente.

42 STAC. (2022). Annual Report 2021 (14 de junio de 2022).
https://siac.org.sg/images/stories/articles/annual report/SIAC-AR2021-FinalFA.pdf.

3 HKIAC Statistics (15 de junio de 2022). https://www.hkiac.org/about-us/statistics.

4 LCIA. (2022). 2021 Annual Casework Report. (14 de junio de 2022)
https://www.lcia.org/media/download.aspx?Mediald=890.

5 SCC Statistics 2021. (15 de junio de 2022) https://sccinstitute.com/statistics/.

% Swiss  Arbitration  Centre.  (2021).  Swiss  Arbitration  Centre  Statistics 2020
https://www.swissarbitration.org/resources /swiss-arbitration-centre-statistics-2020/.
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Las cifras de la Cdmara de Arbitraje de Milan (CAM)*' sefialan que en el 2019 las disputas
sobre asuntos industriales corresponden a un 6% de los casos.

El informe de 2019 del Centro de Arbitraje y Mediacion de la Camara de Comercio de
Brasil-Canada (CAM CCBC)*®, por su parte, incluye una categoria de sectores de negocios,
en que telecomunicaciones y tecnologias de la informacion corresponden un 6%, salud a un

6%, alimentos y bebidas a un 2% e industria quimica a un 2%.

Finalmente, es importante destacar que, en el 2019 se cre6 la Corte de Arbitraje para el
Arte (CAfA)¥, una iniciativa conjunta del Instituto de Arbitraje de los Paises Bajos y de la
Fundacion Autenticacion en el Arte (AiA), cuya sede se encuentra ubicada en Réterdam.

VI.- Experiencia del CAM Santiago en casos de propiedad intelectual.

La experiencia del CAM Santiago es una valiosa fuente de informacién respecto de qué
materias vinculadas a propiedad intelectual han sido conocidas por mediadores (as) y arbitros
(as) en Chile.

En los dltimos cinco anos, desde 2017 a 2021, ingresaron un total de seis mediaciones,
que representan el 3,3% del total de solicitudes presentadas durante el periodo y 25 arbitrajes,
que representan el 1,3% del total de solicitudes presentadas en este periodo, relacionados
con temas de propiedad intelectual.

En la labor de levantamiento de la informacién para este reporte, el primer desafio fue
determinar qué ingresos correspondian a materias de propiedad intelectual, es decir, derechos
de autor y propiedad industrial. Para ello se utiliz6 como modelo de referencia las categorias
utilizadas por la OMPI™, las que complementaron nuestros criterios de bisqueda, es decir,
se revisé si existian solicitudes en materia de patentes, modelos de utilidad, marcas, disefios
industriales, franquicias, derechos de autor y de tecnologias de la informacién y de la

comunicacion.

En cuanto a la caracterizaciéon de los casos analizados podemos sefialar que el aspecto
contractual en todos fue muy relevante, es decir, el objeto de la discusion estaba centrado en
un aspecto del contrato. Las reclamaciones de las partes generalmente comprendian la
declaracion del incumplimiento de las obligaciones pactadas, asi como la solicitud de la

4 CAM. (2020). Analytical Statistics on the proceedings of the Milan Chamber of Arbitration — 2019
https://www.camera-arbitrale.it/upload /documenti/statistiche/arbitration-facts-figures2019.pdf.
% CAM-CCBC’s Annual Report — Center for Arbitration and Mediation. (15 de junio 2022).
https://ccbc.org.br/cam-ccbe-centro-arbitragem-mediacao/es/arbitration-statistics/.

9 Court of Arbitration for Art. (16 de junio de 2022). https:/ /www.cafa.world/.

® Ta OMPI elabora anualmente un informe de “Indicadores mundiales de propiedad intelectual”
(World Intellectual Property Indicators) que estudia la actividad en materia de Propiedad Intelectual

a través de diferentes categorizaciones. Disponibles en:
https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=4571. Ademas, publica sus estadisticas anuales
documento que también sirvié de referencia. Disponible en:

https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=4577 . (14 de junio de 2022)
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resolucion de los contratos aparejada de las respectivas indemnizaciones de dafios y
perjuicios.

En cuanto a solicitudes en materia de derechos de autor, la mayoria tenfa que ver
contratos de prestacion de servicios de licencias de softwares, y aquellos vinculados a
tecnologias de la informacion y la comunicacion (TICs).

Las solicitudes en materia de propiedad industrial principalmente eran desacuerdos
derivados de contratos de franquicias.

6.1.- Conflictos mediados vinculados a PI.
Un 50% fue por ingreso voluntario; es decir, no contaban con clausula de mediacién.

El 60% correspondia a materias de derechos de autor y conexos, particularmente
desarrollo de Softwares.

En materia de propiedad industrial, especificamente trataindose de franquicia, se
evidencié que existia una relaciéon asimétrica entre licenciante y licenciatario, esto debido a

las condiciones establecidas en el contrato.

Cabe destacar que debido a que existe un alto desconocimiento del mecanismo de
mediacién, la mayor dificultad estuvo en lograr una participacién colaborativa de los

abogados representantes de las partes.

De los casos revisados, en el primero de ellos, la empresa solicitante del proceso de
mediacion se dedicaba al desarrollo de software y por ello, con la solicitada suscribieron un
contrato para la compraventa. La solicitud de mediacién fue presentada debido a que

surgieron diferencias en la aplicacion, ejecucion y alcance de las obligaciones contractuales.

En el segundo caso la empresa solicitante contaba con los derechos exclusivos para la
ejecucion, produccidon y presentacion en concierto de un artista reconocido a nivel
internacional. La empresa solicitada se comprometié contractualmente a cambio de una
contraprestacion pecuniaria a gestionar los espacios publicitarios y la labor de marketing
relacionados a la realizacion del concierto, debiendo ser autorizada por la empresa
productora del concierto toda la publicidad en la que se hiciera mencién al artista, como
logos, imagenes, marcas, etc. La solicitud de mediacién fue presentada debido a un
incumplimiento por parte de la solicitada, ya que habria utilizado la imagen y videos del artista
en sus redes sociales para promocionar su marca sin previa autorizacioén de la solicitante, tal
como se estipula en el contrato. Finalmente, también se elaboraron diversos logos e imagenes
indebidas y no autorizadas por la solicitante, para ser mostradas en las dependencias de la
solicitada con la finalidad de promover su giro.

En el tercer caso la empresa solicitante de la mediacién era titular de los derechos
asociados a una solicitud de patente de invencién ante el INAPI para amparar un explosivo
de baja densidad a base de petlita, habiéndose presentado solicitudes de patente no sélo en
Chile sino en diversas partes del mundo. Dicha empresa cedid, vendié y transfirié a la

solicitada todos los derechos asociados y exclusivos para poder comercializar y producir el
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explosivo mencionado. Dicha cesiéon no abarcaba la utilizacion de la materia prima para otros
fines distintos. La solicitud de mediacién fue presentada en atencién al incumplimiento de
las obligaciones de pago por parte de la solicitada en los plazos, condiciones y montos

acordados en la cesién.

En el cuarto caso la solicitante era titular de los derechos exclusivos de transmision por
television o cualquier otro medio de los partidos de los campeonatos de primera y segunda
divisién de un deporte. En virtud de ello, celebré un contrato de pago de acciones con un
canal en virtud del cual la solicitante cede en dominio al canal los derechos exclusivos de
transmision, por un determinado lapso de tiempo, a cambio de la entrega de acciones por el
canal a la solicitante. Dicho contrato se fue renovando por diversos periodos. Se inici6 el
proceso de mediacién debido al incumplimiento de los plazos para efectuar dichos pagos por

parte del solicitado.

En el quinto caso la solicitante otorgd una franquicia internacional a una empresa,
permitiéndole explotar y operar una tienda de la marca registrada, junto con toda la
informacién necesaria para dicho fin, la cual es de caracter confidencial. Se incluye en el
contrato, la utilizacién de la imagen, kits de imagen, marcas, productos y proveedores por
parte de la franquiciada. En particular, la franquiciada alegé el incumplimiento del contrato

y los perjuicios derivados de éste.

En el sexto caso el solicitante en calidad de auspiciadora, y un tercero en calidad de gestor
celebraron un Convenio de Auspicio que tenfa por finalidad permitir a la auspiciadora
participar en un festival para la creacién, elaboracion e instalaciéon de una obra de arte. Sin
embargo, por diversos motivos, el Festival no llegd a realizarse, por lo que se solicita la
devolucién de los montos pagados por la auspiciadora a la gestora.

6.2.- Conflictos arbitrados en materia de PI.

Respecto de los casos que han sido objeto de arbitraje, las disputas vinculadas a derechos
de autor han sido sobre contratos de licencia de uso de bienes intangibles, y particularmente
se han referido a un determinado software o paquete de softwares, sobre el que se contrata
con un tercero la licencia de uso de uno de sus programas o paquete de programas
electronicos.

Este tipo de contratos generalmente importan las siguientes obligaciones al titular del
intangible protegido: otorgar la o las licencias de uso de los softwares determinados al
acreedor; implementar el o los programas en la infraestructura (fisica y/o digital) operativa
del acreedor de la licencia; y garantizar el correcto mantenimiento de el o los softwares
instalados. Por su parte, el acreedor de los servicios tiene la obligacion de pago con el titular

de los bienes intangibles.

Las disputas que se han ventilado en el CAM Santiago tienen que ver con
incumplimientos contractuales tales como la inejecucion de los servicios pactados, ejecucion
tardia o parcial de los mismos, incumplimiento de la obligacién de mantenimiento o falta de

pago.

21



Por otro lado, tratindose las disputas en materia de propiedad industrial se visualizan
contratos de uso de marcas registradas y contratos de franquicias, en los que a la “concesion
de una marca de productos o servicios se le agrega la concesion del conjunto de métodos y
medios propios que permitan a la empresa franquiciada asegurar la explotacion racional de
la concesién y de administrar su gestibn comercial que es su soporte, en las mejores

9551

condiciones de rentabilidad para s{ misma y el franquiciante”. Este ultimo es titular de
bienes protegidos tales como marcas comerciales (denominativas, figurativas o mixtas),
secretos comerciales, Anow how, bienes corporales y/o intangibles patentados, bienes
protegidos por derechos de autor (como musica, material audiovisual, software, etc.), entre
otros, de los cuales en todos o en parte concesiona el derecho de uso y/o goce al

franquiciado.

En este sentido, el objeto del contrato entre las partes es el paquete de derechos de
uso y/o goce de los determinados bienes protegidos de los cuales el franquiciante es titular.
Con ello, las disputas en esta materia que se han tramitado en el CAM Santiago han tenido
que ver con incumplimientos contractuales por parte de alguna o ambas partes en cuestiones
variadas, como la falta de pago del franquiciado, la ejecucion parcial del contrato, la
inejecucion dentro de los plazos pactados, entre otros conflictos. En ningun caso se
cuestiona la titularidad de los bienes protegidos. Lo mismo ocurre en aquellos donde la

controversia tiene su origen en contratos de uso especifico de marcas comerciales.

Al igual que ocurre en derechos de autor, los tribunales arbitrales del CAM Santiago
que han conocido estas causas han identificado con precision la naturaleza juridica de estos
bienes, como protegidos bajo la institucionalidad nacional e internacional de los derechos de
propiedad intelectual. Dado que las disputas surgen del incumplimiento de las obligaciones
contractuales que se originaron para dar lugar a estas prestaciones econémicas, los tribunales
arbitrales de nuestro Centro han fallado acorde a los principios de la responsabilidad civil

contractual, que son comunes a todos los negocios.

En cuanto a la forma en que se distribuyen estas materias, un 40% de los casos ingresados
se enmarcan en materia de derechos de autor, trataindose de conflictos originados en
contratos de prestacion de servicios de licencias de softwares y temas de tecnologias de la
informacién y la comunicacién (TICs), y el 60% restante se vincula a propiedad industrial,

donde principalmente los desacuerdos derivan de contratos de franquicias.

Es posible apreciar de los casos en comento que las cldusulas incorporadas en estos
contratos otorgan un mandato directo al Consejo del CAM Santiago para la designacion del
arbitro (a) que debera conocer y resolver el conflicto entre las partes (72% designacion directa
port el Consejo del Centro), ademas de pactar que dichos arbitros (as) conoceran de ellos en
calidad de arbitradores (28%) o arbitradores en cuanto al procedimiento y de derecho en
cuanto al fallo (64%), renunciandose en un 88% de ellas a la posibilidad de recursos.

> Sandoval, Ricardo. (2010). Derecho Comercial. Tomo I11. Volumen 2. Editorial Juridica de Chile. p. 77.

https://app-vlex-
com.uchile.idm.oclc.org/#/search/jurisdiction:CL/derecho+comercial+sandoval/sources /5382
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Por otra parte, considerando las causales de término de dichos arbitrajes, no es menos
importante sefialar, que un 35,7% de ellas alcanzaron un acuerdo dentro del juicio arbitral y
un 21,4% fueron finalizadas por un laudo arbitral.

Finalmente, con relacién a los tiempos de duracién de los procesos arbitrales, el menor
plazo de arbitraje registrado en un procedimiento en materia de propiedad intelectual, desde

el traslado de la demanda hasta la dictacién de laudo arbitral, ha sido de ocho meses.

VII.- Conclusiones y recomendaciones.

Al revisar el derecho comparado, la labor de la OMPI y las estadisticas de diversas
instituciones administradoras de ADR, podemos ver que existe consenso en cuanto a la
procedencia y conveniencia de utilizar de forma secuencial la mediacién y el arbitraje como
mecanismos de resolucion de conflictos en materia de propiedad intelectual considerando
entre sus ventajas la celeridad; la posibilidad de intervinientes de distintas jurisdicciones; la
confidencialidad; el mayor control de las partes sobre el proceso de solucién y la
incorporacion de variables comerciales; y en general, un mayor acceso a la resolucion efectiva

de las disputas, en el ambito de la propiedad intelectual.

La normativa e institucionalidad local no consideran la mediacion y el arbitraje, salvo la
excepcion contenida en la Ley N° 17.336, que contempla la mediacién obligatoria y el
arbitraje, a solicitud de parte, para controversias por falta de acuerdo en la tarifa aplicable a
las asociaciones con personalidad juridica que representen a usuarios de derechos de autor o

conexos, lo que en la practica no ha tenido mayor aplicacion.

Considerando que el otorgamiento, validez y vigencia de los derechos de propiedad
industrial, cuyo registro administra INAPI, no puede extraerse de la competencia que por ley
ha sido conferida de manera privativa e indelegable tanto a INAPI como al TdPI (y,
excepcionalmente, a la Corte Suprema’™), existen otros ambitos de la propiedad intelectual,
en donde, dada la disponibilidad de los derechos es posible sustraer la contienda de la justicia
ordinaria civil y entregar su resolucién a un mediador (a) o arbitro (a). Asi mismo, en el
ambito penal, luego de la Ley N° 21.394, se considera la posibilidad de acuerdos reparatotios,
visualizandose la posibilidad de un espacio de dialogo entre las partes tratindose de delitos
del ambito de la propiedad intelectual.

Se sugiere promover la introducciéon gradual de mecanismos de mediacién y arbitraje
especializado en propiedad intelectual, entre partes contractualmente relacionadas. Para ello
serfa necesario contar con un cuerpo de mediadores (as) y arbitros (as) especialmente
capacitado.

Cabe destacar que debido a que existe un alto desconocimiento de estos mecanismos en
los operadores a nivel nacional, la mayor dificultad radica en lograr una participacion

> La Ley N° 19.039 dispone que, excepcionalmente, procedera el recurso de casacion en el fondo,
ante la Corte Suprema, en contra de las sentencias definitivas de segunda instancia (dictadas por el

'TdPI).
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colaborativa de los abogados representantes de las partes, para lo cual se sugiere implementar
actividades de formacion bajo el alero del CAM Santiago, con la colaboracion directa de
INAPI, en coordinacién con OMPI. Por su parte, se puede relevar la experiencia del CAM
Santiago, en materia de mediacion y arbitraje vinculados a propiedad intelectual, la que podria

ser replicada.
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Mecanismos de resolucion de conflictos en materia de propiedad

intelectual: Conversatorio con abogados/as operadores/as del sistema'.

El Centro de Arbitraje y Mediacion (CAM) de la Camara de Comercio de Santiago (CCS)
convoco, a fines de septiembre de 2022, a un grupo representativo de abogadas y abogados que se
desempefian en el ambito de la propiedad intelectual, quienes en dos sesiones abordaron distintos
aspectos relacionados con la observancia de los derechos de propiedad intelectual y la posibilidad
de implementar un sistema alternativo de resolucién de controversias.

A continuacién, este documento presenta, de manera agregada, la transcripcion de las
principales consideraciones y comentarios levantados en estas dos sesiones, las que se
sistematizaron en torno a los temas planteados, respetando los distintos enfoques expresados, por
lo que se puede encontrar posturas divergentes’. En determinados casos se refleja mediante

cursivas las intervenciones textuales.

1.- ¢Cual es el diagndstico —en cuanto a acceso— a la resolucion de conflictos
en nuestro pais en materia de propiedad intelectual? :Se resuelven
efectivamente los conflictos en este ambito?

Dentro de los puntos levantados por los participantes destacan:

e Falta magistratura especializada en PI.
Las reglas de propiedad intelectual son de dificil comprensiéon y, en este contexto, falta
predictibilidad en cuanto a la determinacién del dafio, siendo muchas veces compleja la
adjudicacion. La percepcion es que todos los tribunales civiles tienen criterios distintos en materia
de propiedad intelectual. La falta de conocimiento del tribunal desincentiva el litigio*. En algunos

! Bernardita Dittus/Estudio Epic Legal; Juan Francisco Reyes/Estudio SCR Abogados; Eduardo
Lobos/Estudio Catiola; Matia José Arancibia/Estudio Obrador Digital; Jorge Garay/ Estudio Garay Puga;
Santiago Ortuzar/Estudio Alessandri; Francisco Carey/ Estudio Catey; Tabata Santelices/Directora Legal
NotCo; Cristian Mir Balmaceda/Estudio Puga Ortiz; Felipe Pavez/Estudio Villaseca; Rodrigo
Valenzuela/Estudio Magliona; Matfa Paulina Bardon/Estudio Claro; y Max Santa Cruz/ Estudio Santa
Cruz. Todos los participantes dieron su consentimiento a fin de reunir, sistematizar, y difundir estas
opiniones.

2 Sistematizacion realizada por Soledad Lagos y Daniela Escobar (Unidad de Mediacién del CAM Santiago);
y Sergio Escudero y Eileen Frodden (Departamento Internacional y de Politicas Publicas del INAPI).

3 Las expresiones aqui expuestas reflejan la opinién de los participantes en ambas reuniones, independientes
de la opinién que el CAM Santiago, INAPI y OMPI puedan tener sobre los mismos temas.

* Se menciona un Estudio reciente, para la base del portal del Poder Judicial, en el que se revisaron mas de
1000 fallos en materia de marcas, en donde los rechazos tenian idéntica fundamentacién.
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casos, dado el desconocimiento, se trata de forzar el acuerdo para evitar entrar en el fondo. Se

destacé que al menos en regiones, el caso lo ve el Juez.

La experiencia jurisprudencial en Chile es acotada en PI, son pocos los juicios en esta area.
En los juicios civiles inmediatamente uno se da cuenta cuando el juez se involucra, ya que ahi se

llega a un acuerdo; si no se involucra y lo pone como mero tramite, ahi queda la controversia.

e Costoy tiempo
Otro factor importante, tanto para los clientes grandes como para los pequefios, es la relacion
costo/tiempo. A veces el conflicto es pequefio, pero el proceso judicial es largo y costoso y
desincentiva el demandar o ejercer derechos.
En materia de derechos de autor, la resolucion tardia para el creativo es nefasta. La justicia tardia
ya no es justicia, por lo que el largo tiempo que toma un juicio es algo que disuade a los clientes
para accionar.
El costo econémico de llevar adelante un juicio civil es alto: se debe contratar expertos, informes
de peritos, etc. Finalmente, resuelve el perito, no el juez. Asi, por ejemplo, “en patentes, uno debe
explicarles a los clientes que vamos a tener que traer expertos para que el juez pueda resolver y prefieren no
Judicializar, asi que uno manda una carta y no pasa nada, y el cliente queda frustrado, queda afectado y ya no
quiere seguir protegiendo su derecho.”
En relacion a los costos, hay acceso para las empresas grandes y no para las pequenas. Para los
clientes grandes el acceso al juicio, en cuanto costo, no es un tema. Sin embargo, la falta de instancia
especializada incide muchas veces en que los usuarios no quieran litigar, sobre todo en materia de
derechos de autor y patentes porque son procesos lentos.
Muchas veces sale mas caro accionar y, teniendo presente la relacion costo/beneficio, la persona

opta por no iniciar un proceso.

e Titulares de los derechos
Hay un importante desconocimiento de los titulares del derecho en el tema de la PI. No saben lo
que pueden reclamar y muchas veces ni siquiera identifican cuando se ha vulnerado un derecho.
Existe un desbalance en la percepcion que se tiene respecto a la constitucion del derecho en el
ambito del INAPI, que es solida y reconocida, pero que se debilita al momento de la observancia
del derecho; de hacer efectiva la proteccion. Muchas veces los titulares creen que INAPI es la
institucién encargada; es decir, se le atribuyen mayores facultades de las que realmente tiene.
Muchos titulares poseen sendos titulos de registros de marca o patentes de invencién, pero al
momento de producirse alguna infraccién o violacion de sus derechos de propiedad industrial y
de hacer efectiva esta proteccion, se genera un cierto grado de desmotivacion y desaliento,
considerando: costos, ausencia de judicatura especializada, procesos lentos y caros, porque no se
percibe que ese derecho, que les costé constituir, sea posible defenderlo con la misma fuerza.

® Judicializacién
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Hay incentivo a litigar en sede judicial para los abogados; se cobra bien y no hay barreras de entrada.
Por otra parte, con respecto a la excesiva cantidad de litigios en esta materia, es importante tener
presente que el objeto de proteccion de la propiedad, en sentido amplio, se refiere a creaciones del
intelecto y el animo litigioso no esta dado necesariamente por los abogados, sino por los propios
creadores y titulares de estos derechos de propiedad industrial; son ellos los que generalmente se
presentan con un animo mucho mas beligerante que los propios abogados.

Cuesta mucho en la reunién inicial con el cliente poder bajar el impetu y el animo de querer que
legne la sangre al rio a como dé lugar y muchas veces es el profesional el que trata de explorar las
posibilidades que permitirfan evitar un juicio con los costos y tiempo que eso va a significar.

En el ambito penal, las medidas en frontera llevadas a cabo por el Servicio de Aduanas funcionan
bien, especialmente en marcas. Son muchos casos y la mayoria terminan en acuerdo reparatorio.
El costo lo asume el Servicio de Aduanas. Por otra parte, cuando es el privado quien acciona
penalmente, no prospera.

Salvo estas causas iniciadas por el Servicio de Aduanas, infracciones de marcas y derechos de autor
casi no se ven en materia penal. Falta también especializacién en PI en el Ministerio Publico y sus
fiscales.

2.- ¢Crees que la mediacion o el arbitraje podrian ser mecanismos adecuados
de resolucion de conflictos en materia de propiedad intelectual?

Hoy se tiene una mirada distinta respecto de la relacion con el cliente, ya que prima la ligica de largo plazo; quiero
que sea lo mds sustentable posible y que el cliente dedique mis tiempo a su negocio y menos a litigios. Desde esa
premisa, el abogado también esta migrando y busca por lo tanto el mecanismo mas eficiente para
resolver el conflicto, en cuanto a tiempo. Es posible prever que también se veran luces al final del
tunel, de cosas que hoy el abogado esta tratando proactivamente de generar como ventaja para sus
clientes.

e Ambito contractual
Tratandose de conflictos que se suscitan sobre la base a un contrato, en la mayoria de los casos
existe clausula arbitral. Sin embargo, se ha ido copiando, visualizandose poco analisis de parte del
abogado en el sentido de determinar cual es mecanismo mas conveniente: justicia arbitral, ordinaria
o una mediacién. Asi, en materia de secretos comerciales, distribucion, franquicias o licencias de

software, la mayoria de los contratos tiene clausula de arbitraje.

e Ambito extracontractual
Extracontractualmente, el arbitraje o la mediaciéon también deberfan ser una opciéon. Respecto a la
mediacion hay que promoverla entre los operadores, respecto de las mismas materias que son
arbitrables.
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® Especializacion
Antes de que se llegue a una demanda, las partes han tenido acercamientos; enfonces si viene un tercero
le podrian decir, sti qué sabes de mi sistema, de mi tecnologia para poder ayudarme a lograr un acuerdo con la
contraparte? Esta es la instancia donde la especializacion es importante; si no hay alguien que
entienda del tema, al final de cuentas caer en la justicia civil o caer en el CAM es exactamente lo
mismo, aunque probablemente sea mas eficiente el CAM, por ser mas breve.
La ventaja de la mediacién y del arbitraje es la especializacion del mediador o del arbitro, de manera
tal que las partes sepan que van a poder conversar ante un tercero que sabe de la materia de fondo,
permitiendo acelerar procesos que son engorrosos.
En el caso de la mediacién, cuando se tiene un grado de especializacion mayor, aparte de saber de
la materia de la que se esta hablando, se facilita la negociacion entre las partes, las que ya vienen
con una carga emocional muy alta, que escapa del tema juridico solamente. Para intervenir de
forma adecuada es necesario ver el conflicto como un todo.
Por ejemplo, en Suiza, en el ambito de las patentes, los tribunales estan compuestos por expertos
en la materia, incluidos cientificos y el procedimiento contempla una etapa de mediacion’.
Por su parte Colombia, tiene una instancia de conciliacion muy potente; tienen listas de
conciliadores y entidades que se dedican exclusivamente a hacer conciliacion.

® Consideraciones respecto al costo
Muchas veces para desincentivar que la parte litigue se establece la clausula de arbitraje en los
contratos, debido a los costos del mecanismo.
El costo es un tema; por ejemplo, en materia de nombres de dominio, NIC Chile tiene un costo
alto: 1.000 dolares; sin embargo, el usuario prefiere pagar mas en la medida que haya justicia
especializada. Si existe una instancia donde hay conocimiento especializado, es un incentivo porque

se sabe que quien resolvera tiene los conocimientos requeridos.

® Negociacion
Se puede tener consagrado el mecanismo, pero finalmente si no hay una cultura de mediacién, no
se desarrollaran de buena manera los procesos.
No se ha reflexionado, ni explorado el rol de los abogados en la negociacién, la mediacién o el
arbitraje.
En el caso de NIC Chile, se eliminé la mediacion voluntaria y sélo se dejo el arbitraje. E1 80 % no
concurria a mediacion. Los que llegaban a un acuerdo eran aquellos que no tenian abogado. Las
personas se intimidaban y por eso llegaban a acuerdo.
La negociaciéon extrajudicial sin la ayuda de un mediador solo es un tira y afloja. Los abogados de
las partes no tienen formacion para poder acercar los intereses de las partes; por eso serfa util una
mediacion. Cartas para acd y para alld, pero pocos acuerdos.
Al no ser tan masiva el drea de propiedad intelectual, pricticamente todos nos conocemos y nos encontramos
permanentemente, lo que facilita mucho abrir la negociacion, no partimos de cero. Dada la confianza que existe con
nuestros companeros de distintas oficinas, se parte de una base mds cercana para poder plantear términos de acuerdo.

5 https://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/es/wipo _ace 12/wipo_ace 12 6.pdf, pag. 15.
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Yo diria que siempre esta presente la negociacion, en la mayoria de los casos. En la practica se da la posibilidad
de que las partes logren acuerdos; asi, por ejemplo, existen demandas de nulidad, de oposicién y
en el futuro de caducidad, en las que muchas veces las partes se van a sentar para llegar a un
acuerdo.

Desde el punto de vista de la litigacién en casos de infraccién en materia penal, sucede que la gran
mayorfa de los casos termina a través de las salidas alternativas, mayoritariamente acuerdos
reparatorios. Por lo tanto, movilizar todo el aparato jurisdiccional en casos recurrentes y masivos,
como las medidas en frontera de falsificacion y piraterfa, pareciera ser un despropésito porque se
utiliza todo el sistema por varios meses, cuando se puede anticipar y proyectar que la resolucion
de ese conflicto va a ser a través de un acuerdo, lo que en una instancia alternativa podria
producirse en pocas semanas. Normalmente los casos terminan con acuerdos reparatorios, pero
para eso se tuvo que esperar cinco o seis meses. Entonces, finalmente los clientes dicen que el
juicio tiene un costo enorme para destruir 100 poleras que al final conviene comprar y sale mucho
mas barato. Ah{ hay mucho que hacer, de manera tal que dichos acuerdos puedan lograrse antes y
surtir efecto.

Hay ciertas problematicas que se producen en el ambito judicial que también pueden afectar la
negociacion, por ejemplo, la poca predictibilidad del dafo. Incluso en materia de arbitraje se han
ido forzando acuerdos, cuando hay falta de especializacion del arbitro.

Los abogados, cuando negociamos, a veces sentimos que no es necesario que un tercero diga lo que tenemos que hacer,
ni tampoco creemos que quids pueda ayndar.

E/ abogado es muchas veces un gran obstdaculo para los acuerdos.

® Derechos de autor
Es posible la mediacién en materia de patentes y marcas, pero no debe olvidarse que hay toda un
area del derecho del autor intelectual pura, en la que en definitiva no interviene la autoridad y
donde se puede dar la posibilidad de aplicar mecanismos resolucion alternativa de disputas (RAD);
de hecho la ley de propiedad intelectual (de derecho de autor) contempla arbitraje, que nadie ha
usado, para la fijaciéon de tarifa en sociedad colectiva, ya que no existe un interés publico

comprometido.

® Materia arbitrable en PI

¢Qué es arbitrable en PI? Marcas. En USA se permite todo. L.a mediacién podtia aliviar a INAPI,
por ejemplo, en las oposiciones donde no se levantaron causales absolutas de improcedencia del
registro.

Respecto de todo lo que dice relacién con contratos, franquicias, licencias, etc., obviamente es
factible establecer métodos alternativos adecuados y eso es lo que cominmente se da con mas
frecuencia. Se estan trabajando cldusulas para este tipo de contratos, con tribunales especializados.
En la medida en que haya un tema entre privados y no haya un interés comin o publico
comprometido, bienvenido todo esto.

e Exclusiones
Materias que no pueden ser sometidas a ADR: Temas administrativos de validez.
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Todo el resto puede resolverse a través de mecanismos colaborativos. Incluso el tema penal, dado
que son previa instancia particular, ademas que la mayoria de las sanciones consisten en multas.

Ciertas materias se las reserva exclusivamente la autoridad (como oposiciéon de marca) y en general
decisiones de autoridad, ya que en definitiva se considera que hay un interés publico comprometido
y eso no puede quedar en manos de las partes. Por ejemplo, apropiacioén de signos comunes, etc.
En ese tipo de materias siempre se ve y se ha discutido que es muy complejo que haya un método
alternativo de solucion. Sin embargo, podrian existir instancias de mediacién o conciliacion en los

juicios de oposicion, nulidad y en el futuro, de caducidad.

® Qué se requiere
Para que una mediacion funcione se requiere institucionalidad, definicion de costos, experticia y
difusion del mecanismo.
Debiera haber una instancia voluntaria de resolucion de conflictos, por ejemplo, ante el Tribunal
de Propiedad Intelectual (TdPI).
Serfa bueno que cuando se presentan estos conflictos haya una instancia administrativa de
conciliacién/mediacién, que te obligue, “conversen entre ustedes”, eso podria evitar la judicializacion.
Para motivar la mediacion y para que esto funcione, como en todo negocio, se requiere un analisis
de costos: mediacién v/s litigio; costo de tiempo ¢cuanto tiempo va a tomar la mediacion o el
juicio? y posibilidad de llegar a un resultado que sea razonable, desde el punto de vista juridico
como del znsight de la compafifa.
INAPI, en una estrategia que lanzé hace como 5 afos, propuso explorar reformas a la ley, de forma
de promover este tipo de mecanismos con el CAM y con la OMPI. Eso es un tema importante, lo
obligatorio, porque en Chile lo voluntario pasa a ser letra muerta.

3.- ¢Qué debiera considerar una capacitacion sobre mediacion y arbitraje en
propiedad intelectual?

En las Escuelas de Derecho no nos ensefiaron a negociar o mediar. Falta mucha formacion.

Una capacitacion en ADR debiera considerar el manejo de habilidades blandas, scomo plantearse
en una mediacién?, Aprender a escuchar.

LLa metodologia debiera ser a través de talleres, con participacion activa, y casos practicos para que
te involucres.

Aprender haciendo. Aprender de las experiencias internacionales en que si ha funcionado la
mediacion y el arbitraje.

Personas retiradas en materia de PI podrian ser formadas como mediadores o arbitros.
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