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l. LA INSTITUCION FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT: HECHOS Y CIFRAS

1. Lainstitucion Fraunhofer-Gesellschaft es la mayor organizacion de investigacion aplicada
de Europa. Actualmente la conforman 66 institutos y unidades de investigacion
independientes. La mayoria de sus empleados (mas de 22.000) son cientificos e ingenieros
cualificados. Dispone de un presupuesto anual para investigacion de 1.900.000 euros, de los
cuales 1.600.000 euros proceden de la investigacion contractual.

Invenciones y patentes:

2. En 2012, las organizaciones de investigacion de la institucion Fraunhofer-Gesellschaft
notificaron 696 invenciones, con respecto a las cuales se presentaron 499 solicitudes de
patente, esto es, mas del 70%. El nimero de derechos activos (patentes y modelos de utilidad)
y de solicitudes de patente de dicha institucion ascendia, a finales de 2012, a un total de 6.103
por afio, y se suscribieron 3.167 acuerdos de licencia.

*

Las opiniones que se expresan en el presente documento son las del autor y no reflejan necesariamente las
de la Secretaria o las de los Estados miembros de la OMPI.
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. LA INSTITUCION FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT: SOLUCION EXTRAJUDICIAL DE
CONTROVERSIAS

A. ACUERDOS DE I1+D Y ACUERDOS DE LICENCIA

3. En los ultimos cinco afios, la institucién Fraunhofer-Gesellschaft ha observado que cada
vez hay un mayor nimero de contratistas y licenciatarios extranjeros en el &mbito de la [+D que
conceden gran importancia a la hegociacion de los siguientes aspectos:

. La legislacion aplicable.

o La jurisdiccion / la solucion de controversias

¢ Por gué motivos los contratistas y licenciatarios en el ambito de la [+D tienen interés en
negociar estos aspectos?

4.  Silas partes en un contrato que contenga algun elemento extranjero no consiguen
determinar cual deba ser la legislacion aplicable al contrato, se aplicara la legislacion del
Estado que tenga una vinculacién mas estrecha con dicho contrato, que normalmente sera la
legislacién del Estado en el que se haya localizado la jurisdiccién. Sino se determina una
jurisdiccion, se aplicard la legislacion del Estado en el que tenga su sede el tribunal que recibe
la solicitud para decidir sobre la validez del acuerdo de 1+D y del acuerdo de licencia (véase el
articulo V de la Convencion de Nueva York de 1958 sobre el Reconocimiento y la Ejecucion de
las Sentencias Arbitrales Extranjeras).

5.  Asi, cada una de las partes intenta negociar la ley aplicable que conozca mejor.

Leqislacion aplicable:

¢ Qué "legislacién neutra" deberia elegirse?

6. Segun la experiencia de la institucion Fraunhofer-Gesellschaft, en la mayoria de los
casos, las partes de los acuerdos eligen la legislacion de:

. Suiza; o
. Austria; o
o Inglaterra.

7. En 2012, la institucién Fraunhofer-Gesellschaft encarg6 a tres bufetes de abogados de
Suiza, Austria y el Reino Unido que examinaran algunos contratos tipo de la institucion (de 1+D
y de licencia) en virtud de la legislacién suiza, austriaca e inglesa.

8.  Tras este examen, la institucion Fraunhofer-Gesellschaft elabord una serie de listas para
los departamentos correspondientes.

9. Sienlos acuerdos no se estipula la legislacion suiza, austriaca o inglesa sino otra
“legislacién neutral”, la institucién Fraunhofer-Gesellschaft encargara a un bufete de abogados
gue examine el acuerdo y decida cada caso por separado en funcién de sus caracteristicas
especificas.

10. Ejemplo: En 2012, la institucion Fraunhofer-Gesellschaft propuso como legislacién
aplicable la legislacién de Alemania, y una empresa californiana propuso la legislacion de
California. Ambas partes convinieron en atenerse a la legislacién de Nueva York. La
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institucion Fraunhofer-Gesellschaft encargd a un bufete de abogados de Nueva York que
estudiara el acuerdo de licencia en el marco de la legislacion de Nueva York (con un costo
aproximado de 11.000 ddlares de los EE.UU. / costo por hora, 895 délares EE.UU). La
institucion Fraunhofer-Gesellschaft recibié 3 millones de ddlares EE.UU. solo por la aceptacion
de la legislacion de Nueva York.

Determinacion de la jurisdiccion vy del tipo de solucidn extrajudicial de controversias

11. Desde 2008, la institucion Fraunhofer-Gesellschaft ofrece a sus licenciatarios un
procedimiento tripartito de solucion extrajudicial de controversias:

1) En caso de una controversia, las partes trataran primero de negociar entre ellas una
solucion. Plazo de la negociacion:
Por ejemplo: 30 a 90 dias naturales.

2) Sila negociacion no resulta satisfactoria, se recurrird a la mediacion. Plazo de la
mediacion:
Por ejemplo: 30 a 90 dias naturales.

3) Sila mediacién no resulta satisfactoria, se recurrird al arbitraje acelerado mediado por
un arbitro.

Excepcion (desde 2012):

12. Hasta un valor de la mediacion de 100.000 euros (Unicamente el primer tercio, esto es,
las negociaciones), seguido del juicio nacional.

Motivo: jEl procedimiento de pago europeo es mas barato!

indice de aceptacion:

13. EI 95% de los contratistas o de los licenciatarios en el ambito de la 1+D aceptan el
procedimiento tripartito de solucion extrajudicial de controversias.

B. GRUPO DE TRABAJO DE MEDIACION

14. En 2011, la institucién Fraunhofer-Gesellschaft establecié el “Grupo de Trabajo de
Mediacion” a fin de difundir las ideas relativas a la solucion extrajudicial de controversias en el
seno de la institucién y, como minimo, ahorrar tiempo y dinero. En su condicién de miembro de
la Round Table Mediation and Conflict Management of the German Industry (“Mesa redonda”,
www.RTMKM.de), la institucién Fraunhofer-Gesellschaft puede beneficiarse de la experiencia
de otros miembros de dicha mesa redonda.

15. Solo en el caso de que se entablen controversias con terceros (relativas, principalmente,
a acuerdos de 1+D y de licencia) actuardn como contrapartes siete mediadores de la institucion
con la capacidad y experiencia necesarias. Dichos mediadores coordinan y acompafian el
proceso (preparacion de documentos, negociaciones y calendarios). En los casos de
controversias con terceros, los mediadores de la institucion prestan asesoramiento para
encontrar y elegir el “instrumento” apropiado (por ejemplo, mediacién, arbitraje, mini-juicio,
dictamen de expertos, etcétera) y al mediador “neutral” (por ejemplo, el mediador, el arbitro, el
experto, etcétera).

16. En las controversias internas, quienes acompafan el proceso son miembros del personal
del departamento.


http://www.rtmkm.de/
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17. Los mediadores garantizan la confidencialidad y la profesionalidad, facilitan una red y no
interfieren en otras esferas de responsabilidad dentro de la institucién Fraunhofer-Gesellschaft
(por ejemplo, el departamento juridico, el departamento de patentes, el departamento de
licencias, etcétera). La mediacion se ejecutard siempre en coordinacion con otras esferas de
responsabilidad. En caso de controversias con terceros, los mediadores coordinaran las tareas
de mediacion con el departamento juridico.

18. Para ponerse en contacto con el Grupo de Trabajo de Mediacién hay que dirigirse a
mediation@Fraunhofer.de o ponerse en contacto personalmente. Las respuestas se envian en

el plazo de un dia laborable.

19. Los documentos urgentes o importantes deben enviarse por correo postal y por fax con
arreglo a los plazos, para que puedan interponerse los recursos provisionales.

C. CAUSA
ANO:

N° de partes:

Domicilio social de las partes:

Objeto de la controversia:

Plazo de la controversia
hasta recurrir a la mediacion:

Plazo de la mediacién:

Organizacién de solucion

extrajudicial de controversias:

Munich (Alemania)
N° de mediadores:

Costos:

Resultado de la mediacion:

2011
2
Alemania

Acuerdo de licencia de patente y de conocimientos
técnicos, acuerdo de 1+D, cooperacion en general

6 afos

1,5 dias

Instituto Europeo de Gestion de Conflictos (EUCON)

2

Aprox. 13.000 Euros (aprox. 6.500 euros por cada
parte)

Acuerdo:
1 Acuerdo marco de I1+D,
2 Acuerdos de licencia

Motivos del acuerdo:

- Las partes hablaron entre si sin la presencia de
sus abogados;

- Se intercambiaron los antiguos negociadores de
las partes;

- Actualmente las partes eligen a negociadores
con experiencia, propios o externos (parcialmente,
mediadores con experiencia).



mailto:mediation@Fraunhofer.de
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.  CONCLUSION
20. La experiencia practica de la institucion Fraunhofer-Gesellschaft muestra que establecer

con éxito un sistema de gestion de conflictos a fin de ahorrar tiempo y dinero no es facil, y que
para ello debe aplicarse un método de largo plazo.

21. Pero, desde mi punto de vista, puede afirmar lo siguiente: jVale la pena!

[Fin del documento]



