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Aviso Legal: Aunque los estudios de caso se basan en
mediaciones reales, los nombres de las partes, paises, bienes
0 servicios y/o el nombre de los derechos de propiedad
industrial involucrados se han omitido o modificado por
razones de confidencialidad. Los casos han sido resumidos.

EJEMPLOS DE CASOS DE MEDIACION



Batalla

de girectores
generales

Dos fabricantes de vidrio de tamafio medio, Macatix
y Caroleto, con sede en diferentes paises de la UE,
discrepaban sobre una serie de derechos de marca.

ORIGEN DEL LITIGIO

Macatix presentd varias marcas figurativas en una Oficina de
Marcas. Caroleto se opuso a ellas ya que la marca de Macatix
contenia elementos verbales que coincidian con marcas anteriores
de Caroleto.

Ademas, ambas empresas tenian varios registros nacionales en
Estados miembros de la UE, asi como en Suiza, Reino Unido, Rusia y
China. En ese momento, también se habian iniciado procedimientos
de oposicion ante las oficinas de propiedad industrial alemana y
hingara, y pronto se presentarian nuevas oposiciones en otras
jurisdicciones.

EJEMPLOS DE CASOS DE MEDIACION




X2, DECISION DE RECURRIR A LA RAL

Tras examinar cuidadosamente el expediente y tener en cuenta
la naturaleza del asunto y la posibilidad real de que el conflicto
escalase incluso mas alld de las jurisdicciones de la UE, el
responsable del caso de la oficina de marcas vio que se trataba de
un litigio idéneo para la mediacion. No fue muy dificil convencer a
las partes para que aceptaran la mediacion como una posibilidad
de encontrar soluciones globales para resolver todos los litigios en
curso en un solo proceso.

+
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47 RETOS

Macatix acudi6 al dia de la mediacién con elementos de peso de
la empresa (el director general, tres abogados especializados en
marcas, dos abogados internosy un intérprete) pero poco después
de su inicio, el director general abandond la reunién, delegando
todo el poder en sus abogados.

Por otro lado, Caroleto contd Unicamente con la presencia de su
director general y de un asesor externo.

Esta falta de compromiso con el proceso y el desequilibrio
de representacion comenzaron a generar un sentimiento de
frustracién para el director general de Caroleto, y la situacién no
hizo mas que empeorar a medida que los abogados de Macatix se
hicieron cargo de los debates centrandose en aspectos técnicos, lo
que dificultaba el entendimiento y cualquier avance.

+
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@ RESOLUCION

Alver el punto muerto, el mediador supero la situacion reclamando
la presencia del director ejecutivo de Macatix para que hablara con
el director ejecutivo de Caroleto. Bajo la orientacién del mediador,
los dos directores generales mantuvieron un dialogo directo y
honesto vy, finalmente, pudieron encontrar puntos de acuerdo,
ya que empezaron a centrarse en sus intereses comerciales mas
amplios, mas alla de las marcas controvertidas.

Gracias a este enfoque, Macatix y Caroleto alcanzaron un acuerdo
integral de coexistencia de marcas, que solucion6 todos los
litigios pendientes. En este caso, el acuerdo de resolucién incluia
una cladusula de penalizacién, aunque las partes no tuvieron que
recurrir a ninguna medida de ejecucion. Por lo tanto, la mediacion
y la orientacion experta de un mediador formado y cualificado
pueden ser una herramienta valiosa para resolver conflictos que
abarcan varias jurisdicciones e incluyen muchos derechos de Pl y
otros intereses comerciales y empresariales.

EJEMPLOS DE CASOS DE MEDIACION




‘Relojes de
ared o relojes
e pulsera?

Dos fabricantes de relojes —Au Temps, una
empresa francesa, y Fast Tempus, con sede en
Espafa—, colisionaron en un litigio sobre varias
marcas durante el confinamiento por la pandemia
de la COVID-19.

I2) ORIGEN DEL LITIGIO

Ambas empresas tuvieron varios procedimientos de oposicién
en la EUIPO, en los que se vieron involucradas marcas nacionales
y de la UE como derechos anteriores. El caso parecia bastante
enredado, con especificaciones aparentemente coincidentes y
denominaciones de marcas similares.

EJEMPLOS DE CASOS DE MEDIACION




/2, DECISION DE RECURRIR A LA RAL

Las empresas tenian un historial de intentos fallidos de negociacién
previos. En este contexto, el encargado del asunto considerd que
existia la posibilidad de llegar a un acuerdo amistoso, ya que las
especificaciones podrian estar sujetas a respectivas limitaciones.
Las partes acordaron llevar a cabo la mediacion en linea, de modo
gue pudieron avanzar incluso en medio del confinamiento por la
pandemia de COVID-19.

0
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RETOS

En este caso, el mediador se dio cuenta de que el lenguaje y la
terminologia de los productos eran una fuente importante de
confusién. En francés, la palabra «<montre» es un reloj de pulsera,
es decir un reloj que se lleva puesto, mientras que un «horloge» es
un reloj de pared, un reloj que no se lleva puesto. En espafiol se
utiliza la palabra «reloj» para describir ambos términos.

Durante las negociaciones que habian fracasado antes del
proceso de mediacién, las partes habian preparado un borrador
de acuerdo en espafiol que luego se tradujo al francés, pero no se
tuvieron en cuenta los dos significados posibles de «reloj». Debido
a esta confusion, el acuerdo no facilité una soluciéon adecuada
hasta que el mediador intervino.

EJEMPLOS DE CASOS DE MEDIACION




@% RESOLUCION

El dia de la mediacién, el mediador se dirigié a los directores y
obtuvo su compromiso directo para resolver el conflicto. En la
reunion, gracias a la ayuda del mediador, las partes abordaron
la cuestion terminolégica y pudieron discutir los términos del
acuerdo teniendo en cuenta su diferente especializacién, ya
que Fast Tempus comercializa relojes de pulsera y Au Temps
comercializa relojes de pared.

Tras negociaciones detalladas, las partes llegaron a un acuerdo,
imponiendo limitaciones a sus marcas y, finalmente, retirando las
oposiciones, con arreglo a los términos del acuerdo de resolucion.
Este caso demuestra que, incluso cuando aparecen obstaculos
sectoriales, la profunda experiencia y comprensién del mediador
sobre los derechos de Ply su ambito de proteccion pueden ayudar
a las partes a alcanzar una solucion satisfactoria y viable.

EJEMPLOS DE CASOS DE MEDIACION
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Acuerao
alcanzado

en un dia

El conflicto se produjo entre, por un lado, el Sr.
Smith, un famoso gimnasta duefio de un gimnasio
de renombre en una gran ciudad de la UE, y, por
otro lado, la Sra. Fernandez, propietaria de varios
gimnasios en otro pais de la UE.

IE) ORIGEN DEL LITIGIO

Ambas partes contaban con marcas muy similares para servicios
de gimnasio y estaban envueltas en procedimientos de oposicion
en la EUIPO.

EJEMPLOS DE CASOS DE MEDIACION




2 DECISION DE RECURRIR A LA RAL

A nivel privado, las partes habian intentado negociar, pero
avanzaban muy lentamente porque no entendian los intereses de
la otra parte. Sin embargo, ambos querian resolver el problema
rapidamente, ya que el tiempo era una cuestion delicada en sus
respectivos momentos de negocio. A iniciativa del gestor del
asunto en la EUIPO, acordaron solicitar la mediacién.

EJEMPLOS DE CASOS DE MEDIACION
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47" RETOS

Las partes nunca habian tenido contacto nireuniones presenciales,
y todas las comunicaciones bilaterales se habian realizado a través
de sus abogados. Este enfoque distante no ayudaba a las partes a
conectar y comprender la perspectiva de la otra parte.

EJEMPLOS DE CASOS DE MEDIACION
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@% RESOLUCION

Comprendiendo esta situacion, el mediador organizé rapidamente
una sesion de mediacion para que las partes pudieran reunirse
en persona. Y fue muy Util, ya que las partes comprendieron con
mayor claridad sus propias posiciones y las de la otra parte. En
las negociaciones cara a cara, aunque se realicen en linea, hay
mas flexibilidad y las partes pueden formular peticiones sobre
determinados puntos y ceder en otros. En este caso, el conflicto se
volvié mas accesible y se introdujo el componente humano.

El mediador llevé a cabo la mediacion de manera eficiente, lo que
permitié a las partes llegar a un acuerdo de coexistencia y, como
ambas deseaban, muy rapidamente: el acuerdo se firmé el mismo
dia. Con arreglo al acuerdo, la sefiora Fernandez convirtié sumarca
en una marca nacional, ya que no deseaba expandir su negocio
en el extranjero. El sefior Smith, a su vez, accedié a no expandir
su negocio en el pais de la sefiora Fernandez. La mediacion es
un proceso que pertenece a las partes, y estas deciden sobre el
momento, el resultado y el acuerdo. En este caso, el mediador
demostré sus habilidades a la hora de guiar el proceso, lo que
facilité la articulacién del acuerdo a satisfaccion de ambas partes.

EJEMPLOS DE CASOS DE MEDIACION
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Para mas
Nnformacion

a informacion facilitada en este folleto tiene Unicamente fines de

sensibilizacién. Las oficinas de propiedad industrial fomentan la

resolucion amistosa de litigios de Pl y pueden informarle sobre las
opciones de resolucién de litigios a su disposicion.

& [ R EVIPO

Oficina Espafiola Oficina Europea de Propiedad

de Patentes y Marcas, O.A. Intelectual (EUIPO)

Paseo de la Castellana, 75 Avenida de Europa, 4

28046 Madrid 03008 Alicante, Espafia
910780780, 902157530 +34 965139100
informacion@oepm.es euipo.europa.eu/es
www.oepm.es MediationCentre-Info@

euipo.europa.eu
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El Centro de Mediacion de la EUIPO ofrece
servicios de resolucion alternativa de litigios
(RAL) a todas las partes implicadas en
litigios en materia de propiedad industrial
pendientes ante la EUIPO.
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