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

derechos de propiedad industrial e 
intelectual (PII), así como que sal­
vaguarden el patrimonio de PII de la 
compañía.

2. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 
E INTELECTUAL
2.1 IMPORTANCIA EN LA ESTRATEGIA DE NEGOCIO

El protagonismo del conocimien­
to como motor del crecimiento 
económico y 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 globalización, com­
plejidad y dinamismo que caracteriza 
al entorno económico actual ha mo­
tivado que, en los últimos tiempos, 
las empresas orienten sus esfuerzos 
y recursos en la generación de inno­
vación, principal factor de competi­
tividad empresarial, y en el posiciona­
miento de sus marcas en el mercado 
tanto físico como en internet.

Ello explica que la conformación de 
un sólido patrimonio de propiedad in­

dustrial e intelectual (PII) enfocado a 
la protección de las fuentes de inves­
tigación e innovación y al capital in­
vertido en ellas, así como de las mar­
cas y dominios, constituya el objetivo 
prioritario para la obtención de una 
ventaja competitiva de primer orden.

Un buen ejemplo del valor que cobra 
la propiedad industrial e intelectual 
en las empresas es la contribución 
de las marcas a su capitalización. 
En los siguientes gráficos se refle­
ja esta contribución al valor de las 
compañías. 

El impacto de las infracciones de los 
derechos de PII en la cuenta de re­
sultados de las compañías es otro 
de los factores relevantes. 

El siguiente gráfico extraído de un 
estudio de 2019 de la EUIPO (Oficina 

1. INTRODUCCIÓN
El objetivo de esta guía es ofrecer 
una serie de recomendaciones a los 
compliance officers que les permitan 
fortalecer y hacer más completos 
los sistemas de cumplimiento nor­
mativo, incorporando medidas de 
gestión de la propiedad industrial e 
intelectual.

Hoy en día, los derechos de propie­
dad industrial e intelectual consti­
tuyen unos de los activos intangibles 
más relevantes de las compañías, 
por lo que su adecuada gestión es 
crítica a fin de conformar un sólido 
patrimonio.

En el ámbito del cumplimiento nor­
mativo, los riesgos asociados a los 
derechos de propiedad industrial e 
intelectual (PII) se engloban prin­
cipalmente entorno a estas dos 
categorías:

•	 Pérdida de derechos sobre inno­
vaciones o creaciones propias: 
impide tener un patrimonio de 
PII sólido con la consecuente 
alteración patrimonial y pérdi­
da de ventaja competitiva en el 
mercado.

•	 Vulneración de derechos de PII 

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

Los delitos relacionados con la 
propiedad industrial e intelectual, 
así como los relativos al espiona­
je industrial y la violación de secre­
tos empresariales (tipificados en 
el Código Penal en los artículos del 
270 al 280), son delitos por los que 
pueden responder penalmente tam­
bién las personas jurídicas, además 
de las físicas. 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 vulneración 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 legislación aplicable. 

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

El protagonismo del 
conocimiento como 

motor del crecimiento 
económico y liderazgo 

empresarial ha 
dotado a los activos 

intangibles de propiedad 
industrial e intelectual 

de un enorme valor 
estratégico.
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de Propiedad Intelectual de la Unión 
Europea) sobre las infracciones de 
derechos de PI en la Unión Europea 
arroja unos resultados preocupantes 
respecto a los costes directos sobre 
las ventas derivados de la piratería y 
las falsificaciones.

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

didas de ventas por infracciones de 
PII estimó que, teniendo en cuenta 
tan solo cuatro sectores económi­
cos (cosméticos y artículos de uso 
personal, productos farmacéuti­
cos, vinos y espirituosos y juguetes 
y juegos), se perdieron en España 
2.200 millones de euros y en Europa 
19.000 millones de euros.

TABLE 1.1: BRAND VALUES ARE HIGH AND ARE IMPORTANT AS A PROPORTION 
OF MARKET CAPITALIZATION

FIGURE 1.9: THE TOTAL BRAND VALUE OF THE 
TOP 100 GLOBAL BRANDS IS INCREASING

Fuente: 2019 Status Report on IPR Infringement EUIPO
Gráfico adaptado por ClarkeModet
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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 información o conocimiento 
empresarial que:

•	 sea secreta, no conocida, ni fácil­
mente accesible

•	 comporte una ventaja competiti­
va directa o indirecta por el hecho 
de mantener la reserva y

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

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

2.2	 MODALIDADES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E 
INTELECTUAL

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

Los derechos de PII son de diversa 
naturaleza y cada uno de ellos tiene 
una regulación 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 
diseños, como la actividad mercantil, 
mediante la identificación en exclu­
siva de productos y servicios ofreci­
dos en el mercado.

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

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

internet, no pudiendo hacerse una 
gestión adecuada de marcas sin la 
protección de este aspecto.

La propiedad intelectual comprende 
todas las creaciones originales litera­
rias, artísticas o científicas expresa­
das por cualquier medio o soporte.

Los contenidos que pueden generar­
se dentro de una organización sus­
ceptibles de protección por propie­
dad intelectual son, entre otros: 
manuales, monografías, artículos 
vídeos, bases de datos, software, 
metodologías, trabajos científicos 
y de investigación, traducciones, 
proyectos de ingeniería, planos, ma­
quetas y diseños de obras arqui­
tectónicas y de ingeniería. 

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

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

PROPIEDAD INDUSTRIAL PROPIEDAD INTELECTUAL

Territorialidad: la inscripción ha de realizarse en cada 
uno de los países en los que la organización va a 
operar

Registro constitutivo de derechos: tramitación y 
resolución sobre concesión

Requisitos para la concesión

Concede exclusividad

Trámite de oposición, obligación de uso

Alto coste

Clasificación de productos (marcas)

Clasificación de productos (marcas)

Internacionalidad

Validez desde la creación de la obra (registro 
declarativo)

Único requisito: la autoría y originalidad de la obra

No trámite de oposición, no obligación de uso

Bajo coste (inscripción registral)

Registro único e ilimitado

Ampliación de la duración de los derechos

Vida del autor o fecha de divulgación si persona 
jurídica más 70 años

SECRETO EMPRESARIAL PROPIEDAD INDUSTRIAL

Monopolio de hecho

Reserva de la información

Duración mientras sea valido 

Sin límite de territorialidad

Medidas de seguridad

Coste 

Monopolio de derecho

Publicidad

Duración limitada

Territorial

Registro

Alto coste

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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•	 Fortalecimiento del patrimonio de 
PII la compañía, asegurando una 
gestión que permita mantener su 

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

3.2.	 DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN

Es necesario, como primer paso, 
identificar y documentar, dentro de 
la organización, los diferentes pro­
cesos, áreas y departamentos que 
participan en la gestión de la PII den­
tro de la compañía. Una vez identi­
ficados, se analizan y evalúan 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 diagnóstico sobre la fortaleza 
y eficacia de las medidas internas 
existentes para minimizar los ries­
gos detectados. 

Para realizar este diagnóstico, se 
valorará la existencia y grado de efi­
cacia de las siguientes medidas: 

•	 Normativa interna

•	 Medidas de protección y defensa

•	 Acuerdos o cláusulas contrac­
tuales

•	 Medidas de diligencia en la selec­
ción de socios de negocio

•	 Formación y sensibilización

•	 Medidas de control y seguimiento

En cuanto al desarrollo de normativa, 
se debe verificar si existen políticas y 
procedimientos que establezcan las 
pautas de actuación en la gestión de 
los diferentes derechos de propiedad 
industrial e intelectual que se mane­
jan en cada una de las áreas y depar­
tamentos de la compañía. 

En el ámbito de las medidas de pro-
tección y defensa, será preciso com­
probar si la compañía 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 PII de terceros. 

En cuanto al ámbito contractual, se 
deberá analizar si, en todos los con­
tratos que suscriba la compañía que 
guarden relación con la PII, se incor­
poran cláusulas en la que se regule 
el régimen de titularidad y de ex­
plotación de estos derechos (incluso 
en aquellos con empleados), se ga­
rantizan la disponibilidad y legitimi­

En el glosario, se incluye una breve 
descripción 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 continuación, se describen algunas 
pautas generales de actuación que 
deben seguir los responsables de 
cumplimiento normativo a la hora de 

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

3.1.	 ANÁLISIS DE RIESGOS

El análisis de riesgos de PII se debe 
llevar a cabo teniendo en cuenta la 
naturaleza del negocio de la com­
pañía, su estructura y organización, 
a fin de determinar el impacto que 
puede suponer la propiedad indus­
trial e intelectual.

Así, no es lo mismo una compañía 
del sector farmacéutico en la que los 
riesgos estarán relacionados con la 
protección y gestión de resultados de 
su actividad de investigación y desa­
rrollo, que una empresa de moda más 
relacionada con los signos distintivos 
(marcas y dominios), o una editorial 
con la propiedad intelectual, o una 
ingeniería con el secreto empresarial. 

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

riesgos serán diferentes para las 
que lleven a cabo las actividades 
de forma interna exclusivamente, y 
aquellas para las que la realicen en 
colaboración con terceros o incor­
porando tecnologías existentes en el 
mercado, por ejemplo con sistemas 
de innovación abierta. 

Para llevar a cabo el análisis de ries­
gos, se tendrá en cuenta la incidencia 
de la gestión de derechos de PII tan­
to propios como ajenos en las dife­
rentes áreas de la compañía, y se re­
alizará desde una doble perspectiva:

•	 Prevención y detección de in­
cumplimientos, infracciones y 
comisión de delitos en materia 
de propiedad industrial e intelec­
tual y violación de secretos em­
presariales.

Para realizar el análisis 
de riesgos de PII es 
necesario analizar 
la incidencia de los 
derechos de PII tanto 
propios como ajenos en 
las diferentes áreas de la 
Compañía. El análisis se 
debe de realizar desde 
una doble perspectiva: 
prevención y detección 
de delitos e infracciones, 
y fortalecimiento del 
patrimonio de PII la 
Compañía.
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caz de la misma. Los códigos éticos 
o de conducta deben de incorporar 
principios relacionados con:

•	 Respeto al patrimonio de propie­
dad industrial e intelectual.

•	 Protección de la información 
confidencial.

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

•	 Adopción de medidas de seguri­
dad de la información: uso de los 
medios de la compañía, accesos 
sistemas de información, respeto 
medida de seguridad, presencia 
en redes sociales, etc.

Además, resulta conveniente definir 
una política de propiedad industrial e 
intelectual, en la que se establezcan 
las directrices generales de actua­
ción en el tratamiento de los activos 
de propiedad industrial e intelectual 
tanto propios como de terceros. De la 
política se derivarán los correspon­
dientes procedimientos de desarro­
llo cuya materia y contenido depen­
derá del negocio y estrategia de PII 
de la compañía. 

La normativa sobre la gestión de 
los derechos de PII debe ser imple­

mentada en toda la organización, te­
niendo en cuenta la transversalidad 
de estos derechos, a fin de lograr su 
efectividad y eficacia. 

Los procedimientos se desarrollarán 
para cada una de las actividades 
que se lleven a cabo en la compañía 
(marketing y comercial, recursos hu­
manos, investigación y 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 título de ejemplo, se incluye una 
estructura documental básica para 
la gestión de la propiedad industrial 
e intelectual.

Asimismo, otra de las políticas rela­
cionadas con los derechos de PII es 
la política de seguridad de la infor-
mación, que establece las pautas 
de actuación correspondientes para 
garantizar la seguridad, integridad 
y confidencialidad de la información 
que gestionan las compañías y orga­
nizaciones. 

dad de los derechos que se ceden o 
licencian y se establezca la obligación 
de salvaguardar la confidencialidad. 

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

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

secretos empresariales y tratamien­
to de la información confidencial. 

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

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

3.3.	 ACCIONES DE MEJORA

A continuación, se incluyen unas 
recomendaciones prácticas para me­
jorar los diferentes aspectos que se 
deben contemplar en la gestión de la 
propiedad industrial e intelectual en 
las organizaciones y compañías.

3.3.1. NORMATIVA INTERNA

El desarrollo de una normativa inter­
na resulta clave en todo sistema de 
cumplimiento normativo. De ahí, que 
las compañías cuenten con políticas 

y procedimientos que establezcan 
los principios y pautas de actuación 
en relación con la gestión de los 
derechos de propiedad industrial e 
intelectual.

Para ello, se deberá desarrollar un 
conjunto de normas y protocolos de 
uso interno que establezcan unas 
pautas de actuación sistematizadas 
y homogéneas en cada una de las 
actividades de la compañía, garanti­
zando la coordinación y gestión efi­

Resulta esencial 
desarrollar normas 
y protocolos de uso 

interno que establezcan 
pautas de actuación 

para la adecuada 
gestión de la propiedad 

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

Para definir la estrategia de pro­
tección legal, es necesario tener en 
cuenta la estrategia y los objetivos 
del negocio. Así, por ejemplo, una 
compañía cuyo objetivo consista en 
explotar en exclusiva en el mercado 
un producto innovador, deberá de­
terminar qué modalidad de propie­
dad industrial e intelectual es la más 
adecuada para la consecución de su 
objetivo, y definir una estrategia de 
protección, pudiendo ser la misma o 
no que cuando lo que quiere es ven­
der o licenciar a terceros.

Además de la adopción de las me­
didas legales de protección corres­
pondientes, se deberán de adoptar 
las medidas técnicas y organizativas 
necesarias para salvaguardar la inte­
gridad y titularidad de los derechos 
de PII. 

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

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

A continuación, se analiza un caso 
práctico de una compañía del sector 
turístico que se dedica a gestionar 
reservas de viajes, en el que se expo­
nen algunas de las medidas legales 
que debe de adoptar para proteger 
su innovación y las creaciones:

•	 Siempre en su utilización debe 
de incluir el símbolo del copy­
right de forma visible en todas 
sus creaciones (catálogos, pági­
na web, fotografías…) o también 
en los contenidos de terceros, 
indicando la titularidad de estos 
siempre que su uso se encuentre 
legitimado.

Este símbolo indica quién dispone 
de los derechos de explotación 
sobre la obra y el año. Se debe in­
cluir no sólo en publicaciones im­
presas sino en cualquier soporte 
que contenga la obra: cds, vídeos, 
archivos digitales, etc..

•	 Los desarrollos de software que 
realice deben ser analizados a fin 
de conocer si es posible prote­

Por último, con la finalidad de facilitar 
la adopción de decisiones de forma 
coordinada e integral, resulta conve­
niente que las compañías designen 
un responsable para la gestión de 
la propiedad industrial e intelectual, 
que tenga como responsabilidad el 
desarrollo y despliegue de la políti­
ca, la coordinación de los criterios de 
gestión y protección de la propiedad 
industrial e industrial, así como la su­
pervisión y revisión de las relaciones 
contractuales.

El responsable de la gestión 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. 

3.3.2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN

A la hora de adoptar medidas de 
protección sobre los derechos de PII, 
tanto propios como de terceros, se 
debe tener en cuenta la estrategia 
de propiedad industrial e intelectual 
de las compañías y organizaciones.  
 
Así, las organizaciones deberán 
adoptar las medidas legales y técni­
cas necesarias para salvaguardar los 
derechos de PII que gestionan, y ga­
rantizar el respeto a los derechos de 
terceros.

Las medidas legales se refieren a 
la protección de las innovaciones y 
creaciones originales a través de las 
diferentes modalidades de propie­

PROCEDIMIENTOS GENERALES

Secretos empresariales

Control y revisión de los contratos

Protección y gestión del 
patrimonio de propiedad industrial 
e intelectual

Clasificación y protección de la 
información

Gestión y custodia de la 
documentación 

Gestión de derechos de PII de 
terceros

PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS*

Análisis de patentabilidad

Confidencialidad

Proveedores de tecnología

Vigilancia tecnológica Licencias de marcas

Relaciones con distribuidores 

*Dado que los procedimientos y protocolos específicos son propios de la 
actividad, operativa y necesidades concretas de la empresa, se citan algunos 

ejemplos que corresponden con los casos más frecuentes.

Colaboración tecnológica

CÓDIGO ÉTICO. Política de la Propiedad Intelectual 

A la hora de adoptar 
medidas de protección 
sobre los derechos 
de PII, tanto propios 
como de terceros, se 
debe tener en cuenta la 
estrategia de propiedad 
industrial e intelectual 
de las compañías y 
organizaciones.
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•	 Garantía de la legitimidad y titu­
laridad de los derechos de PII que 
el tercero está aportando a un 
proyecto o esté licenciando. 

•	 La responsabilidad del tercero 
ante cualquier infracción o vul­
neración de derechos de propie­
dad industrial e intelectual que 
se pudiera derivar de la colabo­
ración.

•	 La confidencialidad en relación 
con toda la información y docu­
mentación a la que se tenga ac­
ceso, garantizando su integridad 
y carácter reservado. 

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

•	 El cumplimiento con toda la nor­
mativa y legislación de PII. 

Para la redacción de estas cláusulas, 
se tendrán en cuenta la legislación 
aplicable, la naturaleza del contrato 
y los objetivos empresariales que se 
persiguen. 

Caso práctico: Una compañía tiene in-
terés en obtener los derechos de ex-
plotación sobre una fotografía para in-
cluirla en campañas de publicidad, así 
como en diferentes soportes. 

En el contrato de licencia que se suscri-
ba se deberán especificar claramente 
la facultades y derechos que se licen-
cian, así como el ámbito territorial y 
temporal.

Para ello, se deberán otorgar los dere-
chos de explotación, edición, distri-
bución y reproducción en todo tipo de 
soportes para un ámbito mundial y con 
carácter ilimitado de tiempo. 

3.3.4. APLICACIÓN DE MEDIDAS DE 
DILIGENCIA DEBIDA

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

•	 Solicitar la documentación que 
acredite la titularidad de los 
derechos de PII, a fin de anali­
zar su alcance y ámbito de pro­
tección. Así, si la compañía tiene 
interés en obtener la licencia de 

gerlos como patente o no. En el 
caso de que no pueda ser prote­
gido como patente, se protegerá 
mediante propiedad intelectual 
y/o secreto empresarial, para lo 
cual se adoptarán medidas que 
acrediten la autoría, contenido y 
fecha. 

•	 Estos medios de prueba podrán 
consistir en:

	» Inscripción en el Registro de 
la Propiedad Intelectual

	» Depósito notarial

	» Uso de blockchain. 

•	 Si el software que ha desarrolla­
do la compañía no solamente se 
va a usar a nivel interno, sino que 
se va a comercializar, se deberá 
proteger como marca la denomi­
nación y/o logo con el que se 
vaya a identificar en el mercado. 
Asimismo, en la estrategia de 
protección de la marca se inclui­
rán los nombres de dominio. 

•	 Para cerciorarse de que terceros 
no se benefician de su reputación, 
vigilará las nuevas solicitudes de 
marcas y dominios así como el 
uso que se realiza en internet.

3.3.3. CLÁUSULAS 
CONTRACTUALES

Uno de los aspectos a tener en cuen­
ta es la incorporación de cláusulas 
de propiedad industrial e intelectual 
y de la obligación de confidencia­
lidad en los diferentes contratos y 
acuerdos de las compañías y orga­
nizaciones.

Entre estos acuerdos se encuentran:

•	 Contratos con los empleados
•	 Acuerdos de confidencialidad
•	 Contratos de colaboración 

tecnológica
•	 Acuerdos de licencia
•	 Contrato de distribución
•	 Acuerdos de fabricación
•	 Contratos de transferencia 

tecnológica
•	 Subcontrataciones

Los términos y condiciones que se 
incluyan deberán garantizar:

•	 La cesión de derechos de PII a fa­
vor de la compañía, para garan­
tizar la titularidad de los resultados. 

•	 El régimen de titularidad de los 
resultados y su régimen de ex­
plotación, cuando se trate de co­
laboraciones tecnológicas.
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ello, el responsable de cumplimien­
to normativo debe asegurar que en 
los programas de sensibilización y 
formación 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 gestión 
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, así como de los requisi­
tos legales y normativos.

Algunos de estos controles pueden 
consistir en:

•	 Auditorías periódicas: que re­
visen de forma objetiva, metódi­
ca e independiente los diferentes 
elementos de la gestión de la PII 
en la compañía u organización. 

El objetivo de la auditoría es ve­
rificar la eficacia y adecuación del 
sistema a las necesidades y es­
trategia de la compañía. 

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

PII: para llevar un control del pa­
trimonio de la compañía en esta 
área.

Además, se deberá elaborar una 
base de datos de derechos de PII 
de terceros que se utilicen en la 
compañía o sobre los que tenga 
derechos de uso, especificando 
las facultades otorgadas para 
asegurar que se está actuando 
adecuadamente. 

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

En el caso que se detecten infrac­
ciones cometidas por terceros 
de derechos de PII propios de 
la compañía, se deberá valorar 
la necesidad de ejercitar las ac­
ciones administrativas, civiles y/o 
penales que se estimen conve­
nientes en función de la naturale­
za de la infracción. 

Asimismo, cuando se trate de in­
fracciones de derechos de terceros 
cometidas por empleados o co­
laboradores de la compañía, se 
deberán adoptar las medidas in­
ternas establecidas al efecto. 

una patente para incorporarla 
en uno de sus productos, debe 
verificar que el socio tecnológico 
dispone de los derechos sobre la 
patente en los países en los que 
la compañía va a comercializar el 
producto y que no infringe dere­
chos de terceros.

•	 Cuando las circunstancias de un 
proyecto relevante lo requieran, 
realizar un análisis del potencial 
tecnológico, económico y comer­
cial de la tecnología en la que la 
compañía está interesada, a fin 
de verificar la fortaleza comercial 
y tecnológica. 

•	 Gestión de la propiedad indus­
trial e intelectual. Resulta conve­
niente conocer si los socios dis­
ponen de sistemas internos de 
gestión de propiedad industrial 
e intelectual, así como normati­
va interna sobre los derechos de 
PII. Esta información permitirá 
conocer el grado de compromiso 
con la PII. 

•	 Reputación en el mercado. En 
ocasiones, cuando vayamos a 
contratar a una compañía en un 
país de riesgo, es importante rea­
lizar una investigación sobre la 
reputación de la compañía desde 
un punto de vista del respeto a 

los derechos de propiedad indus­
trial e intelectual de terceros. 

3.3.5. FORMACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN

Realizar una adecuada difusión de la 
normativa de propiedad industrial e 
intelectual entre todo el personal de 
la organización e impartir acciones 
formativas sobre la misma resul­
tan claves para crear una cultura de 
protección de los derechos de PII y 
gestión de los riesgos derivados de 
los mismos. 

Además de incorporar a los pro­
gramas de formación de cum­
plimiento normativo las políticas y 
procedimientos de PII, es recomen­
dable realizar acciones orientadas a 
dar a conocer a los empleados que 
trabajan más directamente sobre 
estos activos los conceptos básicos 
de las diferentes modalidades de 
propiedad industrial: objeto de pro­
tección requisitos, ámbito de protec­
ción, utilización y tratamiento, dere­
chos de terceros, etc.

El establecimiento de mecanismos 
de comunicación y formación es 
esencial para desarrollar de forma 
eficaz la gestión de la propiedad in­
dustrial e intelectual en todos los 
ámbitos de la organización. Por todo 
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muy variados, y cada uno de ellos 
tiene sus características y peculiari­
dades, por lo que las organizaciones 
deben recibir un asesoramiento ex­

perto en la materia a fin de adoptar 
las medidas adecuadas para lograr 
sus objetivos. 

5.	 GLOSARIO

De forma periódica, es recomendable 
realizar una revisión del sistema de 
gestión de la propiedad industrial e 
intelectual con el objetivo de veri­

ficar su adecuación a la estructura, 
actividades y necesidades de la em­
presa, así 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 compañía dispone de 
un sistema de gestión de la PII que 
garantice la adopción de medidas in­
ternas para minimizarlos. 

De esta forma, se salvaguarda el pa­
trimonio de PII y se garantiza el cum­
plimiento de la normativa interna y 
de la legislación aplicable, así como 
el respeto a los derechos de terceros, 
reduciendo el riesgo de la comisión 
de ilícitos penales, administrativos y 
civiles. 

Para ello, se debe de tener en cuen­
ta, en primer lugar la estrategia de 
la compañía aplicable a la propiedad 
industrial e intelectual y, a partir de 
ahí, realizar un análisis de riesgos en 
las diferentes áreas y un diagnóstico 
de situación 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-
nización. De esta forma, todos los 
empleados y colaboradores cono­
cerán las implicaciones y el impacto 
de la PII en sus áreas de actividad, así 
como las pautas de actuación a se­
guir para su gestión.

Además de la normativa y controles 
de PII, resulta clave que se regu­
len en los contratos el régimen de 
titularidad y explotación mediante 
cláusulas de PII, y que se establez­
can la garantías 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 gestión de estos 
activos. 

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

MODALIDAD OBJETO DE PROTECCIÓN REQUISITOS

Invenciones (desarrollo de una solución 
práctica a un problema o necesidad 
técnica) relativas a máquinas, 
aparatos, dispositivos, procedimientos, 
productos, etc.

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

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

Denominación y/o signo que identifique 
una empresa en el ámbito mercantil 
y la distingue de las demás empresas 
que realizan actividades similares

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

•	 Novedad mundial 
•	 Aplicación 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 

•	 Susceptible de representación 
gráfica

•	 Carácter distintivo
•	 No incurra en las prohibiciones 

absolutas y relativas establecidas 
en la Ley

•	 Registro en los organismos oficiales

•	 Susceptible de representación 
gráfica

•	 Distintividad 
•	 	No incurrir en las prohibiciones 

absolutas y relativas establecidas en 
la Ley

•	 	Registro en los organismos oficiales

•	 Visibilidad
•	 Novedad mundial
•	 	Carácter singular que no proteja 

aspectos técnicos ni funcionales

DURACIÓN

20 años improrrogables (con la 
excepción del certificado de protección 
suplementaria para productos 
sanitarios y fitosanitarios), si bien 
dependerá de la legislación de cada 
país.

10 años improrrogables, si bien 
dependerá de la legislación de cada 
país. Esta modalidad no existe en todos 
los países.

10 años renovables por periodos 
sucesivos de 10 años indefinidamente.

10 años renovables por periodos 
sucesivos de 10 años indefinidamente

•	 Diseño registrado en los organismos 
oficiales correspondientes: 5 años 
período renovable sucesivamente 
por períodos de 5 años hasta un 
máximo de 25 años.

•	 Diseño no registrado comunitario: 3 
años desde que se ha hecho público.

PATENTE

MODELOS DE 
UTILIDAD

DISEÑOS 
INDUSTRIALES

MARCAS

NOMBRES 
COMERCIALES
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Denominación identificativa en Internet 
que representa la dirección de una web.

Topografía de un producto 
semiconductor: “chip”

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

Todo conocimiento o información sobre 
productos, servicios, procedimientos 
o estrategias, cuya confidencialidad y 
exclusividad proporciona a su titular 
una ventaja competitiva.

Creaciones intelectuales que se 
concretan en obras literarias, artísticas, 
científicas (manuales internos, folletos, 
página web, fotografías, vídeos...) y 
software.

•	 	Registro Organismo Oficial
•	 	Dominios genéricos (ejem. “.com.”): 

first come first served
•	 Los requisitos de los dominios 

territoriales difieren según las 
regulaciones de cada país.

•	 Resultado del esfuerzo intelectual de 
su creador o creadores

•	 Producto no sea corriente en la 
industria de los semiconductores.

•	 Registro en los organismos oficiales

•	 	Novedad
•	 	Distinción
•	 	Homogeneidad
•	 	Estabilidad 
•	 	Registro en los organismos oficiales, 

normalmente ministerios

•	 Secreto
•	 Sustancial
•	 Identificado
•	 Medidas de protección de la 

confidencialidad

•	 Intervención humana 
•	 Originalidad
•	 Creaciones literarias, artísticas o 

científicas expresadas por cualquier 
medio o soporte

•	 El derecho se adquiere por la mera 
creación de la obra.  Es recomendable 
pre constituir prueba de la auditoría, 
fecha y contenido.

Por periodos renovables normalmente 
anuales dependiendo de la normativa 
aplicable.

10 años.

25 años que se extienden a 30 años en 
variedades arbóreas y vid.

No están sujetos a límites temporales. 
Por ello será indefinido hasta que el 
secreto no sea revelado al público.

Persona física la vida del autor + 70 
años.
Persona jurídica 70 años después de la 
divulgación.

NOMBRES DE 
DOMINIO

MODALIDAD

SEMI 
CONDUCTORES 

VARIEDADES 
VEGETALES

SECRETOS 
EMPRESARIALES

PROPIEDAD 
INTELECTUAL

También conocido 
como derechos de 
autor (copyright)

OBJETO DE PROTECCIÓN REQUISITOS DURACIÓN 6.	 BIBLIOGRAFÍA
•	 Ley 17/2001, de 7 de diciembre de marcas

•	 Ley 24/2015, de 24 de julio, de patentes

•	 Ley 20/2003, 20 de julio, de protección jurídica del diseño industrial 

•	 Ley de propiedad intelectual, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril

•	 Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales

•	 Ley 11/1988, de 3 de mayo, de Protección Jurídica de las topografías de los productos  
semiconductores

•	 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal

•	 Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales

•	 https://www.wipo.int/publications/es/

•	 https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/
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La propiedad industrial e intelectual debe 
ser incorporada en la matriz de riesgos 

de cualquier organización especialmente 
como salvaguarda del propio patrimonio 

de activos de PII.

ClarkeModet   


