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La World Compliance Association (WCA) es una asociacion
internacional sin animo de lucro formada por profesionales
y organizaciones interesadas en el mundo del compliance.
La asociacion tiene, entre sus objetivos, la promocion,
reconocimiento v evaluacion de las actividades de cumplimiento
en las organizaciones (con independencia de su forma juridica), asi
como el desarrollo de herramientas y procesos para una correcta
proteccion frente a determinados delitos/infracciones cometidas
por sus empleados, colaboradores o cualquier otra persona
relacionada con ella.

La Biblioteca Compliance es un proyecto que tiene por objetivo
desarrollar contenidos bajo un enfoque practico a través de
documentos de buenas practica sobre cinco ejes principales
alrededor del compliance:
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1. INTRODUCCION

El objetivo de esta guia es ofrecer
una serie de recomendaciones a los
compliance officers que les permitan
fortalecer y hacer mas completos
los sistemas de cumplimiento nor-
mativo, incorporando medidas de
gestion de la propiedad industrial e
intelectual.

Hoy en dia, los derechos de propie-
dad industrial e intelectual consti-
tuyen unos de los activos intangibles
mas relevantes de las companias,
por lo que su adecuada gestion es
critica a fin de conformar un soélido
patrimonio.

En el ambito del cumplimiento nor-
mativo, los riesgos asociados a los
derechos de propiedad industrial e
intelectual (PIl) se engloban prin-
cipalmente entorno a estas dos
categorias:

» Pérdida de derechos sobre inno-
vaciones 0 creaciones propias:
impide tener un patrimonio de
PIl sélido con la consecuente
alteracion patrimonial y pérdi-
da de ventaja competitiva en el
mercado.

» \ulneracion de derechos de PII

de terceros: conlleva posibles
perjuicios econémicos, penales y
reputacionales.

Los delitos relacionados con la
propiedad industrial e intelectual,
asi como los relativos al espiona-
je industrial y la violacion de secre-
tos empresariales (tipificados en
el Codigo Penal en los articulos del
270 al 280), son delitos por los que
pueden responder penalmente tam-
bién las personas juridicas, ademas
de las fisicas. Ejemplos:

a) Fundador, socio o empleado que
sale de la empresa y divulga secre-
tos empresariales, incumpliendo los
acuerdos de confidencialidad.

b) Plagio de un software de una em-
presa realizado por un empleado.

Asimismo, la vulneracion de los dere-
chos de propiedad industrial y de los
secretos empresariales puede con-
llevar infracciones civiles y adminis-
trativas, tal y como se establece en
la legislacion aplicable.

Por todo ello, es importante que el
responsable de CN contemple es-
tos riesgos en los programas de

cumplimiento normativo y que se
asegure de que se han adoptado
medidas internas que permitan la
deteccion y prevencion de delitos o
irregularidades relacionadas con los

derechos de propiedad industrial e
intelectual (PIl), asi como que sal-
vaguarden el patrimonio de PIl de la
compania.

2. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

= INTELECTUAL

2.1 IMPORTANCIA EN LA ESTRATEGIA DE NEGOCIO

El protagonismo del conocimien-
to como motor del crecimiento
econdmico v liderazgo empresarial
ha dotado a los activos intangibles de
propiedad industrial e intelectual de
un enorme valor estratégico, llegan-
do a ser considerados factor clave
para la mejora continua de la produc-
tividad y la competitividad.

El alto grado de globalizacion, com-
plejidad y dinamismo que caracteriza
al entorno econémico actual ha mo-
tivado que, en los dltimos tiempos,
las empresas orienten sus esfuerzos
y recursos en la generacion de inno-
vacion, principal factor de competi-
tividad empresarial, y en el posiciona-
miento de sus marcas en el mercado
tanto fisico como en internet.

Ello explica que la conformacion de
un solido patrimonio de propiedad in-

dustrial e intelectual (PIl) enfocado a
la proteccion de las fuentes de inves-
tigacion e innovacion vy al capital in-
vertido en ellas, asi como de las mar-
cas y dominios, constituya el objetivo
prioritario para la obtencion de una
ventaja competitiva de primer orden.

Un buen ejemplo del valor que cobra
la propiedad industrial e intelectual
en las empresas es la contribucion
de las marcas a su capitalizacion.
En los siguientes graficos se refle-
ja esta contribucion al valor de las
companias.

El impacto de las infracciones de los
derechos de PIl en la cuenta de re-
sultados de las companias es otro
de los factores relevantes.

El siguiente grafico extraido de un
estudio de 2019 de la EUIPO (Oficina
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TABLE 1.1: BRAND VALUES ARE HIGH AND ARE IMPORTANT AS A PROPORTION
OF MARKET CAPITALIZATION

Values of the top ten brands in 2013 in absolute terms and as proportion of the company’s market capitalization

INTERBRAND BRANDZ

Company

Apple

Google
Coca-Cola

IBM

Microsoft
General Electric
McDonald’s
Samsung

Intel

Toyota

(‘Igialllli.l:nzl?;g) 2;;;taal]|i(zeattion Company (‘;ﬁllliJ:nzl?;g) 2afn|l;i1taar|'i(ze:tion Company
98,3 Apple 185,1 Apple
93,3 Google 113,7 Samsung
79,2 IBM 112,5 Google
78,8 McDonald's 90,3 Microsoft
59,6 Coca-Cola 78,4 Val-Mart
47 ATST 75,5 IBM
42 Microsoft 69,8 General Electric
39,6 Marlboro 69,4 Amazon
37,23 Visa 56,1 Coca-Cola
35,4 China Mobile 55,4 Verizon
61 Average Average 46

Average

Valueas a%

Valueas a %

87,3
58,8
52,1
45,5
42,3
37,7
37.2
36,8
34,2
30,7

BRAND FINANCE

Value 2013
(billion USD)

Valueas a %
of market

capitalization

32%
18%
18%
18%
19%
16%
27%
20%
23%
21%

Note: The values for market capitalization are based on valuations on the New York Stock Exchange, obtained from Yahoo! Finance, access
date September 6, 2013, 2 p.m.

Source: WIPO, based on BrandZ, Brand Finance, Interbrand.
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de Propiedad Intelectual de la Union
Europea) sobre las infracciones de
derechos de Pl en la Union Europea
arroja unos resultados preocupantes
respecto a los costes directos sobre
las ventas derivados de la pirateriay
las falsificaciones.

Otro estudio también realizado por
la EUIPO sobre el analisis de las pér-

didas de ventas por infracciones de
PIl estimo que, teniendo en cuenta
tan solo cuatro sectores economi-
cos (cosmeéticos vy articulos de uso
personal, farmacéuti-

Cos, vinos y espirituosos vy juguetes

productos

y juegos), se perdieron en Espana
2.200 millones de euros y en Europa
19.000 millones de euros.

—)] biblioteca
f) COMPLIANCE
FIGURE 1.9: THE TOTAL BRAND VALUE OF THE
TOP 100 GLOBAL BRANDS IS INCREASING
Total value of top 100 brands, 2008-2013, in USD trillion
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Fuente: 2019 Status Report on IPR Infringement EUIPO

Grdfico adaptado por ClarkeModet
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La propiedad industrial

e intelectual es una
herramienta clave para
asegurar la ventaja
competitiva de las
empresas, ya que otorga
derechos exclusivo de
uso en el mercado.
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2.2 MODALIDADES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E

INTELECTUAL

La PIlI proporciona a sus titulares
derechos exclusivos de uso, impi-
diendo que terceros puedan uti-
lizarlos sin haber obtenido previa-
mente la oportuna autorizacion.

Los derechos de PIl son de diversa
naturaleza y cada uno de ellos tiene
una regulacion diferente.

La propiedad industrial consiste en
un conjunto de derechos exclusivos
que protegen tanto la actividad in-
novadora manifestada en nuevos
productos, nuevos procedimientos o
disenos, como la actividad mercantil,
mediante la identificacion en exclu-
siva de productos y servicios ofreci-
dos en el mercado.

Estos derechos se articulan a través
de distintas modalidades de protec-
cion, como son los signos distintivos
(marcas y nombres comerciales),
nombres de dominio, modalidades
inventivas (patentes, modelos de uti-
lidad vy disefos industriales), varie-
dades vegetales y semiconductores.

Si bien los dominios no son con-
siderados tradicionalmente como
parte de la propiedad industrial, po-
drian considerarse como la marca en

internet, no pudiendo hacerse una
gestion adecuada de marcas sin la
proteccion de este aspecto.

La propiedad intelectual comprende
todas las creaciones originales litera-
rias, artisticas o cientificas expresa-
das por cualquier medio o soporte.

Los contenidos que pueden generar-
se dentro de una organizacion sus-
ceptibles de proteccion por propie-
dad intelectual son, entre otros:
manuales, monografias, articulos
videos, bases de datos, software,
metodologias, trabajos cientificos
y de investigacion, traducciones,
proyectos de ingenieria, planos, ma-
quetas vy disenos de obras arqui-
tectonicas y de ingenieria.

En el siguiente cuadro, se incluyen,
a grandes rasgos, las caracteristicas
principales de la propiedad industrial
y de la propiedad intelectual.

Incluso dentro de un mismo pais,
para cada una de ellas existen leyes
diferentes, v los organismos encar-
gados de su gestion son también
distintos: la Oficina Espanola de
Patentes y Marcas interviene en el
reconocimiento de los derechos de

Territorialidad: la inscripcion ha de realizarse en cada
uno de los paises en los que la organizacion va a
operar

Registro constitutivo de derechos: tramitacion y
resolucién sobre concesion

Requisitos para la concesion

Concede exclusividad

Tramite de oposicion, obligacion de uso
Alto coste

Clasificacion de productos (marcas)

Clasificacion de productos (marcas)

propiedad industrial, y el Registro de
la Propiedad Intelectual en el de los
derechos de Propiedad Intelectual.

El secreto empresarial es una figu-
ra distinta a las anteriores y protege
aquella informacion o conocimiento
empresarial que:

» Sea secreta, no conocida, ni facil-
mente accesible

SECRETO EMPRESARIAL

Monopolio de hecho
Reserva de la informacion
Duracién mientras sea valido
Sin limite de territorialidad
Medidas de seguridad

Coste

PROPIEDAD INDUSTRIAL PROPIEDAD INTELECTUAL

Internacionalidad

Validez desde la creacion de la obra (registro
declarativo)

Unico requisito: la autorfa y originalidad de la obra
No tramite de oposicion, no obligacion de uso
Bajo coste (inscripcion registral)

Registro Gnico e ilimitado

Ampliacion de la duracion de los derechos

Vida del autor o fecha de divulgacion si persona
juridica mas 70 afos

» comporte una ventaja competiti-
va directa o indirecta por el hecho
de mantener la reservay

» sobre la que se han aplicado me-
didas razonables para garantizar
su confidencialidad e integridad

A continuacion, se incluyen las prin-
cipales diferencias entre el secreto
empresarial y la propiedad industrial.

PROPIEDAD INDUSTRIAL

Monopolio de derecho
Publicidad

Duraci6n limitada
Territorial

Registro

Alto coste

=)
=
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Para realizar el analisis
de riesgos de Pll es
necesario analizar

la incidencia de los
derechos de Pl tanto
propios como ajenos en
las diferentes areas de la
Compania. El analisis se
debe de realizar desde
una doble perspectiva:
prevencion y deteccion
de delitos e infracciones,
y fortalecimiento del
patrimonio de Pll la
Compania.
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En el glosario, se incluye una breve
descripcion de cada una de las mo-
dalidades de propiedad industrial,

nombres de dominio, los derechos
de propiedad intelectual y los secre-
tos empresariales.

3. RECOMENDACIONES

A continuacion, se describen algunas
pautas generales de actuacion que
deben seguir los responsables de
cumplimiento normativo a la hora de

3.1. ANALISIS DE RIESGOS

El analisis de riesgos de Pl se debe
llevar a cabo teniendo en cuenta la
naturaleza del negocio de la com-
pania, su estructura y organizacion,
a fin de determinar el impacto que
puede suponer la propiedad indus-
trial e intelectual.

Asi, no es lo mismo una compania
del sector farmacéutico en la que los
riesgos estaran relacionados con la
proteccion y gestion de resultados de
su actividad de investigacion y desa-
rrollo, que una empresa de moda mas
relacionada con los signos distintivos
(marcas y dominios), o una editorial
con la propiedad intelectual, o una
ingenieria con el secreto empresarial.

En el caso de organizaciones en
la que la estrategia de su PIl esté
basada en la actividad de I+D+i, los

incorporar la gestion de los riesgos
relacionados con la propiedad indus-
trial e intelectual en los sistemas de
cumplimiento normativo.

riesgos seran diferentes para las
que lleven a cabo las actividades
de forma interna exclusivamente, v
aquellas para las que la realicen en
colaboracion con terceros o incor-
porando tecnologias existentes en el
mercado, por ejemplo con sistemas
de innovacion abierta.

Para llevar a cabo el analisis de ries-
gos, se tendra en cuenta la incidencia
de la gestion de derechos de PII tan-
to propios como ajenos en las dife-
rentes areas de la compania, y se re-
alizara desde una doble perspectiva:

» Prevencion y deteccion de in-
cumplimientos, infracciones v
comision de delitos en materia
de propiedad industrial e intelec-
tual y violacion de secretos em-
presariales.

» Fortalecimiento del patrimonio de
PIl la compania, asegurando una
gestion que permita mantener su

ventaja competitiva, maximizar
su valor y evitar que terceros se
apropien de los mismos.

3.2. DIAGNOSTICO DE SITUACION

Es necesario, como primer paso,
identificar y documentar, dentro de
la organizacion, los diferentes pro-
cesos, areas y departamentos que
participan en la gestion de la Pll den-
tro de la compania. Una vez identi-
ficados, se analizan y evalGan los
posibles riesgos en cada uno de ellos.

Posteriormente, se incorporan en
la matriz de riesgos del sistema de
cumplimiento normativo, y se reali-
za un diagnostico sobre la fortaleza
y eficacia de las medidas internas
existentes para minimizar los ries-
gos detectados.

Para realizar este diagnostico, se
valorara la existencia y grado de efi-
cacia de las siguientes medidas:

» Normativa interna

» Medidas de proteccion y defensa

» Acuerdos o clausulas contrac-
tuales

» Medidas de diligencia en la selec-
cion de socios de negocio

» Formacion y sensibilizacion

» Medidas de control y seguimiento

En cuanto al desarrollo de normativa,
se debe verificar si existen politicas y
procedimientos que establezcan las
pautas de actuacion en la gestion de
los diferentes derechos de propiedad
industrial e intelectual que se mane-
jan en cada una de las areas y depar-
tamentos de la compania.

En el ambito de las medidas de pro-
teccion y defensa, sera preciso com-
probar si la compania ha adoptado
las medidas legales y técnicas nece-
sarias para asegurar el patrimonio
de PII propio y para proteger y res-
petar los derechos de Pl de terceros.

En cuanto al ambito contractual, se
debera analizar si, en todos los con-
tratos que suscriba la compania que
guarden relacion con la PlII, se incor-
poran clausulas en la que se regule
el régimen de titularidad y de ex-
plotacion de estos derechos (incluso
en aquellos con empleados), se ga-
rantizan la disponibilidad v legitimi-

=)
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dad de los derechos que se ceden o
licencian y se establezca la obligacion
de salvaguardar la confidencialidad.

En el proceso de seleccion de todos
los socios de negocio, especialmente
aquellos relacionados con la PIl (co-
laboradores tecnoldgicos, provee-
dores, alianzas, etc.), es necesario
analizar si se adoptan medidas de
diligencia debida, a fin de valorar su
grado de compromiso con la gestion
y respeto a la propiedad industrial e
intelectual.

Otro de los aspectos a analizar son
los planes de formacion, a fin de
comprobar que se imparten acciones
formativas relativas a la normativa
de propiedad industrial e intelectual,

3.3. ACCIONES DE MEJORA

A continuacion, se incluyen unas
recomendaciones practicas para me-
jorar los diferentes aspectos que se
deben contemplar en la gestion de la
propiedad industrial e intelectual en
las organizaciones y companias.

3.3.1. NORMATIVA INTERNA

El desarrollo de una normativa inter-
na resulta clave en todo sistema de
cumplimiento normativo. De ahi, que
las companias cuenten con politicas

secretos empresariales y tratamien-
to de la informacion confidencial.

Por ultimo, es importante verificar
si existen mecanismos para el con-
trol y seguimiento de la gestion de
la propiedad industrial e intelectual
de forma continua y de modo que se
garantice el cumplimiento de la nor-
mativa internay legislacion aplicable.

Una vez realizado el diagnostico de
situacion v detectadas las areas de
mejora, se deben definir las acciones
necesarias para llevar a cabo, a fin de
fortalecer las medidas internas de
gestion de la propiedad industrial e
intelectual que procuren unos niveles
de seguridad razonables y adecua-
dos en la gestion de estos derechos.

y procedimientos que establezcan
los principios vy pautas de actuacion
en relacion con la gestion de los
derechos de propiedad industrial e
intelectual.

Para ello, se debera desarrollar un
conjunto de normas v protocolos de
uso interno que establezcan unas
pautas de actuacion sistematizadas
y homogéneas en cada una de las
actividades de la compania, garanti-
zando la coordinacion y gestion efi-

caz de la misma. Los codigos éticos
0 de conducta deben de incorporar
principios relacionados con:

» Respeto al patrimonio de propie-
dad industrial e intelectual.

» Proteccion de la informacion
confidencial.

» Respeto de los derechos de
propiedad industrial e intelectual
de terceros.

» Adopcion de medidas de seguri-
dad de la informacion: uso de los
medios de la compania, accesos
sistemas de informacion, respeto
medida de seguridad, presencia
en redes sociales, etc.

Ademas, resulta conveniente definir
una politica de propiedad industrial e
intelectual, en la que se establezcan
las directrices generales de actua-
cion en el tratamiento de los activos
de propiedad industrial e intelectual
tanto propios como de terceros. De la
politica se derivaran los correspon-
dientes procedimientos de desarro-
llo cuya materia y contenido depen-
dera del negocio y estrategia de PlII
de la compania.

La normativa sobre la gestion de
los derechos de PIl debe ser imple-

mentada en toda la organizacion, te-
niendo en cuenta la transversalidad
de estos derechos, a fin de lograr su
efectividad vy eficacia.

Los procedimientos se desarrollaran
para cada una de las actividades
que se lleven a cabo en la compania
(marketing v comercial, recursos hu-
manos, investigacion vy desarrollo,
etc.), estableciendo el modo en el
que cada uno de los departamentos
debe gestionar la propiedad indus-
trial e intelectual generada por las
actividades que lleven a cabo cada
uno de ellos, acorde a la estrategia
general del negocio y, en particular, a
la estrategia de propiedad industrial
e intelectual o aquella que utilice o
incorpore de terceros.

A titulo de ejemplo, se incluye una
estructura documental basica para
la gestion de la propiedad industrial
e intelectual.

Asimismo, otra de las politicas rela-
cionadas con los derechos de PIl es
la politica de seguridad de la infor-
macion, que establece las pautas
de actuacion correspondientes para
garantizar la seguridad, integridad
y confidencialidad de la informacion
que gestionan las companias y orga-
nizaciones.
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de PII, tanto propios
como de terceros, se
debe tener en cuenta la
estrategia de propiedad
industrial e intelectual
de las companias y
organizaciones.
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CODIGO ETICO. Politica de la Propiedad Intelectual

PROCEDIMIENTOS GENERALES

Proteccion y gestion del
patrimonio de propiedad industrial

Secretos empresariales
e intelectual

Control y revision de los contratos

Gestion y custodia de la
documentacion

Clasificacion y proteccion de la
informacion

Gestion de derechos de Pll de
terceros

PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS*

Analisis de patentabilidad

Confidencialidad

Vigilancia tecnolégica

Relaciones con distribuidores

Licencias de marcas

Colaboracion tecnologica

*Dado que los procedimientos y protocolos especificos son propios de la

Proveedores de tecnologia

Por altimo, con la finalidad de facilitar
la adopcion de decisiones de forma
coordinada e integral, resulta conve-
niente que las companias designen
un responsable para la gestion de
la propiedad industrial e intelectual,
que tenga como responsabilidad el
desarrollo y despliegue de la politi-
ca, la coordinacion de los criterios de
gestion vy proteccion de la propiedad
industrial e industrial, asi como la su-
pervision y revision de las relaciones
contractuales.

El responsable de la gestion de la
propiedad industrial e intelectual
debe de coordinar su actividad con el
responsable de cumplimiento norma-
tivo, a fin de fin de minimizar los ries-
gos por posibles infracciones de PII.

actividad, operativa y necesidades concretas de la empresa, se citan algunos

ejemplos que corresponden con los casos mds frecuentes.

3.3.2. MEDIDAS DE PROTECCION

A la hora de adoptar medidas de
proteccion sobre los derechos de PlII,
tanto propios como de terceros, se
debe tener en cuenta la estrategia
de propiedad industrial e intelectual
de las companias y organizaciones.

Asi, las organizaciones deberan
adoptar las medidas legales y técni-
cas necesarias para salvaguardar los
derechos de PIl que gestionan, y ga-
rantizar el respeto a los derechos de
terceros.

Las medidas legales se refieren a
la proteccion de las innovaciones vy
creaciones originales a través de las
diferentes modalidades de propie-

dad industrial e intelectual vy, en su
caso, secretos empresariales.

Para definir la estrategia de pro-
teccion legal, es necesario tener en
cuenta la estrategia y los objetivos
del negocio. Asi, por ejemplo, una
compania cuyo objetivo consista en
explotar en exclusiva en el mercado
un producto innovador, debera de-
terminar qué modalidad de propie-
dad industrial e intelectual es la mas
adecuada para la consecucion de su
objetivo, y definir una estrategia de
proteccion, pudiendo ser la misma o
no que cuando lo que quiere es ven-
der o licenciar a terceros.

Ademas de la adopcion de las me-
didas legales de proteccion corres-
pondientes, se deberan de adoptar
las medidas técnicas y organizativas
necesarias para salvaguardar la inte-
gridad vy titularidad de los derechos
de PII.

Entre las medidas técnicas y orga-
nizativas se encuentran: disponer
de herramientas de etiquetado de
informacion, limitar los accesos a
la informacion sensible, controlar el
acceso a la informacion en archivos
securizados, enviar la informacion de
forma encriptada, implementar un
inventario de derechos de PIl propios
y de terceros, etc.

También debera contar con mecanis-
mos para su posible defensa frente
al uso no autorizado de terceros:
vigilancia de registro de marcas, de
mercados fisicos y en internet, se-
guimiento de competidores, etc.

A continuacion, se analiza un caso
practico de una compania del sector
turistico que se dedica a gestionar
reservas de vigjes, en el que se expo-
nen algunas de las medidas legales
que debe de adoptar para proteger
su innovacion y las creaciones:

» Siempre en su utilizacion debe
de incluir el simbolo del copy-
right de forma visible en todas
sus creaciones (catalogos, pagi-
na web, fotografias...) o también
en los contenidos de terceros,
indicando la titularidad de estos
siempre que su uso se encuentre
legitimado.

Este simboloindica quién dispone
de los derechos de explotacion
sobre la obray el ano. Se debe in-
cluir no s6lo en publicaciones im-
presas sino en cualquier soporte
que contenga la obra: cds, videos,
archivos digitales, etc..

» Los desarrollos de software que
realice deben ser analizados a fin
de conocer si es posible prote-
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gerlos como patente o no. En el
caso de que no pueda ser prote-
gido como patente, se protegera
mediante propiedad intelectual
y/0 secreto empresarial, para lo
cual se adoptaran medidas que
acrediten la autoria, contenido y
fecha.

Estos medios de prueba podran
consistir en:

» Inscripcion en el Registro de
la Propiedad Intelectual

» Deposito notarial

» Uso de blockchain.

Si el software que ha desarrolla-
do la compania no solamente se
va a usar a nivel interno, sino que
se va a comercializar, se debera
proteger como marca la denomi-
nacion y/o logo con el que se
vaya a identificar en el mercado.
Asimismo, en la estrategia de
proteccion de la marca se inclui-
ran los nombres de dominio.

Para cerciorarse de que terceros
no se benefician de su reputacion,
vigilara las nuevas solicitudes de
marcas y dominios asi como el
uso que se realiza en internet.

3.3.3. CLAUSULAS
CONTRACTUALES

Uno de los aspectos a tener en cuen-
ta es la incorporacion de clausulas
de propiedad industrial e intelectual
y de la obligacion de confidencia-
lidad en los diferentes contratos vy
acuerdos de las companias y orga-
nizaciones.

Entre estos acuerdos se encuentran:

» Contratos con los empleados

» Acuerdos de confidencialidad

» Contratos de colaboracion
tecnologica

» Acuerdos de licencia

» Contrato de distribucion

» Acuerdos de fabricacion

» Contratos de transferencia
tecnologica

» Subcontrataciones

Los términos y condiciones que se
incluyan deberan garantizar:

» Lacesion de derechos de PIl a fa-
vor de la compania, para garan-
tizar latitularidad de los resultados.

» El régimen de titularidad de los
resultados y su régimen de ex-
plotacion, cuando se trate de co-
laboraciones tecnologicas.

» Garantia de la legitimidad vy titu-
laridad de los derechos de Pl que
el tercero esta aportando a un
proyecto o esté licenciando.

» La responsabilidad del tercero
ante cualquier infraccion o vul-
neracion de derechos de propie-
dad industrial e intelectual que
se pudiera derivar de la colabo-
racion.

» La confidencialidad en relacion
con toda la informacion y docu-
mentacion a la que se tenga ac-
ceso, garantizando su integridad
y caracter reservado.

» El respeto a los derechos de
propiedad intelectual e industrial
de terceros.

» El cumplimiento con toda la nor-
mativa y legislacion de PII.

Para la redaccion de estas clausulas,
se tendran en cuenta la legislacion
aplicable, la naturaleza del contrato
y los objetivos empresariales que se
persiguen.

Caso practico: Una compania tiene in-
terés en obtener los derechos de ex-
plotacion sobre una fotografia para in-
cluirla en campanas de publicidad, asi
como en diferentes soportes.

En el contrato de licencia que se suscri-
ba se deberan especificar claramente
la facultades y derechos que se licen-
cian, asi como el ambito territorial y
temporal.

Para ello, se deberan otorgar los dere-
chos de explotacion, edicion, distri-
bucién y reproduccion en todo tipo de
soportes para un ambito mundial y con
caracter ilimitado de tiempo.

3.3.4. APLICACION DE MEDIDAS DE
DILIGENCIA DEBIDA

En el proceso de seleccion de so-
cios de negocio, especialmente en
aquellos que guarden relacion con
derechos de propiedad industrial e
intelectual, como pueden ser co-
laboradores tecnologicos, distribui-
dores, fabricantes o licenciantes de
software, se deberan adoptar me-
didas de diligencia necesarias, a fin
de garantizar la legitimidad sobre
los derechos de PIl y el respeto a
los derechos de terceros. Para ello,
se deberan analizar, entre otros, los
siguientes aspectos:

» Solicitar la documentacion que
acredite la titularidad de los
derechos de PIl, a fin de anali-
zar su alcance y ambito de pro-
teccion. Asi, si la compania tiene
interés en obtener la licencia de
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una patente para incorporarla
en uno de sus productos, debe
verificar que el socio tecnoldgico
dispone de los derechos sobre la
patente en los paises en los que
la compania va a comercializar el
producto vy que no infringe dere-
chos de terceros.

Cuando las circunstancias de un
proyecto relevante lo requieran,
realizar un analisis del potencial
tecnologico, econdmico y comer-
cial de la tecnologia en la que la
compania esta interesada, a fin
de verificar la fortaleza comercial
y tecnologica.

Gestion de la propiedad indus-
trial e intelectual. Resulta conve-
niente conocer si los socios dis-
ponen de sistemas internos de
gestion de propiedad industrial
e intelectual, asi como normati-
va interna sobre los derechos de
PIl. Esta informacion permitira
conocer el grado de compromiso
con la PII.

Reputacion en el mercado. En
ocasiones, cuando vayamos a
contratar a una compania en un
pais de riesgo, es importante rea-
lizar una investigacion sobre la
reputacion de la compania desde
un punto de vista del respeto a

los derechos de propiedad indus-
trial e intelectual de terceros.

3.3.5. FORMACION Y
SENSIBILIZACION

Realizar una adecuada difusion de la
normativa de propiedad industrial e
intelectual entre todo el personal de
la organizacion e impartir acciones
formativas sobre la misma resul-
tan claves para crear una cultura de
proteccion de los derechos de Pll y
gestion de los riesgos derivados de
los mismos.

Ademas de incorporar a los pro-
gramas de formacion de cum-
plimiento normativo las politicas vy
procedimientos de PIl, es recomen-
dable realizar acciones orientadas a
dar a conocer a los empleados que
trabajan mas directamente sobre
estos activos los conceptos basicos
de las diferentes modalidades de
propiedad industrial: objeto de pro-
teccion requisitos, ambito de protec-
cion, utilizacion y tratamiento, dere-
chos de terceros, etc.

El establecimiento de mecanismos
de comunicacion vy formacion es
esencial para desarrollar de forma
eficaz la gestion de la propiedad in-
dustrial e intelectual en todos los
ambitos de la organizacion. Por todo

ello, el responsable de cumplimien-
to normativo debe asegurar que en
los programas de sensibilizacion vy
formacion se incorpora esta materia
debidamente, tanto en su contenido
como en el alcance.

3.3.6. CONTROL Y SEGUIMIENTO

Una vez se hayan implantado las
medidas adecuadas para la gestion
de los riesgos relacionados con la
propiedad industrial e intelectual, el
responsable de CN debe verificar que
se han establecido los controles, a
fin de confirmar y supervisar el cum-
plimiento de las normas internas
adoptadas, asi como de los requisi-
tos legales y normativos.

Algunos de estos controles pueden
consistir en:

» Auditorias periddicas: que re-
visen de forma objetiva, metodi-
ca e independiente los diferentes
elementos de la gestion de la PlI
en la compania u organizacion.

El objetivo de la auditoria es ve-
rificar la eficacia y adecuacion del
sistema a las necesidades v es-
trategia de la compania.

» Elaborar, mantener y gestionar
un inventario de los derechos de

Pll: para llevar un control del pa-
trimonio de la compania en esta
area.

Ademas, se debera elaborar una
base de datos de derechos de Pl
de terceros que se utilicen en la
compania o sobre los que tenga
derechos de uso, especificando
las facultades otorgadas para
asegurar que se esta actuando
adecuadamente.

Activar mecanismos de con-
trol necesarios para detectar
posibles infracciones de los
derechos de PIlI: tanto propios
como de terceros.

En el caso que se detecten infrac-
ciones cometidas por terceros
de derechos de PIlI propios de
la compania, se debera valorar
la necesidad de ejercitar las ac-
ciones administrativas, civiles y/o
penales que se estimen conve-
nientes en funcion de la naturale-
za de la infraccion.

Asimismo, cuando se trate de in-
fracciones de derechos de terceros
cometidas por empleados o co-
laboradores de la compania, se
deberan adoptar las medidas in-
ternas establecidas al efecto.
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De forma periodica, es recomendable
realizar una revision del sistema de
gestion de la propiedad industrial e
intelectual con el objetivo de veri-

ficar su adecuacion a la estructura,
actividades y necesidades de la em-
presa, asi como a los cambios legis-
lativos que se hayan podido producir.

4. CONCLUSIONES FINALES

La propiedad industrial e intelectual
es un elemento importante a tener
en cuenta en los programas de cum-
plimiento normativo. Por tanto, es
recomendable que los responsables
de cumplimiento normativo lo incor-
poren en la matriz de riesgos y ase-
guren que la compania dispone de
un sistema de gestion de la PIl que
garantice la adopcion de medidas in-
ternas para minimizarlos.

De esta forma, se salvaguarda el pa-
trimonio de Pll y se garantiza el cum-
plimiento de la normativa interna y
de la legislacion aplicable, asi como
el respeto alos derechos de terceros,
reduciendo el riesgo de la comision
de ilicitos penales, administrativos y
civiles.

Para ello, se debe de tener en cuen-
ta, en primer lugar la estrategia de
la compania aplicable a la propiedad
industrial e intelectual y, a partir de
ahi, realizar un analisis de riesgos en
las diferentes areas y un diagnostico
de situacion para detectar las debi-

lidades y aplicar las mejoras que se
estimen convenientes.

Las medidas deben de aplicarse de
forma transversal en toda la orga-
nizacion. De esta forma, todos los
empleados vy colaboradores cono-
ceran las implicaciones y el impacto
de la Pll en sus areas de actividad, asi
como las pautas de actuacion a se-
guir para su gestion.

Ademas de la normativa y controles
de PIl, resulta clave que se regu-
len en los contratos el régimen de
titularidad y explotacion mediante
clausulas de PIl, y que se establez-
can la garantias sobre los derechos
licenciados o adquiridos de terceros.
Asimismo, las acciones formativas
sobre la materia son esenciales para
comprender las pautas que se deben
de seguir para la gestion de estos
activos.

Tal y como se ha establecido a lo
largo de esta guia, los derechos de
propiedad industrial e intelectual son

muy variados, y cada uno de ellos
tiene sus caracteristicas v peculiari-
dades, por lo que las organizaciones

deben recibir un asesoramiento ex-

5. GLOSARIO

PATENTE

MODELOS DE
UTILIDAD

DISENOS
INDUSTRIALES

MARCAS

NOMBRES
COMERCIALES

Invenciones (desarrollo de una solucion
practica a un problema o necesidad
técnica) relativas a maquinas,
aparatos, dispositivos, procedimientos,
productos, etc.

Invenciones que suponen dar a un
objeto una configuracion, estructura o
constitucion de la que resulte alguna
ventaja. Ejemplos: herramientas o
utensilios

Protege la forma externa innovadora
de los productos, englobando tanto
formas bidimensionales (dibujos) como
tridimensionales (modelos). Ejemplos:
bolsos, muebles, telas, envases, etc.

Denominacion y/o signo distintivo
utilizado para identificar y distinguir los
productos vy servicios en el mercado

Denominacion y/o signo que identifique
una empresa en el ambito mercantil

y la distingue de las demas empresas
que realizan actividades similares

sus objetivos.

Novedad mundial

Aplicacion industrial

Altura inventiva (no ha de ser obvia).
Registro en los organismos oficiales

Novedad mundial

Actividad inventiva (que no resulta
del estado de la técnica de una
manera muy evidente para un
experto en la materia)

Registro en los organismos oficiales

Visibilidad

Novedad mundial

Caracter singular que no proteja
aspectos técnicos ni funcionales

Susceptible de representacion
grafica

Caracter distintivo

No incurra en las prohibiciones
absolutas y relativas establecidas
en la Ley

Registro en los organismos oficiales

Susceptible de representacion
grafica

Distintividad

No incurrir en las prohibiciones
absolutas y relativas establecidas en
la Ley

Registro en los organismos oficiales
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perto en la materia a fin de adoptar
las medidas adecuadas para lograr

20 anos improrrogables (con la
excepcion del certificado de proteccion
suplementaria para productos
sanitarios y fitosanitarios), si bien
dependera de la legislacion de cada
pais.

10 anos improrrogables, si bien
dependera de |a legislacion de cada
pais. Esta modalidad no existe en todos
los paises.

» Diseno registrado en los organismos
oficiales correspondientes: 5 anos
periodo renovable sucesivamente
por periodos de 5 anos hasta un
maximo de 25 afos.

» Diseno no registrado comunitario: 3
anos desde que se ha hecho piblico.

10 anos renovables por periodos
sucesivos de 10 anos indefinidamente.

10 anos renovables por periodos
sucesivos de 10 anos indefinidamente
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NOMBRES DE
DOMINIO

VARIEDADES
VEGETALES

SEMI
CONDUCTORES

SECRETOS
EMPRESARIALES

PROPIEDAD
INTELECTUAL

También conocido
como derechos de
autor (copyright)
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Denominacion identificativa en Internet
que representa la direccién de una web.

Plantas enteras o partes de plantas
siempre que puedan generar plantas
enteras.

Topografia de un producto
semiconductor: “chip”

Todo conocimiento o informacion sobre
productos, servicios, procedimientos

o0 estrategias, cuya confidencialidad y
exclusividad proporciona a su titular
una ventaja competitiva.

Creaciones intelectuales que se
concretan en obras literarias, artisticas,
cientificas (manuales internos, folletos,
pagina web, fotografias, videos...) y
software.
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Registro Organismo Oficial
Dominios genéricos (ejem. “.com.’):
first come first served

Los requisitos de los dominios
territoriales difieren segin las
regulaciones de cada pais.

Novedad

Distincion

Homogeneidad

Estabilidad

Registro en los organismos oficiales,
normalmente ministerios

Resultado del esfuerzo intelectual de
su creador o creadores

Producto no sea corriente en la
industria de los semiconductores.
Registro en los organismos oficiales

Secreto

Sustancial

Identificado

Medidas de proteccion de la
confidencialidad

Intervencién humana

Originalidad

Creaciones literarias, artisticas o
cientificas expresadas por cualquier
medio o soporte

El derecho se adquiere por la mera
creacion de la obra. Es recomendable

pre constituir prueba de la auditoria,
fecha y contenido.

OBJETO DE PROTECCION REQUISITOS DURACION

Por periodos renovables normalmente
anuales dependiendo de la normativa
aplicable.

25 anos que se extienden a 30 afos en
variedades arbéreas y vid.

10 anos.

No estan sujetos a limites temporales.
Por ello sera indefinido hasta que el
secreto no sea revelado al pablico.

Persona fisica la vida del autor + 70
anos.

Persona juridica 70 anos después de la
divulgacion.
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