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Resumen: Este trabajo tiene como finalidad explicar de manera suscita
como funciona el arbitraje de marcas segun el derecho espafiol y consi-
deramos que la regulacion del arbitraje en Espafia en materia de marcas
es un hecho positivo que debe ser replicado en el derecho marcario vene-
zolano. Establecer un régimen legal en el derecho de marcas venezolano
que contemple la posibilidad de que las partes basandose en su propia
autonomia de la voluntad puedan acceder a someter a un tercero el plan-
teamiento de un litigio surgido con ocasion del procedimiento del registro
de marcas es positivo y el mejor paradigma que podemos seguir en este
sentido, es el establecido por sistema de arbitraje sobre marcas regulado
en la Ley de Marcas espafiola.
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Trademark arbitration according to Spanish Law
(Example to follow for Venezuelan trademark law)

Abstract: The purpose of this work is to explain in a concise way how
trademark arbitration works according to Spanish law, and we consider
that the regulation of arbitration in Spain regarding trademarks is a positive
fact that must be replicated in Venezuelan trademark law. Establishing a
legal regime in Venezuelan trademark law that contemplates the possibility
that the parties, based on their own autonomy of will, can agree to submit
to a third party the approach of a dispute arising from the trademark
registration procedure is positive and the best example that we can follow
in this regard is the one established by the trademark arbitration system
regulated by the Spanish Trademark Law.
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El arbitraje de marcas permite a las partes elegir arbitros con conocimiento y
experiencia en derecho de marcas, lo que lleva a decisiones mas informadas
y coherentes. Ademds, el arbitraje de marcas puede aliviar la carga de las
Oficinas de Registro de Marcas y de los tribunales estatales mercantiles,
permitiéndoles centrarse en otros asuntos.

SUMARIO:

INTRODUCCION. 1. Ambito del arbitraje en materia marcaria segun el derecho
espanol 2. Caracteristicas generales del arbitraje marcario espafiol 3. El proce-
dimiento arbitral en materia de marcas en Espafa. 4. Necesidad de establecer
arbitraje en materia de marcas en Venezuela. CONCLUSIONES.

INTRODUCCION

En numerosos sistemas legales, como el espafiol, el arbitraje representa un mé-
todo alternativo de solucién de conflictos en el cual las partes consienten en remitir su
disputa a un arbitro o un tribunal arbitral privado en lugar de recurrir a los tribunales
estatales. El arbitraje conlleva ciertos beneficios, tales como la adaptabilidad en el pro-
ceso, la confidencialidad y la especializacion de los arbitros en campos particulares,
como el derecho de marcas.

En Espafia, el arbitraje de derecho de marcas estaria regulado por la Ley de Mar-
cas espafiola del afio 20017, y supletoriamente por la Ley 60/2003, de 23 de diciembre,
de Arbitraje, que establece el marco legal para el arbitraje de marcas en el pais ibérico.
Las partes pueden acordar someter sus disputas de derecho de marcas en lo referente
al registro de una marca a un tribunal arbitral y determinar cémo se llevara a cabo el
procedimiento.

Abogado (UCAB, 1993) Summa Cum Laude; Doctor en Derecho, Gobierno y Gerencias Publicas (Universidad Auténoma de
Madrid, 2020); Doctor en Derecho Privado (Universidad Carlos Il de Madrid, 2020); Maestria en Derecho Privado (Universidad
Carlos Ill de Madrid, 2013); Titulo de Estudios Avanzados en Derecho Mercantil (Universidad Autonoma de Madrid, 2010); MBA
(Universidad Carlos 11l de Madrid, 2006); Maestria en Propiedad Intelectual (Universidad Carlos Ill de Madrid, 2005); LLM (Tulane
University, 1996); LLM (University of lllinois, 1995).

T Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
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El arbitraje en materia de marcas se configura como un mecanismo procesal que
incorpora aspectos positivos como la resolucion por un tercero imparcial, la capacidad
de las partes para tomar decisiones auténomas y el reconocimiento legal de la decision,
la cual tiene eficacia publica en términos juridicos. Este sistema arbitral proporciona
un proceso estructurado en el cual los individuos pueden asegurar el cumplimiento de
sus derechos, respaldados por la autoridad de una decision definitiva, ejecutiva y con
caracter de cosa juzgada. En resumen, ofrece una via alternativa para la resolucion de
conflictos en materia de marcas en lugar del sistema judicial estatal.

Es relevante destacar que uno de los aspectos innovadores introducidos por la
Ley de Marcas espafiola en el afio 2001 fue la inclusion de un articulo especifico sobre
arbitraje, el cual se encuentra sistematicamente enmarcado en las disposiciones gene-
rales sobre el procedimiento. La incorporacion de la institucion del arbitraje en el ambito
del derecho de marcas se mantuvo intacta durante la revision de la Ley de Marcas es-
pafiola en 2018. ? Esto posibilita la resolucion de conflictos relacionados con el registro
de marcas a través de un proceso de arbitraje.

Se destacan como ventajas de optar por el arbitraje en asuntos relacionados con
marcas en lugar de recurrir a procedimientos judiciales la rapidez en la resolucion de los
casos Y la posibilidad de contar con arbitros especializados en la materia.

En el contexto del derecho espafiol, el arbitraje en temas de marcas es viable
debido a que, en el proceso de registro de marcas, la Oficina Espafiola de Marcas (la
OEPM)?3. solo examina las restricciones cuando un tercero legitimado presenta una opo-
sicion contra la solicitud de registro de una marca. Por lo tanto, las disputas que surgen
entre el solicitante y el opositor durante el proceso de registro de la marca podrian so-
meterse a arbitraje.

En cuanto al ambito del arbitraje en cuestiones de marcas, se especifica que este
se aplica exclusivamente a las controversias relacionadas con el registro de marcas.
Otros temas relacionados con el derecho de marcas estan sujetos al arbitraje general
regulado por la Ley de Arbitraje espafiola.*

En el derecho venezolano, no existe una regulacion especifica que aborde el ar-
bitraje de asuntos de marcas de manera analoga a como esta regulado en el derecho
espafiol. Esta omision podria deberse a que los legisladores venezolanos no han con-
siderado necesario o prioritario establecer regulaciones especificas para el arbitraje en
cuestiones de marcas, lo cual podria ser considerado como una falta de atencién en
materia de legislacion y responsabilidad legislativa.

2 Real Decreto Ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposicion de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y
viajes combinados y servicios de viaje vinculados.

®  Denominada la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas (OEPM)
4 Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje
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Contemplar normas que faciliten el arbitraje en materia de derecho marcario en

Venezuela, tal como ocurre en el derecho espafiol puede ser conveniente por varias
razones:

a. Flexibilidad y rapidez: El arbitraje permite a las partes adaptar el proceso a sus

necesidades y preferencias, o0 que puede agilizar el proceso en comparacion con
los tribunales estatales. En el caso de disputas de marcas, donde la celeridad
puede ser crucial para proteger los derechos de propiedad intelectual, la flexibili-
dad y rapidez del arbitraje son ventajas significativas.®

. Especializacion: Al permitir que las partes elijan arbitros con experiencia en dere-

cho de marcas, se puede garantizar que las disputas sean resueltas por expertos
en la materia. Esto puede conducir a decisiones mas fundamentadas y coheren-
tes en comparacion con los tribunales generales.

. Confidencialidad: El arbitraje suele ser mas confidencial que los litigios en tribuna-

les estatales. En el caso de marcas, donde la reputacion y la informacion comer-
cial pueden estar en juego, la confidencialidad puede ser esencial.

. Control de costos: Aunque el arbitraje puede tener costos asociados, las partes

tienen mas control sobre los procedimientos y los gastos en comparacion con los
litigios judiciales. Esto puede hacer que el arbitraje sea mas asequible y predeci-
ble para las partes involucradas en disputas de marcas.

. Reconocimiento internacional: El arbitraje tiende a tener un alto grado de reco-

nocimiento y ejecucion a nivel internacional debido a convenciones y tratados
internacionales, como la Convencion de Nueva York. Esto puede ser especial-
mente Util en el caso de disputas de marcas que involucran partes de diferentes
jurisdicciones.

. Descongestion de tribunales: Permitir que ciertas disputas de marcas se resuel-

van a través del arbitraje puede ayudar a aliviar la carga de los tribunales estatales
y acelerar la resolucion de otras disputas judiciales.

. Fomento de la inversion extranjera: Si un pais establece un marco legal sdlido

para el arbitraje en materia de marcas, podria atraer inversiones extranjeras al
ofrecer un sistema de resolucion de disputas eficiente y confiable.

En nuestra opinion el sistema legal venezolano debe estipular una normativa de

arbitraje en materia de derecho marcario, similar a lo que ocurre en Espafia. La razén de
ello es que la existencia de una normativa clara sobre arbitraje de marcas podria brindar
previsibilidad a las partes solicitante y opositora, al establecer las reglas y procedimien-
tos que se deberan seguir en caso de que decidan someter la disputa a la institucion
del arbitraje.

5

Alan Gladstone. “El arbitraje voluntario de los conflictos de intereses”. Oficina Internacional del Trabajo . Ginebra. 1988
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Conocer como funciona el arbitraje de derecho de marcas en Espafia podria ser
util para permitir al legislador venezolano replicar una institucion similar en el derecho
venezolano. En efecto, conocer cémo se implementa y regula el arbitraje de derecho
de marcas en otro pais, como Espafia, podria proporcionar valiosas ideas y orientacion
para la creacion de una regulacion similar en Venezuela. De alli la importancia de este
breve resumen que explica como funciona el régimen de arbitraje de marcas en Espania,
el cual podria ser muy util para entender los elementos clave que podrian ser conside-
radas al explorar la posibilidad de implementar una institucion similar en el derecho
venezolano. Esto podria ayudar a los legisladores y a la comunidad legal de Venezuela
a comprender mejor las implicaciones, los beneficios y los desafios asociados con el
arbitraje de derecho de marcas

1. Ambito del arbitraje en materia marcaria segun el derecho espafol

En Espafa, el derecho a la utilizacion exclusiva de un signo como marca esta su-
jeto al requisito de su inscripcién en la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas (OEPM).
Dado que las marcas carecen de una forma fisica concreta, su existencia, desarrollo y
finalizacion dependen de un minucioso sistema de registro. Este sistema de registro
otorga a la marca una existencia legal, acorde a su naturaleza inmaterial, mediante su
inclusion en registros gubernamentales. El derecho a utilizar la marca de forma exclusi-
va estd condicionado a su previo registro en la entidad competente (principio de regis-
tro constitutivo). La base de la exclusividad conferida a través del registro radica en la
necesidad de proporcionar seguridad juridica tanto al titular del signo como a terceros
involucrados.

Para que una marca pueda ser registrada, el signo distintivo debe superar los
criterios establecidos por las prohibiciones absolutas y relativas relacionadas con el re-
gistro de marcas. Para alcanzar este objetivo, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas
(OEPM) lleva a cabo un examen, y se permite la presentacion de oposiciones, lo que
facilita la verificacion de que la marca en cuestion no perjudique el interés publico ni
infrinja derechos ya establecidos. Estos procedimientos tienen como finalidad proteger
diversos intereses al regular tanto las prohibiciones absolutas como las relativas, lo cual
también impacta en la viabilidad de recurrir al arbitraje al considerar cada una de estas
categorias.

La posibilidad de recurrir al arbitraje en esta etapa esta prevista en la Ley de Mar-
cas. Sin embargo, el uso de la institucion arbitral en el proceso de concesion y otorga-
miento de marcas no es completamente abierto, ya que existen ciertas restricciones y
limites especificos para su aplicacion.

En el ambito del arbitraje, tradicionalmente se han excluido cuestiones que se
consideran de interés publico y aquellas que caen bajo la competencia exclusiva de las
autoridades estatales. Estos principios estan establecidos en la legislacion espafiola en
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relacion con el arbitraje en asuntos de marcas. Por lo tanto, los conflictos relacionados
con la concesion, validez o nulidad del registro de una marca quedan excluidos del am-
bito del arbitraje, y no es posible someter a arbitraje ni el proceso de inscripcion ni el de
cancelacion de registros.

En consecuencia, es fundamental comprender cudles son las prohibiciones abso-
lutas y relativas que pueden impedir el registro de una marca. Esto adquiere relevancia
porque solamente ciertos conflictos originados por la aplicacién de las prohibiciones
relativas son susceptibles de ser resueltos a través del arbitraje.

1.1. Prohibiciones absolutas (no es factible aplicar la institucion arbitral)

Las prohibiciones absolutas buscan evitar que un signo distintivo pueda registrar-
se como marca debido a defectos intrinsecos del mismo, y engloban todas las razones
gue no estan relacionadas con conflictos de derechos previos o terceros.

La razon de esta exclusion se basa en que el simbolo solicitado, por sus propias
caracteristicas, no cumple con los requisitos necesarios y permanentes para ser con-
siderado una marca. Una marca recibe proteccion legal debido a su capacidad para
distinguir y identificar los servicios y productos empresariales. Cuando un simbolo no
puede cumplir con esta funcién, se niega su reconocimiento y proteccion como marca.
La concesion de un derecho exclusivo se justifica para beneficiar a los consumidores en
el proceso de vinculacion de un producto con su fabricante y promover la competencia
en beneficio del interés general. En el caso de las prohibiciones absolutas, existen inte-
reses que merecen proteccion y van mas alla de los del solicitante del simbolo.

En materia marcaria, los intereses de los consumidores son relevantes detras de
las prohibiciones absolutas, especialmente en el caso de signos que carecen de fuerza
distintiva o que pueden generar confusion en el mercado. La comunidad tiene un interés
significativo en protegerse de comportamientos confusos que podrian perjudicar tanto
a los competidores como a los consumidores y al sistema competitivo en general.

Independientemente de cdmo se interpreten las prohibiciones absolutas, es evi-
dente que involucran una variedad de intereses en juego que apuntan a proteger objeti-
vos distintos al solicitante que busca registrar una marca. Al abordar intereses mas alla
de los privados, las prohibiciones absolutas no permiten considerar que exista un tema
o derechos disponibles que puedan ser sometidos a arbitraje.

En resumen, en la etapa de concesion de la marca y en lo que respecta a las pro-
hibiciones absolutas, no es factible aplicar la institucion arbitral, ya que no hay ningun
asunto disponible. La diversidad de intereses involucrados también determina que la
concesion de una marca sujeta a una prohibicion absoluta resulta en una “marca nula”,
y esta nulidad es imprescriptible.
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1.2. Prohibiciones relativas (posibilidad de recurrir al arbitraje)

Las prohibiciones relativas para el registro no se basan en los defectos intrinse-
cos del signo que se intenta registrar, sino en la colision del signo con otros derechos
anterior que hacen inviable el registro de la marca. En estos casos, la exclusion no se
debe al signo en si mismo, sino a un conflicto con derechos previos.®

El arbitraje en materia marcaria, bajo el sistema espafiol, es un procedimiento que
estd previsto para casos especificos y solo se permite la presentacion de un acuerdo
arbitral una vez que se ha concluido el proceso administrativo, es decir, cuando se ha
denegado el registro de la marca.’

La Ley de Marcas espafiola reconoce la posibilidad de recurrir al arbitraje en lo
gue respecta a las prohibiciones relativas, ya que se considera que los Unicos intereses
en juego son los del empresario que busca registrar la marca y los del titular del signo
ya registrado o del solicitante con un derecho prioritario. Sin embargo, es importante
analizar en detalle los casos contemplados dentro de este grupo de prohibiciones, asi
como otras normativas aplicables, para identificar otros intereses considerados por el
legislador.

En este contexto, el acceso de un signo como marca esta restringido por los
conceptos de confusién y riesgo de confusién, que buscan evitar el registro de signos
idénticos o similares a los ya registrados (o solicitados) para productos o servicios que
sean similares o relacionados. Es importante destacar que los casos de confusion o
riesgo de confusién se producen en el mercado y afectan a los consumidores.

Cuando se presentan casos de confusion o riesgo de confusion, el signo en cues-
tién no puede ser registrado ni goza de proteccion. En primer lugar, se protege el interés
del empresario titular, pero también se protege el interés de los consumidores.

Es fundamental tener en cuenta que el interés de los consumidores prevalece
sobre la voluntad de las partes involucradas en un conflicto de riesgo de confusion.
Aunque el uso de la institucion arbitral esta permitido en esta etapa de concesion, su
viabilidad esta condicionada por la afectacion de intereses de terceros. La Ley de Mar-
cas espafiola permite que las partes en un procedimiento de concesion acuerden la
solucién de la disputa sobre el signo en conflicto, y este acuerdo puede ser alcanzado
a través de un procedimiento arbitral que emita un laudo sobre los derechos respecto
de la marca.

® Merino Merchan J.F. “El arbitraje en el proyecto de Ley de Marcas”, Oficina Espafiola de Patentes y Marcas. Escuela de
Organizacion Industrial.

7 Articulo 28.4 de la Ley de Marcas
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En consecuencia, en la etapa de concesion del signo y en lo que respecta a las
prohibiciones relativas, la aplicacion de la institucion arbitral es posible siempre y cuan-
do no se afecte el interés general de los consumidores u otros terceros interesados.

En el derecho espafiol las cuestiones que cabe someter a arbitraje sélo podran
versar sobre las prohibiciones relativas para el registro de una marca previstas la Ley
de Marcas.

Por tanto, no todas las cuestiones litigiosas surgidas con ocasion del procedi-
miento para el registro de una marca pueden ser sometidas a arbitraje. La propia Ley de
Marcas espafiola establece el ambito del arbitraje. El arbitraje sélo podra versar sobre
las prohibiciones relativas previstas en los articulos 6.1.b) (riesgo de confusién entre
marcas), 7.1.b) (riesgo de confusion entre nombres comerciales y marcas), 8 (riesgos
de confusion y de asociacion con marcas y nombres comerciales notorios y renom-
brados) y 9 (derechos anteriores de variada naturaleza como el derecho al nombre, la
imagen, derechos de propiedad intelectual, etc.).

Por lo tanto, a pesar de que el objetivo del arbitraje en asuntos de marcas se
centra en las prohibiciones relativas de registro, no todas estas prohibiciones pueden
ser sometidas a arbitraje. Especificamente, quedan excluidas aquellas prohibiciones re-
lativas contempladas en los articulos 6.1.a), 7.1.a) y 10 de la Ley de Marcas espafiola.

La exclusién de las prohibiciones contenidas en los articulos 6.1.a) y 7.1.a) de la
Ley de Marcas espafiola se basa en la conviccion del legislador espafiol de que estas
prohibiciones relativas trascienden el mero interés privado. Por tanto, no se puede dejar
la resolucion de estas cuestiones Unicamente en manos de las partes involucradas.
Esto se debe a que el interés general exige que no exista una marca idéntica a otra mar-
ca o nombre comercial previamente registrado para productos o servicios idénticos.

En cuanto a la exclusion del arbitraje de la prohibicion relativa establecida en el
articulo 10 de la Ley de Marcas, esta medida tiene como objetivo evitar que un agente
0 representante pueda registrar la marca de su representado en su propio pais sin su
consentimiento, en otro estado miembro del Convenio de la Union de Paris o de la Orga-
nizacion Mundial del Comercio. Para mantener esta cuestion bajo la jurisdiccion de la
OEPM, se excluye esta materia del proceso de arbitraje especifico.

Ademas, la Ley de Marcas espafiola establece que las prohibiciones absolutas de
registro y las cuestiones relacionadas con la presencia o ausencia de defectos formales
no pueden ser sometidas a arbitraje en ningun caso®. La razon de estas dos exclusiones
es clara: tanto los defectos formales como las prohibiciones absolutas de registro son
asuntos sobre los cuales solo la administracion o los tribunales tienen competencia,
ya que se trata de cuestiones que no pueden ser decididas por las partes involucradas.

8 Articulo 28 de la Ley de Marcas espafiola.
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Segun lo establecido en la Ley de Marcas espafiola, el arbitraje se aplica de ma-
nera limitada a las prohibiciones relativas contempladas en los articulos 6.1 b, 7.1 b, 8y
9 de dicha ley. Ahora bien, vamos a ver al detalle las disputas sobre prohibiciones relati-
vas, que, segun el derecho marcario espafiol, pueden ser objeto de arbitraje.

a. Articulo 6.1 b de la Ley de Marcas espafiola (Marcas anteriores):

Se refiere a aquellos procedimientos en los que la controversia gire en torno a la
determinacion de la identidad o similitud con una marca anterior y en los casos
en los que los productos o servicios que ofrece sean idénticos o similares. Esto,
es puede ser objeto de arbitraje lo que genere un riesgo de confusion al asociarlos
con una marca previamente registrada.

b. Articulo 7.1 b de la Ley de Marcas espafiola (Nombres comerciales anteriores):

Trata sobre los procedimientos en los que se determine la identidad o similitud
con un nombre comercial anterior, y cuando las actividades designadas por los
productos o servicios para los que se solicita la marca sean idénticas o similares,
lo que también genera confusion entre el publico consumidor.

c. Articulo 8 de la Ley de Marcas espafiola (Marcas y nombres comerciales renom-
brados):

En los procedimientos en los que se establezca que una marca o nombre comer-
cial es idéntico o similar a una marca o nombre comercial anterior, incluso si se
solicita su registro para productos o servicios diferentes a los protegidos por esas
marcas 0 nombres comerciales notorios y renombrados. Esto se aplica cuando
existe la posibilidad de aprovechar indebidamente o perjudicar el caracter distin-
tivo, notoriedad o renombre de dichos signos. Se considera una marca o nombre
comercial notorio aquel que es generalmente conocido debido a su volumen de
ventas, duracion, intensidad de uso, alcance geografico, valoracion o prestigio. La
proteccion se extiende a otros tipos de productos, servicios o actividades cuando
la marca o nombre comercial es ampliamente conocido por el publico en general.

d. Articulo 9 de la Ley de Marcas espafiola (Otros derechos anteriores):

También es posible someter a arbitraje las cuestiones relacionadas con el registro
de marcas en las que se evalle la licitud del registro de un nombre civil o una
imagen que identifique a una persona distinta al solicitante; el nombre, apellido,
seudonimo u otro signo que identifique a otra persona diferente al solicitante
y sea reconocido por el publico en general; los signos que reproduzcan, imiten
o transformen creaciones protegidas por derechos de autor u otros derechos
de propiedad industrial; el nombre comercial, denominacion o razén social de
una persona juridica que identifique en el comercio a una entidad diferente del
solicitante y conlleve un riesgo de confusién en el publico (el titular de estos
signos tiene la responsabilidad de demostrar su uso o notoriedad). Ademas,
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también se pueden arbitrar las disputas surgidas debido al registro de marcas
que incluyan el nombre, apellido, seudénimo u otro signo que identifique al
solicitante del registro.

En resumen, el arbitraje se aplica de manera especifica a ciertas prohibiciones
relativas contempladas en los articulos mencionados, abordando cuestiones relaciona-
das con la identidad, similitud, renombre y otros aspectos cruciales para la proteccion
de marcas y nombres comerciales.

2. Caracteristicas generales del arbitraje marcario espanol

El arbitraje establecido en el articulo 28 de la Ley de Marcas se caracteriza por
ciertas particularidades en comparacion con el procedimiento tipico contemplado en
la Ley de Arbitraje. Estas particularidades surgen debido a que este arbitraje tiene un
impacto directo en el Registro de Marcas, y, por lo tanto, es esencial garantizar que no
se comprometan los principios fundamentales del sistema registral.

Como hemos observado, la Ley de Marcas espafiola incorpora disposiciones re-
lacionadas con el arbitraje. Esta legislacion prevé la posibilidad de recurrir al arbitraje
para resolver actos administrativos que concluyan el proceso de registro de marcas. En
particular, la Ley de Marcas espafiola aborda las modalidades y particularidades de un
proceso de arbitraje especial aplicable al procedimiento de registro de marcas®. Esta ley
también aborda la opciony el derecho de recurrir al arbitraje en relacion con las disputas
gue puedan surgir durante el proceso de registro de una marca.

La inclusion del arbitraje en el derecho de marcas espafiol refleja la voluntad del
legislador, que busca promover el principio de economia procesal al permitir que el
acuerdo arbitral actue como un reemplazo de los recursos legales tradicionales (recur-
so ordinario y contencioso-administrativo).

Una caracteristica destacada de esta institucion, como mencionamos anterior-
mente, es el alcance del acuerdo arbitral, que esta definido por la ley de marcas. La ley
establece que los supuestos de prohibiciones relativas (incompatibilidad de marcas)
pueden ser objeto de un acuerdo arbitral. Esto tiene sentido, ya que las prohibiciones ab-
solutas son cuestiones de orden publico que deben ser resueltas por la administracion.

Si las partes optan por celebrar un convenio arbitral, el solicitante debe esperar a
gue se conceda o deniegue su marca, y una vez que se haya tomado esa decision, debe
presentar el acuerdo firmado entre las partes ante la entidad de registro correspondien-
te. Esto es una peculiaridad del arbitraje en el marco de la Ley de Marcas espafiola, ya

° A Bercovitz Rodriguez- Cano (Director), J.A Garcia- Cruces Gonzalez y colaboradores. “Comentarios a la Ley de Marcas’. A.
Bercovitz Rodriguez- Cano (Director), J.A Garcia- Cruces Gonzélez y colaboradores. Editorial Aranzadi. Navarra. 2003.
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que su proposito es reemplazar el proceso de apelacion y el proceso contencioso-admi-
nistrativo. Por lo tanto, cuando se deniega una marca, el siguiente paso en el proceso,
gue normalmente seria el recurso, se reemplaza por el acuerdo arbitral.

A continuacion, resaltaremos las caracteristicas mas importantes del arbitraje en
el contexto de las marcas en Espafia:

a) Arbitraje sobre asuntos de derecho dispositivo o privado

El arbitraje previsto por la Ley de Marcas es de caracter privado, ya que es entre
particulares que voluntariamente se someten a este procedimiento y donde no tiene
cabida la Administracion para obligar a las partes a someterse a él'°. En efecto, la Ley
de Marcas espafiola ofrece la oportunidad a los particulares de someter a arbitraje los
actos dictados por la OEPM cuando deniegue la concesion de la marca estimando que
ésta ya existe o hay riesgo de confusion, que incluye el riesgo de asociacion.

b) Arbitraje de derecho

Respecto al tipo de arbitraje, la Ley de Marcas espafiola no especifica si se trata
de un arbitraje de derecho o de equidad. Conforme a la Ley de Arbitraje de Espafia, los
arbitros solo pueden decidir en equidad si las partes les otorgan la autorizacion para ha-
cerlo. Esto plantea la pregunta de si las partes pueden autorizar a los arbitros a decidir
en equidad en el arbitraje de marcas. Esta cuestion es relevante porque, si se permite
la equidad, cualquier persona que esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles podria
actuar como arbitro, sin necesidad de ser abogado en gjercicio.

Sin embargo, consideramos que las controversias sobre marcas solo pueden re-
solverse conforme a derecho. En este contexto, es importante destacar que el litigio que
se plantea en el arbitraje consiste en determinar si una solicitud de marca especifica
infringe alguna de las prohibiciones relativas de registro. Por lo tanto, parece claro, en
nuestra opinion, que el arbitraje previsto en la Ley de Marcas espafiola debe decidirse,
en cualquier caso, de acuerdo con la ley, lo que implica que el arbitro debe ser un abo-
gado en gjercicio.

c) Arbitraje especialmente restringido

La Ley de Marcas, como vimos, establece una restriccion respecto a los supues-
tos en que puede acudirse al arbitraje, asi lo dice el articulo 28.2: “el arbitraje solo podra
versar sobre las prohibiciones relativas de los articulos 6.1 b, 7.1 b, 8 y 9. No existe, por
tanto, una libertad de las partes para acudir al arbitraje, el legislador restringe esta posi-
bilidad, como vimos, a los casos sefialados de prohibiciones relativas.

© Merino Merchan J.F. “El arbitraje en el proyecto de Ley de Marcas’, Oficina Espafiola de Patentes y Marcas. Escuela de
Organizacion Industrial.
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d) Remision a la Ley 60/2003, de 5 de diciembre, de Arbitraje.

La Ley de Marcas no crea un arbitraje “ex novo’, se basa y remite en todo lo no
especificado por la especialidad de la materia en sus apartados, a la Ley de Arbitraje.”
En efecto, el apartado 6 del articulo 28 de la Ley de Marcas de Espafia establece de ma-
nera expresa el caracter supletorio de la Ley de Arbitraje en todo lo que no esté previsto
en dicho precepto.

Ejemplo de esta remision, esta en el hecho de que el régimen juridico aplicable
respecto a la fuerza vinculante del Convenio, forma, prueba, eleccion de arbitros, fases
del proceso y formalizacion jurisdiccional se estara a lo que dispone la Ley 60/2003.

En este sentido, es importante sefialar que la Ley de Marcas incluye particularida-
des especificas y distintivas debido a la naturaleza de la materia, como los actores que
pueden someter el conflicto al arbitraje y ciertos requisitos formales para informar a la
OEPM sobre el estado del procedimiento, entre otros aspectos.

e) Notificacion a la OEPM.™?

Debido a la especializacion de esta areay a la novedad de su regulacion, la Ley de
Marcas espafiola dispone que tanto el convenio arbitral acordado por las partes como
el laudo arbitral definitivo que resuelva el conflicto sometido a esta jurisdiccion arbitral
deben ser notificados de manera fehaciente a la OEPM.

El convenio arbitral debe notificarse al concluir el proceso administrativo de regis-
tro de la marca y antes de que el acto administrativo sea definitivo, como establece el
articulo 28.4 de la Ley de Marcas.

En cuanto a la comunicacion del laudo arbitral definitivo, la Ley de Marcas espa-
fiola detalla que se dispone de un plazo de 6 meses para llevar a cabo esta notificacion
ala OEPM, plazo que comienza a contar a partir de la recepcion de la notificacion segun
lo estipulado en el articulo 28.7 de la Ley de Marcas. Transcurrido este plazo, el laudo
arbitral ya no podra ejecutarse. Este plazo para notificar el convenio arbitral a la OEPM
es sumamente preciso y no admite prorroga, incluso si las partes acuerdan dicha exten-
sién de manera mutua. El articulo 28.4 de la Ley de Marcas aclara que esta obligacion
de notificar el convenio arbitral se aplica de manera obligatoria a todos los interesados.
Su propdésito principal es establecer con precision el momento exacto en que comienza
el procedimiento arbitral, o que, a su vez, marca el inicio del periodo de seis meses esti-
pulado la Ley de Marcas espafiola con respecto a la comunicacion del laudo.

1 Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje. BOE 26-12-2003.
2 Articulo 29 de la Ley de Marcas.
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3. El procedimiento arbitral en materia de marcas en Espana

3.1. Consideraciones generales

El procedimiento de arbitraje en el contexto de marcas presenta particularidades
significativas tanto en su naturaleza como en sus efectos posteriores en el registro de
marcas. El arbitraje no debe desvirtuar los principios fundamentales que rigen todo re-
gistro, como la presuncion de veracidad y concordancia con la realidad.™

En lo que respecta al procedimiento arbitral, este se ajustara rigurosamente a los
principios fundamentales de igualdad, audiencia y contradiccion, tal como establece el
articulo 24.1 de la Ley de Arbitraje’™. Ademas, el procedimiento se regira por las disposi-
ciones de la Ley de Arbitraje en todo lo no especificamente previsto por las partes.

La Ley de Marcas espafiola no establece disposiciones especificas sobre la de-
signacion de arbitros, por lo que se aplica la Ley de Arbitraje de forma supletoria’. Se
plantea la cuestion de si el arbitraje puede ser de equidad o de derecho, pero dado el
caracter especifico de la Ley de Marcas, es probable que sea necesario que los arbitros
sean abogados en ejercicio o juristas especializados en la materia.

El convenio arbitral debe formalizarse por escrito y expresar la voluntad de so-
meter la controversia a uno 0 mas arbitros. Durante el proceso arbitral, se llevan a cabo
procedimientos como audiencia y contradiccion para asegurar la igualdad entre las par-
tes. Ademas, se establecen plazos para las alegaciones y la presentacion de pruebas.

El lugar donde se desarrolla el procedimiento arbitral es importante, ya que puede
determinar la ley aplicable. Las notificaciones entre el arbitro y las partes son esenciales
y requieren la designacién de domicilios validos. La practica de pruebas es fundamental
en el proceso, y se pueden solicitar auxilios judiciales si es necesario. Finalmente, antes
de emitir un laudo, es posible que se escuche nuevamente a las partes para resumir las
pruebas presentadas anteriormente.

En cuanto a la duracion del procedimiento arbitral, la Ley de Marcas de Espafia no
establece un plazo especifico para su conclusion, por lo que se aplicara la Ley de Arbi-
traje espafiola. De acuerdo Ley de Arbitraje de Espafia, a menos que las partes acuerden
lo contrario, la resolucion de la disputa se llevara a cabo en un plazo maximo de seis
meses a partir de la presentacion de la respuesta a la demanda o, en su defecto, a partir

3 A Ruiz Velasco. “Manual de Derecho Mercantil”. Publicacion de la Universidad Pontificia de Comillas (Madrid). 1999.
4 A M. Chocron Girdldez. Los principios procesales en el arbitraje.” Editorial J.M Bosch. Barcelona.2000.

5 Lorca Navarrete A.M; Valencia Miron A.J; Font Serra E.; Iriarte Angel J.L. “Comentarios a la Ley de Arbitraje”. Editorial Dykinson.
Madrid. 1991.
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del vencimiento del plazo para presentarla. Este plazo podra ser ampliado, a menos que
las partes dispongan lo contrario, por los arbitros a través de una decision debidamente
justificada, por un periodo que no exceda los dos meses adicionales.'®

3.2. El Convenio arbitral en materia de marcas

La Ley de Marcas espafiola no ofrece directrices especificas en cuanto a la forma
y contenido del convenio arbitral. En la Ley de Marcas de Espafia, el legislador se limita a
indicar quiénes deben suscribir el convenio arbitral para que sea valido. Entre los puntos
que resultan de interés previstos en la Ley de Marcas espafiola con relacion al convenio
arbitral cabe mencionar los siguientes:

a) Las partes suscriptoras del convenio arbitral

En relacion con los sujetos que han de suscribir el convenio arbitral, la Ley de Mar-
cas espafiola dispone que, ademas del solicitante de la marca, para que sea valido el
convenio arbitral ha de estar suscrito por: a) Los titulares de los derechos anteriores que
hubieren causado la denegacion de la marca y, en su caso, sus licenciatarios exclusivos
inscritos. b) Los titulares de los derechos anteriores que hubieran formulado oposicion
al registro de la marca y, en su caso, Sus licenciatarios exclusivos inscritos. ¢) Quienes
hubieran interpuesto recurso o hubieran comparecido durante el mismo.

Cuando la Ley de Marcas espafiola establece que el convenio arbitral debe ser
suscrito por todas estas partes mencionadas, entendemos que se debe firmar después
de que la OEPM haya resuelto sobre la inscripcion o denegacién del registro de marca.
Solo en ese momento se puede determinar con certeza quiénes deben firmarlo y, por lo
tanto, otorgarle validez.

b) Obligacién de notificar el convenio arbitral

Como se menciond anteriormente, la Ley de Marcas espafiola establece que el
convenio debe ser notificado a la OEPM por todos los interesados en un momento es-
pecifico, es decir, cuando finalice el procedimiento administrativo de registro de marca
y antes de que el acto administrativo que ponga fin al proceso adquiera firmeza.

La razon detras de esta notificacion y su caracter obligatorio radica en la impor-
tancia significativa de estos actos para un registro publico como el Registro de Marcas.
El principio de seguridad juridica dicta que no se pueden someter a arbitraje cuestiones
gue ya han sido resueltas por un acto administrativo firme. Ademas, de acuerdo con la
Ley de Marcas espafiola, las decisiones tomadas en este arbitraje no pueden ser objeto
de recurso alguno.

6 Gaspar Lera, Silvia. El ambito de aplicacion del arbitraje. Pamplona: Aranzadi, 1998, p. 64.
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La Ley de Marcas espafiola no determina cuando debe suscribirse el convenio,
pero de la propia mencién de las personas que deben firmarlo se deduce que debera ser
suscrito una vez que haya concluido el procedimiento seguido ante la OEPM y antes de
gue sea firme el acto de concesién o de denegacion.

Esta obligacion, y el momento en el que debe cumplirse, obedece a la necesidad
de que guede constancia en la OEPM de la voluntad de los interesados de someter la
controversia a arbitraje y que ello se haga con anterioridad a que el acto administrativo
haya ganado firmeza.

c) Efectos del convenio arbitral en materia marcaria

El principal efecto de la firma y notificacion del convenio a la OEPM es que, mien-
tras esté vigente, no sera posible interponer ningun recurso ordinario, y se declarara la
inadmisibilidad de cualquier recurso que se haya presentado previamente. En caso de
gue se hubiera interpuesto un recurso antes de la suscripcion del convenio, se conside-
rara desistido.

Otro efecto relevante es que “una vez resuelto el recurso de alzada contra el acto
gue conceda o deniegue el registro, quedara expedita la via contencioso-administrativa
a menos que las partes hagan valer la firma del convenio arbitral ante la oficina”. Para
gue esto suceda, las partes deben firmar el convenio arbitral después de que la OEPM
haya resuelto el recurso de alzada, pero antes de que esta resolucion sea firme. Esto se
debe a que las partes solo pueden suscribir el convenio arbitral una vez que la OEPM
haya resuelto el recurso de alzada contra el acto de concesion o denegacion del regis-
tro. Si se hubiera presentado un recurso administrativo antes de la firma del convenio
arbitral, se consideraria desistido, por lo que no habria resolucion del recurso de alzada
por parte de la OEPM en ese caso.

En resumen, los efectos del convenio arbitral, es que una vez se firma y notifica
el convenio arbitral, se impide la interposicion de recursos ordinarios. Ademas, se es-
tablece un efecto en relacion con los recursos de alzada presentados antes de la firma
del convenio.

3.3. El Laudo Arbitral en materia de marcas

El laudo emitido en el arbitraje de marcas segun la Ley de Marcas de Espafia debe
cumplir con las especificaciones establecidas en la Ley de Arbitraje espafiola. En conse-
cuencia, debe ser redactado por escrito, firmado por los arbitros y las partes, motivado
y se deben indicar la fechay el lugar en que se emitio.

Ademas, como mencionamos anteriormente, el laudo arbitral debe comunicarse
de manera fehaciente a la OEPM. Esta comunicacion es una caracteristica singular del
arbitraje de marcas en Espafia, ya que la OEPM es la entidad encargada de llevar a cabo
la ejecucion del laudo arbitral firme.
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En cuanto a los efectos del laudo arbitral, la Ley de Marcas de Espafia establece
que un laudo arbitral firme tendra los efectos de cosa juzgada, de acuerdo con lo dis-
puesto en la Ley de Arbitraje espafiola. En el contexto del arbitraje de marcas segun la
Ley de Marcas espafiola, esto implica que la decision del arbitro sobre la concesion o
denegacion de la marca sera definitiva y firme.

Los unicos casos en los que se puede impugnar la decision arbitral en cuestiones
relacionadas con marcas son a través del recurso de revision, regulado en la Ley de En-
juiciamiento Civil, y el recurso de anulacion del laudo, establecido en la Ley de Arbitraje
espafola, de acuerdo con los motivos especificos sefialados en esta ley.”

Enlo que respecta a la ejecucion del laudo, la Ley de Marcas estipula que la OEPM
llevara a cabo todas las acciones necesarias para ejecutar el laudo arbitral firme. En la
practica, esto implica que la resolucion arbitral, ya sea de concesion o denegacion de la
solicitud de marca, se reflejara en el expediente de la marca correspondiente.®

4. Necesidad de establecer arbitraje en materia de marcas en Venezuela

Las disputas de marcas pueden ser intrincadas y multifacéticas. A menudo invo-
lucran cuestiones relacionadas con la infraccion de marcas, la falsificacion, la imitacion,
el uso no autorizado, entre otros. Estos asuntos pueden ser desafiantes de manejar de
manera efectiva para los tribunales tradicionales debido a su naturaleza técnica. Los
arbitros especializados en derecho de marcas pueden proporcionar resoluciones mas
matizadas y eficientes.

Venezuela es signataria de varios acuerdos y tratados de comercio internacional,
como el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial y el Acuer-
do sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (ADPIC). Estos acuerdos requieren que los estados miembros proporcionen
medios efectivos para proteger las marcas. Establecer el arbitraje de marcas se alinea
con estas obligaciones internacionales y demuestra el compromiso de Venezuela con
la defensa de los derechos de propiedad intelectual.

Por otra parte, como vimos antes, las marcas son esenciales para establecer y
mantener la confianza del consumidor. Cuando los consumidores ven una marca, la
asocian con un cierto nivel de calidad y confiabilidad. Resolver las disputas de marcas
de manera rapida a través del arbitraje garantiza que los consumidores puedan confiar
en los productos o servicios asociados con esas marcas. Esta conflanza es fundamen-
tal tanto para el comercio nacional como para el internacional.

7" Martinez Garcia. E. “El arbitraje en el marco de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil". Editorial Tiran lo Blanch “abogacia
practica”. Valencia 2002
8 Alan Gladstone. “El arbitraje voluntario de los conflictos de intereses”. Oficina Internacional del Trabajo. Ginebra. 1988
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Establecer el arbitraje de marcas también puede promover el crecimiento de cen-
tros de arbitraje en Venezuela. Estos centros pueden servir como puntos de referencia
para la resolucion de disputas en diversos campos, fortaleciendo aun mas la infraes-
tructura legal del pals.

La implementacion del arbitraje en materia de marcas en Venezuela, siguiendo
las pautas contempladas en el derecho de marcas de Espaia, podria responder a diver-
sas necesidades y beneficios, entre los cuales se incluyen:

a. Descongestion Judicial: Venezuela, como muchos otros paises, enfrenta una
carga significativa en sus tribunales debido a la cantidad de casos pendientes.
Introducir el arbitraje en materia de marcas podria ayudar a reducir esta carga al
derivar disputas de marcas a procedimientos mas agiles y especializados.

Los tribunales sobrecargados de casos pueden llevar a retrasos en los litigios de
marcas. Estos retrasos pueden perjudicar a las empresas que buscan una pro-
teccion oportuna para su propiedad intelectual. Al desviar las disputas de marcas
hacia el arbitraje, los tribunales pueden centrarse en otros asuntos criticos, como
casos penales o desarrollo de infraestructura.

b. Eficiencia y Agilidad: Los procedimientos judiciales en Venezuela pueden ser no-
toriamente lentos. El arbitraje, al ofrecer un proceso mas rapido y flexible, podria
acelerar la resolucion de disputas de marcas y reducir la incertidumbre para las
partes involucradas.

c. Especializacion: El arbitraje permite la seleccion de arbitros con experiencia es-
pecifica en marcas y propiedad intelectual. Esto garantiza que las decisiones se
tomen con un conocimiento profundo de las leyes y practicas relacionadas con
las marcas.

d. Confidencialidad: En muchos casos, el arbitraje permite mantener la confiden-
cialidad de los procedimientos, lo que puede ser crucial en disputas de marcas
para proteger informacion sensible sobre productos, estrategias comerciales y
propiedad intelectual.

e. Cosa Juzgada: Al igual que en el derecho espafiol, el arbitraje en Venezuela podria
otorgar efectos de cosa juzgada a los laudos arbitrales, lo que brinda certeza y
finalidad a las decisiones.

f. Promocion de la Resolucion Alternativa de Disputas: Fomentar el arbitraje en ma-
teria de marcas podria promover una cultura de resolucion alternativa de disputas

en Venezuela, alentando a las partes a buscar soluciones fuera de los tribunales.

g. Reduccion de Costos: En algunos casos, el arbitraje puede ser mas econdémico
que los procedimientos judiciales tradicionales, lo que beneficia a las partes in-
volucradas.
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h. Recursos del Gobierno: El gobierno puede asignar sus recursos de manera mas
efectiva cuando las disputas de marcas se resuelven a través del arbitraje. Esto
puede liberar fondos y personal para otras dreas importantes, como casos pena-
les o desarrollo de infraestructura.

i. Soluciones Personalizadas: El arbitraje permite a las partes disefiar su proceso de
resolucion de disputas para adaptarse a sus necesidades. Esta flexibilidad pue-
de conducir a soluciones mas creativas y personalizadas para los conflictos de
marcas, promoviendo la equidad y la satisfaccion entre las partes involucradas.

j. Internacionalizacion: Venezuela podria aprovechar el arbitraje para abordar dis-
putas internacionales relacionadas con marcas, lo que facilitaria la resolucion de
conflictos que involucran a empresas extranjeras y protegeria los intereses nacio-
nales en el dmbito internacional.

k. Innovacion y Crecimiento Econdmico: La proteccion de la propiedad intelectual,
incluidas las marcas, esta estrechamente relacionada con la innovacion y el cre-
cimiento econémico. Las empresas tienen mas probabilidades de invertir en in-
vestigacion, desarrollo y branding cuando saben que sus derechos de propiedad
intelectual estan seguros. Un arbitraje eficiente de marcas puede incentivar la in-
novacion, lo que conduce a beneficios econémicos para Venezuela. Mecanismos
predecibles y confiables de resolucién de disputas, como el arbitraje de marcas,
contribuyen a la certeza legal. Las empresas e inversores pueden tener la con-
flanza de que sus disputas de marcas se resolveran de manera justa y eficiente,
lo que fomenta la inversion extranjera directa.

|. Disputas Transfronterizas: Con el crecimiento del comercio electronico y la glo-
balizacion, las disputas de marcas a menudo involucran a partes de diferentes
paises. La litigacion tradicional puede ser engorrosa en casos transfronterizos.
Contar con un proceso de arbitraje de marcas simplificado que acomode a partes
y arbitros internacionales puede facilitar la resolucion y mejorar la atracciéon de
Venezuela como centro de negocios.

La necesidad de arbitraje de marcas en Venezuela va mas alla de simplemente
resolver disputas. Incluye obligaciones internacionales, crecimiento econémico, protec-
cion del consumidor, certeza legal y asignacion eficiente de recursos. Al adoptar el ar-
bitraje de marcas, Venezuela puede mejorar su marco legal y posicionarse mejor en la
economia global. En resumen, la implementacion del arbitraje en materia de marcas en
Venezuela podria abordar varios problemas y desafios en el sistema judicial, al tiempo
que brindaria beneficios como la eficiencia, la especializacion y la promocion de solu-
ciones extrajudiciales. Esto podria mejorar la calidad y la rapidez de la resolucion de
disputas de marcas y fortalecer el sistema legal en el pais.
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CONCLUSIONES

Hemos visto en este trabajo cémo funciona el arbitraje de marcas segun el de-
recho espafiol y consideramos que la regulacion del arbitraje en Espafia en materia de
marcas es un hecho positivo que debe ser replicado en el derecho marcario venezola-
no. Establecer un régimen legal en el derecho de marcas venezolano que contemple la
posibilidad de que las partes basandose en su propia autonomia de la voluntad puedan
acceder a someter a un tercero el planteamiento de un litigio surgido con ocasion del
procedimiento del registro de marcas es positivo y el mejor paradigma que podemos
seguir en este sentido, es el establecido por sistema de arbitraje sobre marcas regulado
en la Ley de Marcas espafiola.

La razon de ello es que en Espafa se ha demostrado que el arbitraje en materia
de marcas facilita la solucién a los conflictos que se planteaban entre el solicitante y
el opositor de marcas en lo concerniente a su registro. Ademas, la practica espafiola
ha demostrado que una de las principales virtudes del procedimiento arbitral lo es su
celeridad y agilidad en su tramitacion y también su economia frente al procedimiento
judicial teniendo en cuenta que el laudo arbitral que se dicte estara dotado igualmente
de “valor de cosa juzgada®. Finalmente, cabe destacar que una de las cuestiones mas
valoradas en el procedimiento arbitral de marcas lo es que la cuestion suscitada es de-
cidida y resuelta por arbitros especializados en derecho de marcas, lo que asegura que
las resoluciones dictadas sean correctas, justas y conforme a derecho.

En este trabajo, al analizar el derecho espafiol, se ha podido reconocer la utilidad
potencial de la aplicacion del arbitraje en materia marcaria como medios privados para
la resolucion de controversias en materia de marcas. En particular, la neutralidad, fle-
xibilidad y experiencia que ofrece el arbitraje permiten ajustarse a las necesidades de
las partes en dichas controversias. Contemplar en un sistema legal, como ha ocurrido
en Espafia, la disponibilidad de la institucion del arbitraje para solventar disputas en de-
recho de marcas, tiene como el objetivo fomentar la aplicacion del arbitraje en materia
tan especificas y complejas como el derecho marcario, sin perjuicio de la existencia de
otras opciones legales disponibles para las partes.

Por tanto, el arbitraje debe ser una via a utilizar por los particulares en caso de
discrepancias en el proceso de registro de un signo distintive que debe ser fomentado
por el legislador, tal como ha ocurrido en Espafa.

En el proceso de perfeccionamiento de las normativas venezolana en materia
de arbitraje en temas marcarios, consideramos que hay elementos muy practicos y
novedosos en la normativa espafiola, que pueden ser tomados como referencia para
su inclusion en cualquier nueva regulacion que se promulgue en el derecho venezolano.

En nuestra opinion, el seguir las pautas sobre arbitraje de marcas segun el dere-
cho espafiol conllevaria grandes beneficios para el derecho venezolano, a saber:
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a. Especializacion y Efectividad: El arbitraje de marcas segun el derecho espafiol se
caracteriza por su especializacion en cuestiones relacionadas con marcas y su
enfoque en la resolucion efectiva de disputas en este ambito. Esto podria benefi-
ciar al derecho venezolano al agilizar la resolucion de casos de marcas y reducir
la carga de trabajo en los tribunales ordinarios.

b. Agilidad Procesal: El arbitraje de marcas en Espafia permite una resolucion mas
rapida de las disputas, lo que podria servir como un modelo para mejorar la agi-
lidad procesal en el sistema legal venezolano. Esto seria especialmente valioso
considerando las demoras comunes en los tribunales venezolanos.

c. Especializacién de Arbitros: La Ley de Marcas espafiola establece que los arbitros
deben tener experiencia en cuestiones de marcas. Esto garantiza que las decisio-
nes se tomen de manera informada y precisa. Venezuela podria implementar un
requisito similar para arbitros en casos de marcas, lo que contribuiria a la calidad
de las decisiones.

d. Cosa Juzgada: El arbitraje de marcas en Espafia otorga a los laudos arbitrales
efectos de cosa juzgada. Esto brinda certeza juridica a las partes y podria fomen-
tar la confianza en el sistema legal. Venezuela podria considerar una disposicion
similar para sus procesos de arbitraje de marcas.

e. Descongestion de Tribunales: Al derivar disputas de marcas al arbitraje, el siste-
ma de justicia venezolano podria experimentar una reduccion en la congestion de
casos, permitiendo a los tribunales centrarse en asuntos de mayor complejidad y
enjuiciar mas rapidamente otros tipos de casos.

f. Fomento de la Resolucion Alternativa de Disputas: El arbitraje de marcas en Espa-
fAia ejemplifica como los sistemas legales pueden fomentar la resolucion alterna-
tiva de disputas, o que podria promover una cultura de solucion de conflictos sin
recurrir a procedimientos judiciales prolongados.

En resumen, el arbitraje de marcas segun el derecho espafiol ofrece una serie de
beneficios que podrian ser valiosos para el derecho venezolano. Esto incluye la espe-
cializacion, la agilidad procesal, la certeza juridica y la descongestion de tribunales. Al
adoptar ciertos aspectos de este sistema, Venezuela podria fortalecer su sistema de
resolucion de disputas en el ambito de las marcas y mejorar la eficiencia y la eficacia de
su sistema legal en general.



