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" INTRODUCCION

La informacion es objeto de proteccion de diversas normas juridicas, las que en
algunos casos constriien su divulgacién, como en los cédigos procesales,
tratandose de pruebas confesionales y testimoniales, o bien se prohibe su
comunicacion a terceros, como en la legislacién que regula la secrecia de los
profesionistas o de las Instituciones de Credito.

Cuando la informacién se encuentra referida a la naturaleza, caracteristicas o
finalidades de los productos; métodos o proceso de producciéon; medios o formas
de distribucién o comercializacién de productos o prestacion de servicios, que
tienen una aplicaciéon industrial o comercial, que representan una ventaja
competitiva o econémica frente a terceros en la realizacion de esas actividades, y
que por ello es resguardada como confidencial, nos encontramos frente a lo que
nuestra doctrina, legislacion y jurisprudencia han definido como un secreto
industrial.

El propésito del presente trabajo, es exteriorizar un estudio general, sustentado en
los conceptos fundamentales de lo que doctrinariamente, legislativamente y dentro
de la interpretacion judicial, se ha expuesto de la figura del secreto industrial, para
proceder asi, a su andlisis dentro del sistema juridico mexicano, con su posterior
confrontacién con los sistemas juridicos de otros paises e inferir su naturaleza y
fines como institucion.

El primero de los cuatro capitulos, busca limitar el campo de estudio mediante la
determinacién de lo que constituye y no un secreto industrial, ya que existen
confusiones respecto de su naturaleza juridica con otras instituciones de derecho,
como son la patente, el know how vy la informacién confidencial, asi como si su
ubicacién como un derecho de propiedad industrial ha sido correcta, o bien debe
considerarse dentro del &mbito de la competencia desleal.



En el capitulo segundo, se expone el sistema juridico vigente en los Estados
Unidos Mexicanos, a través de sus fuentes directas cbmo son sus antecedentes
histdrico-legislativos, su fundamento constitucional, la Ley Federal del Trabajo, los
Codigos Penal y Civil Federales, la Ley de la Propiedad Industrial, incluyendo los
acuerdos internacionales, negociados, adoptados y suscritos por el Estado
Mexicano y la interpretacion judicial que de esos cuerpos normativos se ha
efectuado.

La construccion del capitulo tercero se conforma del andlisis de las formas de
transmisién, explotacién y proteccion de los secretos industriales, con el objetivo
de destacar los beneficios que concede a su poseedor y a la sociedad en general
el resguardo y transmision de la informacion que integra la institucién en estudio,
como un proceso necesario, reforzador de la competencia, estimulante de la
innovacioén y acelerador del desarrollo, asi como sefialar que su transferencia a
terceros ha rebasado con mucho las estrechas figuras establecidas por la
legislacion comun.

Finalmente, el capitulo cuarto propone mediante un método comparativo, analizar
y profundizar en el estudio de la figura del secreto industrial en los sistemas
juridicos de Espafa, Estados Unidos y Francia, que permita distinguir sus
diferencias y semejanzas con el sistema juridico mexicano.



CAPITULO |

CAPITULO PRIMERO.
CONCEPTOS FUNDAMENTALES.

1. DIFERENTES ACEPCIONES DE SECRETO.
A) Etimologia y Significacién Gramatical.

Etimolégicamente, la palabra secreto “deviene del latin secretum, participio del
verbo secerno, que significa separar, segregar.

Gramaticalmente, secreto es lo que cuidadosamente se tiene reservado y
oculto. Reserva, sigilo. Conocimiento que exclusivamente alguno posee de la
virtud o propiedades de una cosa o de un procedimiento Gtil en medicina o en
otra ciencia, arte u oficio. Misterio, cosa que no se puede comprender, negocio
muy reservado. Adjetivo de oculto, ignorado, escondido, silencioso, callado y
separado de la vista o del conocimiento de los demés.™

Se entiende por secreto “aquelio que debe permanecer ignorado, desconocido
u oculto por voluntad de la persona que a consecuencia de su revelacion pueda
sufrir una contrariedad o un perjuicio.”

B) Conceptos Doctrinales.
El secreto, “significa en la vida ordinaria, falta de conocimiento por otras

personas o imposibilidad de conocer determinadas cosas, circunstancias, o
hechos™.?

' DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPANOLA. Real Academia Espafiola, 22* ed, ESPASA-
CALPE, t. h/z, Espafia, Madrid, 2001 p. 2036.

? DICCIONARIO JURIDICO MEXICANO. Instituto de Investigaciones Juridicas, Porria, 13® ed,
t. p-z, México 1999, p.2876.

* GOMEZ SEGADE, José Antonio. El Secreto Industrial (Know-How) Concepto y Proteccitn,
Tecnos, Madrid, Espafia 1974. p.42.



cAPfTuLO |

Para Crespi, el secreto es “un concepto relativo, supone saber (mas) que otro
y, por tanto, sélo surgira cuando haya una pluralidad de personas, consistente
en que ellas tienen un determinado conocimiento sobre la existencia o
caracteres de cosas, procedimientos, hechos, etc.™ '

Rigo Vallbona, sefiala que el secreto es “un concepto de relacién humana
referida a noticias o conocimientos que voluntaria u obligatoriamente se tiene o
deben tenerse reservados y ocultos”.®

C) Modalidades del Secreto.
a) Secreto Profesional.

Es el “deber que tienen los miembros de ciertas profesiones, como médicos,
abogados, notarios, etc., de no descubrir a tercero los hechos que han
conocido en el ejercicio de su profesién”.

De esta manera, el secreto profesional es la “reserva a que se encuentran
obligadas determinadas personas, (funcionarios, médicos, abogados efc.) en
virtud de la cual no pueden divulgar los hechos cuyo conocimiento hayan
obtenido en el ejercicio de sus actividades profesionales, y que les dispensa de
la obligacién de prestar testimonio ante los tribunales con referencia a los
mismos”. 7

Por lo cual “es una obligacién de orden e interés publico que, con fundamento
moral y social, nace como consecuencia de un conocimiento adquirido por una
persona, en razén o con motivo del ejercicio por la misma de una profesion
cuya existencia y desempefio son necesarios a los miembros de una sociedad
en un determinado estado de la cultura, en virtud de la cual obligacion el
profesional no puede comunicar a otros aquel conocimiento™.

4 Ibidem. p.p. 42 y 43,

® RIGO VALLBONA, Jose. El Secreto Profesional de Abogados y Procuradores de Espafia,
Bosh, Barcelona Espafia 1988, p.23.

© DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPANOLA. Op. Cit., p. 2036.

" DE PINA VARA, Rafael. Diccionario de Derecho. 21® ed, Porria, México 1999. p. 450,

® RIGO VALLBONA, Jose. Op.Cit. p.179.



CAPITULO I

La Ley Reglamentaria del articulo 5 constitucional, relativo al ejercicio de las
profesiones en el Distrito Federal en su articulo 36 dice:

“Todo profesionista estara obligado a guardar estrictamente el
secreto de los asuntos que se le confien por sus clientes, salvo los
informes que obligatoriamente establezcan las leyes respectivas”.?

b) Secreto Sacramental o de Confesién.

Se cita, como el "sigilo sacramental impuesto por el Cédex iuris canonici al
confesor de descubrir en lo mas minimo al pecador, ni de palabra, ni por algin
signo, ni cualquier ofro modo y por ninguna causa ( canon 889). Por su parte el
Canon 890 de dicho cédigo prohibe también, en lo absoluto, al confesor hacer

so, con gravamen del penitente, de los conocimientos adquiridos por medio de

la confesién, aunque no haya peligro alguno de revelacién®.™

c) Secreto Bancario.

"Es aquella institucion en virtud de la cual los bancos estan obligados a
mantener estricta reserva y ocultacion de todos los antecedentes de sus
clientes, y que hayan conocido como consecuencia de sus relaciones con

=11

éstas. Esta obligacién cesa ante el mismo cliente por causas legales”.

El articulo 117 Ley de Instituciones de Crédito establece:

“Las instituciones de crédito en ningun caso podran dar noticias o
informacién de los depésitos, servicios o cualquier tipo de
operaciones, sino al depositante, deudor, titular o beneficiario que
coresponda, a sus representantes legales o a quienes tenga
otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la
operacion o servicio, salvo cuando las pidieren, la autoridad judicial

® Publicada en el DOF., (Diario Oficial de la Federacién) del 26 de mayo de 1995.
"°DE PINA VARA, Rafael. Op. Cit. p.450.
" VERGARA BLANCO; Alejandro. El Secreto Bancario, Juridica Chile, Chile 18980. p. 20.



CAPITULO I

en virtud de providencia dictada en juicio en el que el titular sea parte
o acusado y las autoridades hacendarias federales, por conducto de
la Comision Nacional Bancaria, para fines fiscales. Los empleados y
funcionarios de las instituciones de crédito seran responsables, en
los términos de las disposiciones aplicables, por violacién del secreto
que se establece y las instituciones estaran obligadas en caso de
revelacion del secreto, a reparar los dafios y perjuicios que se
causen.

Lo anterior, en forma alguna afecta la obligacién que tiene las
instituciones de crédito de proporcionar a la Comision Nacional
Bancaria, toda clase de informacién y documentos que, en ejercicio
de sus funciones de inspeccion y vigilancia, les solicite en relacién

con las operaciones que celebren y los servicios que presten”.'

d) Secreto de Estado.

Aquel, “que no puede revelar un funcionario publico sin incurrir en delito. Grave
asunto politico o diplomético no divulgado todavia”.” Es la “reserva a que esta
obligado el titular de una funcién publica, en relacién con las informaciones,
noticias o datos de que tenga conocimiento por razén de su cargo, cuyo
quebrantamiento constituye un acto delictivo, o bien el asunto de caracter
politico al que no se le da publicidad para evitar que su divulgacién perjudique
el interés de la nacion”. *

En ese contexto, el secreto es lo que debe permanecer oculto, ignorado
desconocido, aislado del conocimiento general de la colectividad, y restringido
a un grupo de personas guienes se encargaran de su salvaguarda pues su
revelacion puede ocasionar una contrariedad o un perjuicio para sus
poseedores. -

?Publicada en el DOF, el 18 de julio de 1990. Véase en: http /iwww.juridicas.unam.mx
'* DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPANOLA. Op.Cit. p.2036.

' DE PINA VARA, Rafael. Op.Cit. p.450.
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2. CONCEPTO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.
A) Significacién Gramatical.

Se le denomina asi, a la “manifestacion o modalidad de la propiedad
representada por el derecho exclusivo al uso de un nombre comercial, marca,
patente y certificado de invencién, dibujo o modelo industrial, etc., conferido de
acuerdo con la legislacién correspondiente™'®

Se define también, como el “conjunto de derechos que se atribuyen al titular de
una creacién industrial, o de un signo distintivo que sirve para diferenciar en el
mercado su actividad empresarial, o los productos o servicios que emanan de
la misma. Se pueden, por tanto, percibir con claridad dos modalidades distintas
de propiedad industrial: de un lado, la relativa a la proteccién de las actividades
inventivas de aplicacién industrial (patente, modelo de utilidad, modelo
industrial, etc.), y de otro, la que tutela los signos distintivos de la empresa
(marca, nombre comercial, rétulo de establecimiento), que le permiten

diferenciarse suficientemente en el mercado”."®

B) Conceptos Doctrinales.

Para el Doctor Rangel Medina, la propiedad industrial es “el privilegio de usar
en forma exclusiva y temporal las creaciones y los signos distintivos de
productos, establecimientos y servicios, comprende cuatro grupos de
instituciones: las creaciones industriales (patentes de invencién, registros de
modelos industriales, registros de dibujos industriales; secretos industriales y
las variedades vegetales), los signos distintivos (las marcas, los nombres
comerciales, las denominaciones de origen y los anuncios o avisos
comerciales); la represion de la competencia desleal y los conocimientos
técnicos o know-how y las distintas fases que conforman la tecnologia y su
transmision”, ¥

'S ibidem. p.423.
*® DICCIONARIO JURIDICO ESPASA. Espasa Calpe, S.A., Espafia, 2001 p. 1191,
' RANGEL MEDINA, David. Derecho Intelectual, Mc Graw Hill, México 1998. p.2.
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Vifamata Paschkes, sefiala que “la propiedad industrial esta formada por el
conjunto de derechos que sirven para proteger a las personas fisicas o morales
que desean reservar sus creaciones (patentes, modelos de utilidad, disefios
industriales), a distinguir sus productos o servicios de otros de su misma
especie o clase (marcas, denominaciones de origen), proteger la originalidad
de sus avisos comerciales, conservar la privacidad de sus secretos industriales
o comerciales, distinguir la identidad de sus establecimientos comerciales, de
otros dedicados al mismo giro y que les den derecho también a enajenar dichos
bienes inmateriales y a perseguir ante las autoridades competentes a los que
infrinjan tales derechos”.®

C) Conceptos Legislativos.

En México, la propiedad industrial, es el derecho exclusivo que otorga el
Estado para usar o explotar en forma industrial y comercial las invenciones o
innovaciones de aplicacién industrial o indicaciones comerciales que realizan
individuos o empresas para distinguir sus productos o servicios ante la clientela
en el mercado. Ese derecho confiere a su fitular la facultad de excluir o
autorizar a otros su uso o explotacion comercial en territorio nacional; su
duracién depende de la figura juridica para la cual se solicita su proteccion.

El articulo 2°, de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), establece en sus seis
fracciones que su objeto es:

“Establecer las bases para que, en las actividades Industriales y
comerciales dél pals, tenga lugar un sistema permanente de
perfeccionamiento de sus procesos y productos; promover y
fomentar la actividad inventiva de aplicacién industrial, las mejoras
técnicas y la difusién de conocimientos tecnolégicos dentro de los
sectores productivos; propiciar e impulsar el mejoramiento de la
calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio,
conforme a los intereses de los consumidores; favorecer la

'® VINAMATA PASCHKES. Carlos. La Propiedad Intelectual, Trillas, México 1998. p. 123.
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creatividad para el disefio y ia presentacion de productos nuevos y
tiles; proteger la propiedad industrial mediante la regulacion y
otorgamiento de patentes de invencién; registros de modelos de
utilidad, disefios industriales, marcas, y avisos comerciales;
publicacion de nombres comerciales; declaracion de proteccién de
denominaciones de origen, y regulacién de secretos industriales, y
prevenir los actos gue atenten contra la propiedad industrial o que
constituyan competencia desleal relacionada con la misma y
establecer ias sanciones y penas respecto de ellos”. "

A su vez en términos del articulo 1°, del Convenio de Paris para la Proteccion
de la Propiedad Industrial de 1883, se establece que: “tiene por objeto las
patentes de invencion, los modelos de utilidad, los disefios o modelos
industriales, {as marcas de fébrica y de comercio, el nombre comercial y las
indicaciones de procedencia o designaciones de origen, asi como la represion
a la competencia desleal”.?°

La propiedad industrial es por tanto, el conjunto de leyes, reglamentos,
decretos y ordenamientos administrativos que fa autoridad en la materia aplica
para proteger las invenciones e innovaciones, y signos distintivos, a través de
patentes, registros de modelos de utilidad y disefios industriales (dibujos y
modelos), registro de marcas y avisos comerciales, publicaciones de nombres
comerciales, las denominaciones de origen, secretos industriales, y la represion
contra la competencia desleal. '

"® Publicada en el DOF. 27 de junio de 1991; reforma D.OF. 2 de agosto de 1994; 26 de
diciembre de 1997, y 17 de mayo de 1999, véase en: http.//www.impi.gob.mx.
# publicado en el DOF. 27 de julio de 1976 véase en: http://www.wipo.int.
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3. COMPETENCIA DESLEAL.
A) Significacion Gramatical.

“Es competencia desleal en el mercado todo comportamiento empresarial que
resulte contrario a la buena fe mercantil. La vigente Ley de Competencia
Desleal de 11 de enero de 1991 tipifica como tales: los actos de confusion, los
de engafio, las practicas denigratorias y las imitativas, los actos de
cornparac'iOn que no cumplan algunas premisas, el aprovechamiento de la
reputacién ajena, la violacion de secretos industriales, ciertas ventas a pérdida

y otros™.?!

De esta manera, tendrd ese caracter la “conducta de un comerciante o
industrial dirigida a desviar en provecho propio la clientela de otro por medio de
maquinaciones dolosas, produzcan o no el efecto perseguido.?

Por su parte la competencia ilicita es el ejercicio inescrupuloso del comercio y
de la industria en perjuicio de los comerciantes o industriales del mismo

ramo” 23

En la doctrina, las expresiones competencia ilicita y competencia desleal se
han diferenciado entre si y a la vez utilizado como sinénimos, sin que haya
existido un criterio unanime sobre los conceptos correspondientes a las dos
expresiones. En sentido amplio, todos los actos contrarios a la concurrencia
honrada en materia industrial o comercial, son de competencia desleal e
ilicitos; pero en sentido estricto son ilicitos los encuadrados en una expresa
norma prohibitiva legal o contractual, es decir, desde el primer momento son
violatorios de la ley o del pacto; por el contrario, los de competencia desleal no
atentan contra disposicién legal o pacto expresos, sino contra usos o practicas
comerciales o industriales cuya existencia esta sujeta a demostracién.

2 >, DICCIONARIO JURIDICO ESPASA. Op,Cit. p. 328.
2 DE PINA VARA, Rafael, Diccionario de Derecho. Op. Cit. p.172.
2 Ibidem. p.328.
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B) Conceptos Doctrinales.?

La competencia para Frisch Philipp, “es la relacion entre sujetos, personas
fisicas o morales que ejercen actividades econdmicas en forma independieme,
por medio de venta de mercancias o prestacién de servicios similares, con
relaciébn a una clientela también similar, de modo que puedan resultar
repercusiones entre dichos sujetos, a causa del ejercicio de sus actividades en
tal forma que pueda beneficiarse la actividad de otro.

Lo anterior significa que, los actos de competencia desleal son cualquier
conducta realizada por algin empresario, sea comerciante, industrial,
profesional, autor, artista o dedicado a actividades agropecuarias o forestales,
sea persona fisica o moral, quien en su actividad empresarial competitiva,
contravenga a las buenas costumbres, realice actos engafiosos, actos de
descrédito, uso ilicito de denominaciones, sefiales o avisos comerciales,
corrupcion de trabajadores u érganos de empresas y revelacién de secretos
empresariales”.?®

Rangel Medina, expone que “el objeto de la accién contra la competencia
desleal es garantizar a cada productor o comerciante contra el empleo de
medios desleales por parte de sus competidores La accion contra la
competencia desleal esta destinada a reprimir los actos que perjudiquen a
terceros en materia de propiedad industrial y que no estan suficientemente
previstos por las disposiciones que la regulan”.?®

2 La descripcién de la competencia desleal como actos contrarios a los “usos comerciales
honestos”, la "buena fe" y otros no ofrecen normas de comportamiento claras y de aceptacién
universal, ya que el significado de los términos es mas bien abstracto. La norma de “lealtad” u
“honestidad” en la competencia no es méas que el reflejo de conceptos sociolégicos,
econdmicos, morales y éticos de una sociedad y por lo tanto pueden diferir de un pais a otro (y
algunas veces, incluso dentro del mismo pais). También es posible que esta norma se
modifique con el paso del tiempo. Ademés, siempre hay nuevos actos de competencia desleal,
ya que claramente no existe ningtn limite a la inventiva en el campo de la competencia. Hasta
ahora han fallado todos los intentos por incorporar todos los actos de competencia actuales y
futuros en una sola definicion que al mismo tiempo defina todos los comportamientos
prohibidos y sea suficientemente flexible para adaptarse a nuevas practicas comerciales.
ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Proteccién contra la
Competencia Desleal, OMPI, Ginebra 1994, p.25.

”4:_1?‘LSSCH PHILIPP, Walter, COMPETENCIA DESLEAL. 2* ed, Oxford, México 2000, p.p. 6,
1 ;

* RANGEL MEDINA, David. Op.Cit., p.96.
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C) Conceptos Legislativos y Jurisprudenciales.

En el derecho positivo mexicano, la libre competencia encuentra su
fundamento constitucional en los articulos 5° y 28 de nuestra Carta Magna, los
cuales establecen que a nadie podra impedirse que se dedique a la profesion,
industria o comercio que le acomode, siendo licito y cuando no se ataquen los
derechos de terceros ni se ofendan los derechos de la sociedad; se prohiben
los monopolios, a excepcion hecha de aquéllos que por su naturaleza
corresponden al Estado y de los privilegios qﬁe conceden las leyes sobre
derechos de autor, invenciones y marcas.

Lo anterior da origen é normas que, salvaguardan intereses particulares, o bien
protegen un interés general lesionado contra el acto de competencia desleal.
Por un lado se garantiza la libertad comercial, industrial, de competencia, de
trabajo, de propiedad privada, de libre iniciativa”’ y por el otro, se defiende la
economia, el consumo y las riquezas nacionales.?®

Como ya se citd en el presente trabajo dentro del concepto de propiedad
industrial, contenido en el articulo 1° del Convenio de Paris, ésta tiene como
parte de su objeto la represiéon de la competencia desleal. Por su parte el
articulo 10 bis del mismo ordenamiento sefala:

“ 1) Los paises de la Union estan obligados a asegurar a los
nacionales de los paises de la Unién, una proteccion eficaz contra la
competencia desleal

2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de
competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o
comercial.

3) En particular deberan prohibirse:

T Como ejemplos, se citan: la Ley de la Propiedad Industrial, articulos 2°, fraccién VI y 213
fracciones |, IX y X; la Ley Federal de Proteccién al Consumidor, {DOF 24 de diciembre de
1992) y la Ley General de Salud (DOF, 7 de febrero de 1984).

2 | a Ley Federal de Competencia Econémica (DOF, 24 de diciembre de 1992).

10
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y [ cualquier acto capaz de crear una confusion, por cualquier
medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la
actividad industrial o comercial de un competidor;

2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio,
capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la
actividad industrial o comercial de un competidor;

3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el
ejercicio del comercio, pudieren inducir al plblico a error sobre la
naturaleza, el modo de fabricacion, las caracteristicas, la aptitud en
el empleo o la cantidad de los productos.

Finalmente cabe destacar el pronunciamiento realizado por el Tercer Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, dentro del Amparo en
revision 3043/90, en el sentido de que “podemos definir a la competencia
desleal, como la conducta de un competidor que utilizando cualquier
procedimiento en contra de las buenas costumbres o de alguna disposicion
legal, sustraiga, utilice o explote un derecho comercial o industrial de otro
recurrente, con el fin de obtener ventajas indebidas para si, para varias

personas, o para causarle un dafio a aquél’.”

4. CONCEPTO DE TECNOLOGIA.
A) Etimologia y Significacién Gramatical.

Etimologicamente, la palabra tecnologia proviene de los vocablos griegos
tekhné (técnica o arte) y logos (tratado). El Diccionario de la Real Academia
Espaiiola, la define como: “Conjunto de teorias y de técnicas que permiten el
aprovechamiento practico del conocimiento cientifico. Tratado de los términos
técnicos. Lenguaje propio de una ciencia o arte. Conjunto de los instrumentos y
procedimientos industriales de un determinado sector o producto”.*

* MARCAS. COMPETENCIA DESLEAL. REQUISITOS PARA QUE SE ACTUALICE LA
INFRACCION ADMINISTRATIVA PREVISTA EN LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS;
chava Epoca, Semanario Judicial de la Federacién, Tomo: VI, Pagina: 320, Junio de 1991.

% DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPANOLA. Op. Cit. p.2144.
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B) Conceptos Doctrinales.

Sera tecnologia, “la sistematizacion de todas las experiencias que aconsejen el
empleo de habilidades, pericia, herramientas, instrumentos, mecanismos,
habilidades, etc. que permitan aplicar los métodos que oriente a la realizacion
de tareas cientificas con miras al descubrimiento de la verdad en el tépico que
sea motivo de atencion y trabajo del investigador” he

Pérez Miranda refiere que “cuando la informacién es producto de un acto
inventivo, novedoso susceptible de aplicacién industrial, nos encontramos
frente a lo que se ha dado en denominar tecnologia.”*

Héctor Masnatta, sefiala que tecnologia “es la sistematizacién de los
conocimientos obtenidos por un método cientifico y ordenados
consecuentemente, aplicando dicha sistematizacion en orden de su utilizacion.
Comprende, una agrupacion ordenada de conocimientos técnicos, los que, se
plasman en formulas, especificaciones, modelos, dibujos, diagramas y
procesos; puede estar en las mentes de las personas, en documentos o bien,
incorporada en maquinas y otras entidades fisicas. Asimismo, comprende lo
que se conoce como experiencias de fabricacion, conocidas internacionalmente
como know how técnico o industrial”.®

De acuerdo con la Secretaria de la UNCTAD (Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo), “la tecnologia asume cualquiera de las
siguientes formas:

*' ARRELLANO GARCIA, Carlos. Métodos y Técnicas de Investigacién Juridica, Porria,
México, 1999 p. 80.
32 PEREZ MIRANDA, Rafael. Propiedad Industrial y Compstencia en México, 2° ed, Porria,
México 1999. p.153.
* INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELECTRICAS, Secretos Industriales, véase
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a) Bienes de capital o bienes intermedios (en este caso incorporada a
ellos)

b) Trabajo humano (mano de obra a veces muy calificada y especializada),
y

c) Informacién, generaimente de caracter técnico”. *

En términos generales podriamos aceptar como una definicion la que afirma
que: tecnologia, es el conjunto de- conocimientos que posee una sociedad y
que son de aplicacién en el proceso productivo.

Por lo cual, la tecnologia se encuentra en todas las manifestaciones de la
actividad productiva humana. Para un.investigador, sera las propiedades de un
nuevo compuesto; para un industrial, el sistema de fabricacién de un nuevo
producto, estando presente asi en la industria, el comercio, la agricultura; la
salud y en el sector de los servicios como el turismo o la docencia, y en tantos
ofros aspectos del quehacer humano, los que se manifiestan bajo dos formas
como productos 0 como procesos, es decir, como procedimientos o como
manera de obtener los primeros.

Reconociendo lo anterior, no queda duda de la importancia que la tecnologia,
en conjunto con los otros factores de la produccion (Capital, trabajo y Tierra),
tiene para el desarrollo de los paises, al favorecer y propiciar entre ellos su
productividad y competitividad.

5. CONCEPTO DE METODOS Y PROCESOS DE PRODUCCION.

A) Etimologia y Significacién Gramatical.

La palabra método deviene del latin “methodus, que significa modo de decir,
obrar, hacer o proceder con orden; habito o costumbre que cada uno tiene y

¥ Véase hitp://www.unctad.org.
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observa. Obra que ensefia los elementos de una ciencia o arte. Procedimiento
que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y ensefarla”. *

El significado de proceso, tiene su origen en el latin “processus. Conjunto de
las fases sucesivas de un fenémeno natural o de una operacion artificial.

Producir se entiende en razén de su voz latina producere, como engendrar,
procrear, criar, procurar, originar, ocasionar, fabricar, elaborar cosas Uutiles o
servicios con valor econémico, y produccién, como la suma de los productos
del suelo o de la industria”. %

B) Conceptos Doctrinales.

“En la interpretacién de lo que debe entenderse por “produccién” en el contexto
de los secretos industriales, parece prudente recordar que la doctrina ha
reconocido unadnimemente que el secreto industrial estd conectado con el
sector técnico-industrial de la empresa. Si la doctrina ha considerado que por
sector técnico-industrial se entiende cualquier actividad unida a la produccién
de bienes o servicios para el mercado, entonces el término produccién no ha
de entenderse en sentido restringido como equivalente de fabricacién; por el
contrario, puede abarcar otros sectores, como la reparacién, mantenimiento,
etcétera”.¥’

6. INVENCION.
A) Etimologia y Significacién Gramatical.
Del latin “inventio, -onis. Accién y efecto de inventar. Hallar o descubrir algo

nuevo o no conocido®.*® “Es también sinénimo de hallazgo, dando la idea de
hallar algo hasta el momento oculto o ignorado. El uso corriente de la palabra

3 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPANOLA. Op.Cit. p.1499.

* Ibidemn. p.p. 1838 y 1839.

¥ RANGEL ORTIZ, Horacio. La Violacién del Secreto Industrial en la Ley de la Propiedad
Industrial de 1991, EL FORO, 8* Epoca, t. IV, nim. 2, México 1992, p.285.

38 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPANOLA. Op. Ci. p. 1207
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invenciébn ha wenido a gquedar restringido para aplicarla solamente al
descubrimiento de nuevas realizaciones industriales” >

B8) Conceptos Doctrinales.

Pérez Miranda define a la invencién, “como el contenido sustantivo del sistema
de propiedad industrial, susceptible de apropiacion en ciertos casos por parte
del inventor independiente o de la institucion {empresa, universidad, instituto,
fundacion) en la cual €l mismo labora; las formas de esta apropiacién son
diversas dependiendo de su envergadura yf‘d de la voluntad del titular: patente,
modelo de utilidad, secreto industrial, también lo son los derechos y deberes
que se derivan de las mismas.™*

Baylos Corroza, indica que “es la solucién de un problema técnico aplicable a la
industria, y que proporciona la posibilidad de obtener un cierto resultado util.
Podriamos definirla como la idea que tiene una persona sobre como combinar
y disponer de una materia o energia determinadas para que, mediante la
utilizacion de las fuerzas naturales, se obtenga un resultado que sirva para
satisfacer una necesidad humana, originando la solucion de un problema

técnico que no habia sido resuelto hasta entonces” '

C) Conceptos Legislativos.
£l texto del articulo 15 de la LPI sefala:

“Se considera invencién tadé creacibn humana que permita
transformar la materia o la energia que existe en la naturaleza, para
su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades
concretas”,

“DE PINA VARA, Rafael. Op. Cit. pp. 332 y 333.

PEREZ MIRANDA, Rafael. Op. Cit. p.89.

' BAYLOS CORROZA, Hen'nenegildo Tratado de Derecho Industrial, 2* ed, Civitas, Madrid
1993, p.695.
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Lo anterior significa que la invencion es una creacién de la mente humana, que
constituye una solucién novedosa de un problema técnico, mediante un
proceso concreto de realizacion, que rebasa la concepcién normal de la técnica
en una determinada época.

7. CONCEPTO DE PATENTE.

Las patentes son una de las formas més antiguas de proteccion de la
propiedad industrial, cuyo objeto consiste en alentar el desarrollo econémico y
tecnolégico recompensando la creatividad intelectual, y a las empresas a seguir
desarrollando nueva tecnologia para su comercializacién y utilizacién por el
publico para su bienestar.

A) Etimologia y Significacién Gramatical.

Del latin “pafens, patentis; manifiesto, descubierto. Patente de invencion.
Documento en que oficialmente se le reconoce a alguien una invencioén y los
derechos que de ella deriven™?

Se ha reconocido a la patente dentro del ambito de la propiedad industrial,
como “el derecho de explotar en forma exclusiva un invento o sus mejoras.
Asimismo recibe el nombre de patente el documento expedido por el Estado,
en el que se reconoce y confiere tal derecho de exclusividad™

B) Conceptos Doctrinales.

Fernando Serrano Migalldn, define a la patente como “El derecho que otorga el
Estado al autor de una invencién, persona fisica o moral de explotario.*

2 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPANOLA. Op. Cit. p.1700.

43 DE PINA VARA, Rafael. Op. Cit. p.398.

44 Derecho de la Propiedad Intelectual, La Propiedad Industrial en México, Porria, México
1998, p.3.
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“Es el documento -expedido por el ‘Estado .para hacer constar el derecho
temporal que una persona fisica .o juridica tiene para explotar a nivel industrial
un invento que redina las exigencias legales.™®

Lafez Pareja, manifiesta que la:patente, “es una concesién otorgada por los
poderes publicos a un inventor, ‘por la ‘que “éste -adquiere el derecho civil
‘durante un tiempo limitado (normalmente 17 0 20-afios) de excluir a otros de
«explotar (hacer, usar o wender) lo :que se ;proclama ‘dicha patente. Como
contrapartida, -el propietario -esté obligado a:revelar los detalles de su invento
(descripcién -escrita, -esquemas, depdsito ‘material) de forma ‘que cualquier
-experto en el campo sea capaz de obtener los mismos resultados”.4

C) Conceptos:Legislativos y Jurisprudenciales.

El articulo 28 de la Constitucién Politica ‘de los ‘Estados Unidos Mexicanos,
deviene que las patentes -son privilegios, que -se otorgan por un determinado
tiempo a los inventores y perfeccionadores de una mejora.

De los articulos 16,17 y 23 de la LPI, se desprende que las invenciones
nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicacién
industrial seran patentables; -asimismo, -establece que para que una invencién
se considere nueva y resultado de una actividad inventiva, debera considerar el
estado de la técnica en la fecha de presentacién de la solicitud de patente y,
por estado de la técnica, se entiende al conjunto de conocimientos técnicos que
se han hecho publicos ‘mediante una descripcién oral o escrita, por la
explotacién o por cualquier otro medio de difusién o informacién, en el pais o
en el extranjero. La patente tendré una vigencia de 20 afos improrrogables,
contados a partir de la fecha de presentacién de la solicitud y estara sujeta al
pago de la tarifa que corresponda.

El Primer Tribunal Colegiado del Primer Circuito define a la patente de
invencion al indicar que ésta “ampara las creaciones intelectuales que se
traducen en nuevos productos industriales o en nuevas composiciones de

= + RANGEL MEDINA David. Op Cit. p.23.
6 LANEZ PAREJA, Enrique. Patentes biotecnologicas, Universidad de Granada, Espafia 2000.

p.2. Véase en hitp:/Awww.ugr.es.
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materia o en el empleo de medios nuevos o en la nueva aplicacién de medios

conocidos para obtener productos o resultados industrialmente novedosos”.*’

8. CONCEPTO DE KNOW HOW.
A) Etimologia y significacion gramatical.

La expresion know how, de origen estadounidense, se utiliza en el leguaje
comuin como la contraccién del know how to do it, que significa “el saber como
hacer algo”, es decir, son los conocimientos técnicos que se tienen sobre una
materia, de la mas variada indole, pero relacionados con los procesos de
fabricacion.

B) Conceptos Doctrinales.

Para Gomez Segade®, el know-how es “un saber-hacer, un conocimiento de
algo; constituye por tanto, al igual que el secreto industrial, un bien de
naturaleza intangible; su nucleo central y originario estd constituido por las
reglas, procedimientos y practicas que permiten una rapida y ventajosa
explotacién de la invencién, pero no representan su Gnico objeto posible,
cualquier clase de conocimientos secretos, desde las invenciones patentables,
pero no patentadas, hasta las mas insignificantes practicas manuales, que
tiene un caracter secreto, entendido en el sentido de que no ha sido puesto a
disposicion de la generalidad de los competidores™®

Masnatta, define al know how como “el conjunto de informaciones necesarias
para la reproduccién industrial, que proceden de la experiencia en el proceso
de produccion y que su autor desea guardar en secreto, sea para su uso
personal, sea para transferirlas confidenciaimente a un tercero™.

*" R.A. 1183/70, Mendizabal y Cia. Sucesores, Cia Cerillera Mexicana, S.A., Magistrado
Ponente Guillermo Guzmén Orozco.
48 A juicio de este autor, no debe intentarse una definicién del know-how vélida universalmente,
sino que la definicion de la figura y la delimitacién de sus contornos precisos deben dejarse a
cargo de las legislaciones nacionales. Una definicion uniforme del know-how podria perjudicar
a los paises fundamentalmente receptores del know-how (paises subdesarrollados) en
beneficio de los méas ricos, que son los que habitualmente lo exportan®. El Secreto Industrial
;gmow-Haw) Concepto y Proteccion, Op.Cit. p. 132.

Ibidem pp. 137, 140 y 152.
* INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELECTRICAS. Op.Cit. p.54.
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Hildegard Rondon de Sansé, sefiala que el know how, puede traducirse “como
€l conjunto de conocimientos técnicos no patentados, destinados al desarrollo
de una actividad valorable econémicamente de los cuales disponga un sujeto

con caracter secreto o no y que sea susceptible de transmisién™5"

Este conceplo se refiere a “aquel conjunto de conocimientos y habilidades que
permiten a una persona o grupo de personas desarrollar, producir, distribuir o
comercializar un bien o un servicio con ventajas frente a otros competidores,
pero con la caracteristica de que dicha informacion bien puede estar en el
dominio publico, y en su caso son elementos como la experiencia y la destreza
lo que permite consolidar la ventaja de ese “saber hacer”. Es decir, en el caso
del “know how" podemos considerar que una de sus diferencias basicas con los
secretos industriales, es que no necesariamente es informacion que deba
considerarse como confidencial”.5?

La OMPI, identifica a los conocimientos técnicos con el know how y lo define
como la “informacién o la maestria para una fabricacién industrial o para la
organizacién de una empresa industrial”®®

C) Conceptos Legislativos.

En el derecho positivo mexicano no existe legislaciéon que haga referencia al
know-how, como institucién juridica, por lo que nos remitiremos a la legislacién
extranjera, en concreto al articulo 1° del Real Decreto del 18 de diciembre de
1987, nim. 1750/87. Transferencia de Tecnologia y Asistencia Técnica.
Liberalizacién de la extranjera a empresas espafiolas. El cual establece de
forma indirecta al Know how, como “los conocimientos secretos no patentados
aplicables a la actividad productiva”.

*! Ibidem p.55.

8 JALIFE DAHER, Mauricio. Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, McGraw-Hill,
México 1998.p.74

“ Documento PJ/92 sobre la Transferencia de Tecnologia a los Paises en Desarrollo, Ginebra,
1 de junio de 1975.

# CHULIA VINCENT, Eduardo. Aspeclos Juridicos de los Contratos Afipicos I, J.M. BOSH
EDITOR, Barcelona 1999, p.262.
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9. INFORMACION CONFIDENCIAL.
A) Etimologia y Significacién Gramatical.

La palabra informacion proviene del “latin informatio, -onis. Accién y efecto de
informar o informarse. Comunicacién o adquisicion de conocimientos que
permiten ampliar o precisar los que se poseen sobre una materia determinada.
La Confidencia, deviene del “latin confidenti, que significa la revelacion secreta,
noticia reservada y confidencial, es el adjetivo de lo que se hace o se dice en
confianza o con seguridad reciproca entre dos o méas personas™.

La informacién de caracter privilegiado, es la que, por referirse a hechos o
circunstancias que otros desconocen, puede generar ventajas a quien dispone
de ella. Desde el punto de vista del derecho es aquella a la que se ha tenido
acceso reservadamente, con ocasién del desempefio de un cargo o del
ejercicio de una actividad empresarial o profesional, y que, por su relevancia,
es susceptible de ser utilizada en provecho propio o ajenc”. %

B) Conceptos Doctrinales.

Jalife Daher, considera que “es informacién valiosa para su poseedor, pero
referida a cuestiones de su esfera privada, la que no necesariamente tiene un
contenido industrial, econémico o comercial, y que le puede o no representar
un valor econémico o ventaja competitiva. Con lo que no toda la informacién
confidencial puede ser materia de un secreto industrial”.*’

Gomeéz Segade, distingue entre la informacién secreta e informacion
confidencial, “la primera es aquella que no se conoce por nadie, la segunda es
la que ha sido comunicada a ofras personas con la obligacién de guardar el
secreto” %

% DICGIONARIO DE LA LENGUA ESPANOLA. Op.Cit. p.1274.
%8 ibidem, t. a/z, p. 620.

57 Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, Op. Cit. p.73.
% GOMEZ SEGADE, José Antonio. Op .Cit. p. 152.
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10. CONCEPTO DE SECRETO INDUSTRIAL.
A) Significacion Gramatical.

Por secreto industrial puede entenderse “todo conocimiento reservado sobre
ideas, productos o procedimientos industriales que el empresario, por un valor
competitivo para la empresa, desea mantener ocultos".*®

B) Conceptos Doctrinales.

Rangel Medina, indica que se “ha definido al secreto industrial como todo
medio de fabricacién que ofrece un interés practico o comercial, que puesto en
uso en una industria se mantiene oculto a los competidores”.*®

Goméz Segade, establece que “todo conocimiento reservado sobre ideas,
productos o procedimientos industriales que el empresario por su valor

competitivo para la empresa, desea mantener oculto”.®*

C) Concepto Legislativo.
El articulo 82 de la LPI, define al secreto industrial, como:

“Toda informacion de aplicacién industrial o comercial que guarde
una persona fisica o moral con caracter confidencial, que le
signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o econémica
frente a terceros en la realizacion de actividades econdmicas y
respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes
para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la

misma."®?

% DICCIONARIO JURIDICO MEXICANO. Op. Cit. p.2877.

® Derecho Intelectual. Op. Ci., p.53.

5! E| Secreto Industrial (Know-how). Concepto y proteccién. Op. Cit. p.66.

® No fue sino hasta junio de 1991, cuando la LPI, incorpor6 la proteccién de la figura del
Secreto Industrial, toda vez que con anterioridad existia Gnicamente la proteccion aislada en
diversas legislaciones, tales como el Cédigo Penal y la LFT, pero no un concepto adecuado
sobre el Secreto Industrial ain y cuando existia la pena para aquél que lo divulgara.
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11. CUADRO COMPARATIVO, ENTRE SECRETO INDUSTRIAL, PATENTE Y
KNOW HOW.

SECRETO INDUSTRIAL

PATENTE

KNOW HOW

OBJETO.

La informacién de aplicacion
industrial o comercial de cardcter
confidencial.

Invenciones que sean
nuevas, resultado de una
actividad inventiva, y
susceptibles de aplicacion
industrial,  exceptuando
las que determine la ley.

Conocimientos y habilidades que
permiten saber, hacer, desarollar,
producir, comercializar y distribuir
bienes o servicios, que pueden ser o
no de carécter confidencial.

DERECHOS.

La explotacién de la informacién,
que le signifigue tener una
ventaja competitiva frente a
oftros.

La explotacién y
aprovechamiento

exclusivo de la invencién
y hacer ese derecho
oponible frente a terceros.

REQUISITOS

-La informacién debe estar
referida a la naturaleza,
caracteristicas o finalidades de
los productos, métodos o
procesos de produccién, medios
o formas de distribucion o
comercializacién de productos o
prestacion de servicios.
-Adoptarse  los  Medios o
sistemas suficientes para
preservar su confidencialidad y
acceso restringido a la misma

-Novedad.

=Altura Inventiva.
-Susceptible de Aplicacion
Industrial

En la Legislacién Mexicana, no se
encuentra regulada de forma
expresa esta figura. En otros paises
dependerd del reconocimiento que
| de esta institucionse haga. |
En la Legislacibn Mexicana, no se
encuentra regulada de forma
expresa esta figura. En otros paises
dependerd del reconocimiento que
de esta institucion se haga.

DURACION

Mo tiene limitacibn, pues podré
tenerse protegido por todo el
tiempo que se mantenga su
confidencialidad.

La vigencia es de 20 afios
contados a partir de la
presentacion de la
solicitud correspondiente

No Tiene

COSTO

El costo puede mantenerse a un
nivel conocido segin la
proteccién requerida, paro
variard segun las circunstancias,
y requerird un costo continuo
para mantener la
confidencialidad.

Costo relativamente
predecible, pero que
puede ser més alto, en
particular cuando se
obtiene la patente en
varios paises.™

El costo atenderda a las

drcunstancias del caso.

TRANSMISION

Convenios, Cléusulas de
Confidencialidad y en general en
los téminos y las formalidades
que establece la legislacién
comin (compraventa, donacin,
cesion efc)

La Titularidad, podréa
transmitirse o gravarse en
los téminos vy las
formalidades que
establece la legislacion
comdn (compraventa,
donacion, cesion, etc.)

El uso y explotacion se
realizard mediante

Convenios y Contratos, (Atipicos)

licencias.

* El costo actual por la presentacién de solicitudes de patente ante el IMPI, de conformidad
con la tarifa publicada en el D.O.F., el 4 de febrero de 2003 es de $7,356.52 pesos més |.V.A.
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‘Precisadas las semejanzas y diferencias de las figuras en ‘estudio en el cuadro
precedente, determinaremos algunos aspectos sobresalientes:

‘Como ya :8e establecio, «l contenido del secreto industrial puede consistir en
formulaciones sscretas, disefios, dibujos, patrones, ‘procesos, informacién
técnica mo patentada, especificaciones, «etc. Pero para que estos elementos
puedan considerarse ‘como secretos industriales, -quien los posee debe tomar
las precauciones debidas jpara mantenerlos como reservados u ocultos del
wconocimiento de los demés. i

El know how no tiene como ‘elemento «esencial la reserva, al concebirse como
un saber ‘hacer 0 -2l conjunto «de Tonocimientos 'y habilidades que permiten a
una persona o a un grupo de personas desarrollar, producir, distribuir o
‘comercializar un bien o 'un servicio con ventajas frente a otros competidores;
preeminencias que no se pierden por el hecho de su divulgacion o de ser del
dominio publico. La diferencia entre ambos conceptos se refiere a cuestiones
de forma 'y no de fondo, -al tratamiento que la empresa le da al conocimiento
‘que posee, para-que el publico no tenga acceso al mismo.

‘Respecto de las diferencias entre la patente, y el secreto industrial, la novedad,
la altura inventiva y la susceptibilidad de aplicacién industrial no son requisitos
£senciales, que concedan al inventor mediante ‘el reconocimiento del Estado,
‘proteccién contra su uso y-explotacién. La proteccion que ofrece el secreto se
da para evitar que otros puedan por algin medio, conocer esa informacién de
aplicacién industrial o comercial y con ello poder competir en un mercado
determinado.

Otra acepcion que suele crear confusion con la del secreto industrial, al existir
elementos que los hacen parecer iguales, es la de informacién confidencial, la
cual no necesariamente representa un valor econémico o ventaja competitiva a
'su poseedor frente a terceros, pero puede tener un caracter valioso por
encontrarse relacionadas con cuestiones de su esfera privada. Por lo gue
podemos precisar, que toda informacién constitutiva de un secreto industrial
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debe ser confidencial, pero no toda informacién confidencial es objeto de un
secreto industrial.

Con fundamento en todo lo anterior, se puede determinar, que el secreto
industrial puede consistir por tanto en un know how, es decir, en un saber hacer
derivado de una conocimiento o experiencia de fabricacién, pero también
puede ser una informacion técnica o desarrollo técnico que alin cuando cuenta
con los requisitos de patentabilidad, su poseedor decida otra forma de
protagedd. resguardandolo para si mismo, con el fin de evitar que sea del
dominio publico.
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CAPITULO SEGUNDO.
REGIMEN JURIDICO VIGENTE DEL SECRETO INDUSTRIAL EN MEXICO.

1. ANTECEDENTES HISTORICO-LEGISLATIVOS.
A) Cédigos Penales.

El delito de violacién o revelacion de secretos, es previsto en nuestro derecho
mexicano, desde el Codigo Penal del Estado de Veracruz de 1835, en los
Codigos Penales para el Distrito Federal y Territorios Federales de 1871 y
1929, y en el vigente Coédigo Penal Federal de 1931, dentro de su Libro
Segundo, Titulo Noveno, Capitulo |, Revelacién de Secretos.®

B) Ley Federal del Trabajo de 1931 (LFT).

En 1931, se publico en el D.O.F., la LFT, vigente hasta el 1° de abril de 1970, la
cual estableci6 en su articulo 133, fraccién Xl, la obligacion de los trabajadores
de “guardar escrupulosamente los secretos técnicos;, comerciales y de
fabricacién de los productos a cuya elaboracién concurran directa o .
indirectamente, o de los cuales tengan conocimiento por razén del trabajo que
desempefien; asi como de los asuntos administrativos reservados, con cuya
divulgacién puedan causar perjuicios a la empresa”.

C) Ley General de Normas y de Pesas y Medidas de 1961 (LGNPM).

El 7 de abril de 1961, se publicé en el D.O.F., la LGNPM, misma que en su
articulo 31, definia a los secretos industriales, como “los procedimientos y
condiciones de manufactura de los productos por medios fisicos, quimicos o
biolégicos, asi como las condiciones de reaccion en éstos dos ultimos

medios”.®

® | EYES PENALES MEXICANAS, Instituto Nacional de Ciencias Penales, v. |, pp.65, 363 y
364 v. Ill, pp. 135, 202 y 203, INACIPE, México, 1971.

Por lo cual esta ley, es considerada, como el primer ordenamiento que proporciona una
definicién al término secreto industrial, el cual sélo se habla contemplado como supuesto
normativo constitutivo de delito, sin precisar su concepto.
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D) Ley de Invenciones y Marcas 1976. (LIM).

La LIM, publicada en el D.O.F., el 10 de febrero de 1976, no contenia
disposicion alguna que hiciere referencia a los secretos industnales, fue hasta
la publicacién de sus reformas el 16 de enero de 1987, cuando se introdujo en
el articulo 211, como fraccién IX, el delito de “usar para sl con propésito de
lucro o revelar algin secreto industrial o invencién, cuyo registro se encuentre
en tramite y que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o
puesto, o bien por cualquier otra circunstancia ilicita”. La pena aplicable por la
comisién del delito, era la prevista en el segundo parrafo del articulo 212 del
nombrado ordenamiento, la cual comprendia de dos a seis afos prisién.%

E) Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnologia y
el uso y explotacion de Patentes y Marcas 1982 (LCRTT).

Esta ley, tenla como objetivo nomar ias condiciones de negociacion de
transferencia de tecnologia y su flujo, para lo cual previ6 en su articulo 2° inciso
g). la inscripcion en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnologia de los
convenios que debieran surtir sus efectos en territorio nacional, relativos a la
transmisién de conocimientos técnicos mediante planos, diagramas, modelos,
instructivos, formulaciones, especificaciones, formacién y capacitaciéon de
persohal y otras modalidades.

Por su parte en su articuio 15 fraccién X, de la LCRTT, determinaba que era
causa de negativa de inscripcion de un contrato obligar al adquirente de
tecnologia a guardar en secreto la informacion técnica suministrada por el
proveedor mas alld de los términos de vigencia de los actos, convenios o

contratos, o de los establecidos por las leyes aplicables.®’

% La redaccion expuesta, manifiesta el registro de secretos industriales, el cual no existia ni
existe, sino Unicamente es posible obtener para las invenciones una patente o un certificado de
invencién, segin sea el caso, y registro tratAndose de modelos de utilidad, disefios industriales
0 marcas, quizas fue redactado el articulo en comento, en pensamiento de que los secretos
industriales se catalogaban como patentables o no patentables, tal y como se interpret6 en el
Amparo Penal en la Revision 14772/32. Alter Max. 6 de julio de 1933. Mayoria de tres votos,
Disidentes: Fernando de la Fuente y Salvador Urbina. Criterio que se expondra en el apartado
g:)rrespondiente en el cuerpo del presente trabajo.

Publicada en el DOF, el 11 de enero de 1982 y entré en vigor a los treinta dias naturales
siguientes a esta fecha. Esta ley, abrog6 la Ley sobre el Registro de la Transferencia de
Tecnologia y el Uso y Explotacion de Patentes y Marcas de fecha 28 de diciembre de 1972.

26



CAPITULO Il

La importancia como -antecedente de la LCRTT, en el tema en estudio, radica
-en la postura del Estado respecto del control y registro de la transferencia de
tecnologia, lo que implicaba que en muchos casos se podria -estar frente a
‘conocimientos: querpodian-constituir un-secreto industrial,-el cual se encontraria
‘sujeto a-acuerdos de voiuntades que. soélo se considerarian validos y oponibles
frente-a terceros con su inscripcion.®

:F) Ley «de Fomento y Proteccion «de .la :Propiedad /Industrial y Ley de
Propiedad industrial de 1991 a1984. (LFPPI).

Con fecha 27-de junio de 1991, se publicoen-el DOF., la LFPPI, la cual amplié
el marco de protecciéon juridica a la propiredad industrial -en México,
‘incorporando :dentro -en su articulo .2° fraccién V, -la ‘regulacion de secretos
industriales.®

La ‘LFPPI, define de una forma mas clara que la LIM, la figura del secreto
industnal, al establecer que “Se considera-secreto industrial a toda informacion
.de aplicacién industrial que guarde una persona fisica o moral con caracter
confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o
economica frente a terceros -en la .realizaciéon de -actividades econdmicas y
respecto de la:cual haya adoptado los medios -0 sistemas suficientes para
‘preservar su -confidencialidad y el acceso restringido a la misma. La
informacién de un:secreto industrial necesariamente debera estar referida a la
‘naturaleza, caracteristicas o finalidades de ios productos; a los métodos o
procesos de -produccion; o a los medios o formas de distribucion o
‘comercializacion de productos o prestacién de servicios”.

‘En :ese sentido la LFPPI, proporciona ademas un -esquema de proteccion
mayor, al nombrar asf, su Titulo Tercero “De los Secretos Industriales”
(articulos 82 a 86) y catalogar como delitos dentro de su articulo 223 fracciones

XHI, XIV y XV, su revelacién, apoderamiento, y su uso sin consentimiento, e

% Una disposicién de este tipo lo Unico que demuestra es la incomprensién que en ese
momento existia de la figura de los secretos industriales en México y su obligada inclusién en
la Ley de la Propiedad Industrial.

® De conformidad con su articulo primero transitorio, esta Ley abrogé a la LCRTT y su
Reglamento asi como la LIM (DOF, del 9 de enero de 1990).
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imponer por la comision de esas conductas, (articulo 224) de dos a seis afios
de prision y muita por el importe de cien a diez mil dias de salario minimo
general vigente en el Distrito Federal.

En el articulo 225 de la ley en cita, se establece que “la averiguacion previa
relacionada con estos delitos, la iniciara el Ministerio Publico Federal, tan
pronto tenga conocimiento de los hechos que puedan tipificarlos y, dentro de
ella podréa dictar las medidas cautelares que establezca el Cédigo Federal de
Procedimientos Penales; pero para el ejercicio de la accién penal se requerira
contar con el dictamen técnico que al efecto emita la Secretaria mismo en el
que no se prejuzgara sobre las acciones civiles o penales que procedan”.

La LFPPI, fue reformada el 2 de agosto de 1994, (en vigor el 1 de octubre de!
mismo afo) modificandose su titulo por el de Ley de la Propiedad Industrial
(LPI), y creando al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPIl) como
autoridad administrativa en la materia como un organismo descentralizado, con
personalidad juridica y patrimonio propio.

Respecto a la figura del secreto industrial se efectuaron las siguientes
reformas:

En el articulo 82, dentro de la definicion de secreto industrial, se incluy6 a toda
la informacién de aplicacion comercial, es decir, mercadeo, listas de clientes,
libros contables, planes de promocion, medios de distribucion o
comercializacion de productos o prestacién de servicios que'otorguen una
~ ventaja tanto competitiva como econémica, pero dentro del campo de las
negociaciones comerciales. '

Se adicionaron los articulos 86 BIS y 86 BIS 1, referentes a “la informacion
requerida por las leyes especiales para determinar la seguridad y eficacia de
productos farmoquimicos y agroquimicos que utilicen nuevos componentes
quimicos, quedara protegida en los términos de los tratados internacionales de
los que México sea parte”, y a que en “cualquier procedimiento judicial o
administrativo en que se requiera que alguno de los interesados revele un
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secreto industrial, la autoridad que conozca deberd adoptar las medidas
necesarias para impedir su divulgacion a terceros ajenos a la controversia”.

Dentro del articulo 223, al eliminarse sus fracciones { a 1X € incorporarse como
infracciones en el articulo 213, se modifica €l numeral de las fracciones
dedicadas a #os delitos de revelacion apoderamiento y uso sin consentimiento
de un secreto industrial y quedan comprendidos dentro de tas fracciones Ili, IV
y V respectivamente, ademas se incluye un sitimo parrafo dentro del articulo
223, estableciendo que los delitos previstos en €l se perseguiran por querella
de parte ofendida.

En el articulo 225 de la ley en cita, se eliminan como requisito de procedencia
para el gjercicio de la accion penal en ios supuestos dedicados a los secretos
industriales, la emision del dictamen técnico emitido por el IMPI.

2. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL.

Como ya se establecio en los antecedentes histéricodegislativos del presente
capitulo, 1a figura del secreto industrial en nuestro pals, se encuentra regulada
de forma expresa, dentro de la LPI, la cual tiene en opinién del maestro Rangel
Medina, el caracter de reglamentaria del articulo 28 constitucional.”

El texto del noveno pamafo, del articulo 28 de la CPEUM, establece como
fuente legal de proteccién a los derechos de Propiedad industnal, ia excepcién
a la prohibicién de ia figura del monopolio, respecto del otorgamiento de “los
privilegios que por determinado tiempo se ooncedan a los autores y artistas
para la produccién de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus
inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora”.

Ahora bien, la fracciébn XXXIX-F del articulo 73 de la CPEUM, faculta al ’
Congreso de la Unién, “para expedir leyes tendientes a la promocién de Ia
inversion mexicana, la regulacion de la inversion extranjera, la transferencia de

™ Derecho Intelectual, Op. Cit. p.3
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tecnologia y la generacién, difusion y aplicacién de los conocimientos
cientificos y tecnolégicos que requiere el desarrollo nacional”.

Por otro lado, Ia fraccién XV, del articulo 89 de la CPEUM, faculta al Presidente
de la Republica a: “Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con
arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores

de algan ramo de la industria”

De lo exbuesto, se concluye que no existe remisién expresa a la figura o
proteccién del secreto industrial en la CPEUM, pero que al preverse su marco
juridico de referencia y proteccion en la LPI, reglamentara del articulo 28
constitucional, su fundamento encuentra su origen dentro del ambito de la

propiedad industrial.

3. LEY FEDERAL DEL TRABAJO (LFT de 1970).

En LFT en vigor, los secretos industnales, se encuentran previstos en los
articulos 134, fraccién Xlll y 47, fraccion 1X. El primer precepto establece como
obligaciones de los trabajadores, “el guardar escrupulosamente los secretos
técnicos, comerciales y de fabricacién de los productos a cuya elaboracién
concurran directa o indirectamente, o de los cuales tengan conocimiento por
razén del trabajo que desempefien, asi como de los asuntos administrativos

reservados, cuya divulgaciéon pueda causar perjuicios a la empresa”.”!

Por su parte la fraccion X, del articulo 47 de la LFT, considera como causa de
rescision de la relacién laboral sin responsabilidad para el patrén, “Revelar el
trabajador los secretos de fabricacién o dar a conocer asuntos de caracter

reservado, con perjuicio de la empresa”.

Al respecto, Baltasar Cavazos, sefala que esta fraccion implica para su
procedencia, una doble probanza, “por una parte hay que acreditar que el

" De este precepto, cabe destacar, la obligacion de todo trabajador de preservar la

confidencialidad de los asuntos administrativos reservados de la empresa, supuesto nommativo,
que no se incorpora dentro de la definicion de secreto industrial contenida en la LPI.
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trabajador revel6 secretos de fabricacién, o que dio a conocer asuntos de
caracter reservado y, por otra, también, hay que probar que con dichas
revelaciones, se causaron perjuicios a la empresa”.”?

En opinion de Vazquez Gonzilez Luz, “basta con que se acredite que el
trabajador quebranté la confianza depositada por el patron, para que exista una
justificacion suficiente para rescindir.la relacién laboral, independientemente de

que se hayan o no producido los perjuicios a que se hace referencia”.”

4. CODIGO PENAL FEDERAL.

El Cédigo Penal Federal, publicado en el DOF, el 14 de agosto de 1931, y en
vigor a partir del 17 de septiembre del mismo afo, nombra su Titulo Noveno:
“Revelacion de Secretos y Acceso llicito a Sistemas y Equipos de Informativa”
y a su Capftulo |, “Revelacion de Secretos”.

El articulo 210, sefala: "que se impondran de treinta a doscientas jornadas de
trabajo en favor de la comunidad, al que sin justa causa, con perjuicio de
alguien y sin consentimiento del que pueda resultar perjudicado, revele algan
secreto o comunicacion reservada que conoce o ha recibido con motivo de su
empleo, cargo o puesto”.

La sancién por la comision de este delito se incrementa, de conformidad con el
Articulo 211 del CPF, “de uno a cinco afos, multa de cincuenta a quinientos
pesos y suspension de profesién en su caso, de dos meses a un afo, cuando
la revelacion punible sea hecha por persona que presta servicios profesionales
o tecnicos o por funcionario o empleado pubiico o cuando el secreto revelado o

publicado sea de caracter industrial”. (Enfasis agregado).

72 CAVAZOS FLORES, Baltasar, Causales de Despido, 3° ed, Trillas, México 1992. p. 44.
73 Por lo anterior considera pertinente eliminar de la fracciéon IX del articulo 47 la frase “con
perjuicio de la empresa”, a efecto de no tener que acreditar dicho elemento como justificacion
de la relacién laboral. Consideraciones Laborales y Constitucionales del Secreto Industnial,
Tesis de Licenciatura, Asesor: David Range! Medina, UNAM, México, 2000. p.115.

31



CAPfTULO I

El CFPP, por su parte, en su articulo 114, establece que: “Es necesaria la
querella del ofendido, solamente en los casos en que asi lo determinen el
Codigo Penal u otra Ley”. Con lo cual el Ministerio Publico y sus auxiliares,
estan obligados a proceder de oficio, en la investigacién de los delitos que se
contienen en los articulos 210 y 211 del CPF.

En otro aspecto, el tipo penal en comento, consagra lo que doctrinariamente se
denomina norma genérica ya que de ella emanaron los tipos especiales, como
los que actualmente se contienen en la LPI en el articulo 223, fracciones IV, Vy
VI, y no dentro del catalogo establecido en el CPF.™

En ese sentido cabe destacar, el contenido del articulo 6° del CPF, que dice:

“Cuando se cometa un delito no previsto en este cédigo, pero si en
una ley especial o en un tratado internacional de observancia
obligatoria en México, se aplicardn estos, tomando en cuenta las
disposiciones del libro primero del presente codigo vy, en su caso, las
conducentes del libro segundo.

Cuando una misma materia aparezca regulada por diversas
disposiciones, la especial prevalecera sobre la general.”

Una vez apuntado lo anterior, cabe destacar, que cada una de las 32 entidades
Federativas y el Distrito Federal, que conforman el Estado Mexicano™, han
emitido sus codigos punitivos, dentro del los cuales, exceptuando los Estados

™ Los delitos especiales se encuentran definidos y sancionados de forma dispersa en varias
leyes, en atencién a criterios de materia, cualidades personales de los sujetos, o de las
relaciones jurfdicas, pero que al constituirse como conductas ilicitas, deben ser castigadas por
ser contrarias a la ley y a los intereses de la sociedad. Lo anterior es asi, que requieren para su
comision y existencia de elementos que especificamente sefiala la ley que los regula, tales
como la calidad del sujeto activo, el bien juridico protegido, o la forma de comisién del delito; en
tanto que los delitos comunes no requieren mayores requisitos que los que sefiala la ley penal
sustantiva.

’® De conformidad con el articulo 40 de la CPEUM, el Estado Mexicano se encuentra
organizado como una Federacién, compuesta de estados libres y soberanos entre si, con un
gobierno intemo propio, del cual emanan sus propias leyes, con aplicacién y vigencia
Unicamente en la circunscripcién territonal de la entidad federativa; en tanto que la Federacién
representada por el Gobiemo Federal y sus instituciones, tienen la facultad de promulgar leyes
que regulen situaciones que atafian a la Federacién y a las entidades federativas, en lo
individual o en conjunto. A estas leyes se les denomina del fuero federal.
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de Chiapas, Oaxaca, y San Luis Potosi, prevén €l tipo penal de revelacién de
secretos.”® (Anexo Unico).

5. CODIGO CIVIL FEDERAL.”

Este ordenamiento, es susoeptible de aplicacién en materia de secretos
industriales -0 ronocimientos técnico-cientificos no patentables, siguiendo el
criterio pronunciado por €l Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del
Primer Circuito, de que su transmisién por quien se ‘ha obligado a no
divulgarlos constituye un ilicito -civil, *..sancionable por el articuio 1910 de!
Codigo Civil para el Distrito Federal, ®n melkacién con el 2028 del mismo
ordenamiento, dado que mno se puede considerar apegada a las buenas
costumbres la transmisién que se hace a terceras personas -de este tipo de
conocimientos, cuando e! individuo que los difunde se ha obligado previamente
a no hacerlo, licito este que también cometen aquellas personas a quiénes les
son fransmitidos, asi como las demas que intervienen en ese acto, puesto que
su conducta debe considerarse igualmente contraria a las buenas costumbres
a menos que demuestren que su participacién en los hechos fue de buena
fer.’®

En relacién estrecha, €l CCF nombra su capitulo V, “De las -obligaciones que
nacen de los actos ilicites”, y €n su articulo 1910, refiere que “El que obrando
ilicitamente o contra las buenas costumbres cause un dafo a otro, esta
obligado a reparario a menos que demuestre que el dafio se produjo como
consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la victima” y el articulo
2028, senala “E} que estuviere obligado a no hacer alguna cosa, quedara sujeto

™ | os delitos del fuero federal y del fuero comun, en cuanto conductas ilicitas previstas y
sancionadas en las leyes correspondientes, pueden ser reguladas en ambas, no existiendo por
ello una duplicidad en su regulacién, ya que en el primer caso, el delito afectara los intereses
de la Federacion y en el segundo, afectara los intereses de la entidad federativa o de la
?7oblaci6n de la misma.

Publicado en el DOF, el 26 de mayo, 14 de julio, 3 y 31 de agosto de 1928, y en vigor a partir

del 1° de Octubre de 1932, mediante decreto publicado el 25 de mayo de 2000, y el 29 del
mismo mes y afio en DOF, se reformé por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para su
axplicacibn en el D.F., entrando en vigor el 1° de junio de 2000.
78 Consultable en la Octava Epoca del Semanario Judicial de la Federacién, Tomo |, Segunda
Parte-1, enero a junio de 1988, Pagina: 333, dentro del Amparo directo 825/88. Imperial, S.A. ¥
otros. 6 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Efrain Ochoa Ochoa. Secretario:
Noé Adonai Martinez Berman.
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al pago de dafios y perjuicios 'en caso de contravencién. Si hubiere obra
material, podréa exigir el acreedor que sea destruida a costa del obligado™.

Con fo cual, el que estuviere obligado a conservar la confidencialidad de un
secreto industrial sera responsable de los dafios y perjuicios, por el solo hecho
de contravenir esa obligacion de no hacer, la cual ocasioné la pérdida o
menoscabo sufrido en el patrimonio de su poseedor, o la privacién de cualquier
ganancia licita que deberia haberse obtenido con su cumplimiento.

Debido a lo anterior, quien al amparo del derecho privado goza de la posesion
de un secreto industrial, goza del derecho de celebrar transacciéon sobre él,
limitando su divulgacion mediante la celebracion de acuerdos de voluntades, de
tal suerte que si la persona a quien le son transmitidos se obliga a no
divulgarlos y posteriormente los revela a terceros, incurre con ello en un ilicito.

6. LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.
A) Cuestiones Preliminares.

La fraccion V, del articulo 2° de la LPI, establece que su objeto es “la
proteccién de la propiedad industrial mediante la regulacién y otorgamiento de
patentes de invericion; registros de modelos de utilidad, disefios industriales,
marcas, Yy avisos comerciales; publicacibn de nombres comerciales;
declaracién de protecciébn de denominaciones de origen, y regulaciéon de

secretos industriales”.

En ese sentido la LPI, nombra el Capitulo Unico, de su Titulo Tercero, “De los
Secretos Industriales”, comprendiéndose de los articulos 82 al 86 bis 1, de los
que realizaremos un analisis a continuacion.

B) Andlisis de los articulos del Capitulo Unico, del Titulo Tercero de la
LPL
a) Articulo 82 de la LPI.

“Se considera secreto industrial a toda informacién de aplicacion
industrial o comercial que guarde una persona fisica o moral con
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caracter confidencial, que le signifique -obtener o mantener una
ventaja competitiva o econémica frente a terceros en la realizacion
de actividades econdémicas y respecto de la cual haya adoptado los
medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el
acceso restringido a la misma.

La informacién de un secreto industrial necesariamente debera estar
referida a la naturaleza, caracteristicas o finalidades de los
productos; a los métodos o procesos de produccién; o a los medios
o formas de distribucion o comercializacion de productos o
prestacion de servicios.

No se considerara secreto industrial aquella informacién que sea del
dominio publico, la que resulte evidente para un técnico en la
materia, con base en informacién previamente disponible o la que
deba ser divulgada por disposicién legal o por orden judicial. No se
considerara que entra al dominio publico o que es divulgada por
disposicién legal aquella informacién que sea proporcionada a
cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto
industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias,
permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de
autoridad”.

El articulo en cita, proporciona una definicion legal, de lo que constituye 0 no un

secreto industrial, por lo que se evaluaran cada uno de los elementos que se

conforman en esta enunciacion.

La Informacion de aplicacion industrial o comercial.

El primer elemento de la definicién en estudio, es el que todo secreto industrial,

debe estar referido a informacion de aplicacion industrial o comercial.
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La aplicacién, significa la posibilidad de emplearse o ponerse en practica el
conocimiento o informacién que conforma el secreto industrial, a fin de obtener
un determinado resultado, de caracter Gtil en la industria o el comercio.

Al publicarse la LFPPI, en el DOF, el 27 de junio de 1991, sélo se consider6 el
caracter de aplicacién industrial dentro de la definicién legal de secreto
industrial, lo que limité y genero criterios de confusién en la aplicacién de la ley,
respecto de la informacion de caracter comercial; circunstancia que se aclaré
en las reformas de la LPI, en agosto de 1994, incorporandose este elemento al

concepto vigente.”®
o Informacién que puede constituir un Secreto industrial.

Es aquella que se establece dentro del segundo parafo del articulo 82, de LPI,
es decir la que esta referida a la naturaleza, caracteristicas o finalidades de los
productos, a los métodos o procesos de produccién; o a los medios o formas
de distribucién o comercializacién de productos o prestacién de servicios.

En ese sehtido, estamos hablando de ios elementos cualitativos o cuantitativos
de un producto (bienes materiales o inmateriales, con un valor econémico) o
bien servicios (que comprenden esa prestacién humana que satisface alguna
necesidad social) y las formas (métodos de produccion, distribucién o
comercializacion) mediante las cuales se les otorgan las condiciones de
elaboracion y vias de entrega o reparto para su venta a los consumidores.

Entre la informacién que Mauricio Jalife Daher, califica como secreto industrial,
se encuentran: las listas de clientes y proveedores, formulaciones, procesos
industriales, estrategias de mercado, lanzamiento de productos, resultados de
estudios comerciales y de mercado, sueldos, procesos legales, listas de

™ En el caso, resalta el pronunciamiento del Cuarto Tribunal Colegiado en Matena Penal de!
Primer Circuito, dentro del Amparo en Revisién 504/96, Tesis: 1.40.P.3 P, Pagina: 722, de
Septiembre de 1996, que en su rubro sefala: SECRETO INDUSTRIAL. LO CONSTITUYE
TAMBIEN LA INFORMACION COMERCIAL QUE SITUA AL EMPRESARIO EN POSICION DE
VENTAJA RESPECTO A LA COMPETENCIA.
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precios, bases de datos y, de manera general, la informacién sensible que
represente un valor econémico para la empresa.80

e Confidencialidad de la informacion constitutiva del Secreto Industrial.

Este elemento de la definicién, se refiere a la naturaleza misma de todo
secreto, es decir al caracter oculto, reservado, escondido que debe tener, toda
la informacién que por el objeto en andlisis, debe ser de caracter comercial o
industnal. También conlleva a las acciones y medios para resguardar esa
informacién separada de la vista o del conocimiento de los demas.

La condicién que estabiece la ley, es que la informacién catalogada como un
secreto industrial, sea resguardada por su poseedor (persona fisica o moral),
con estricta reserva u ocultamiento, teniendo los medios suficientes para su
proteccién. Estos medios impedirdn que la informaciéon se encuentre en el
dominio publico y por ese-hecho pierda su valor.

¢ La necesidad de representar una ventaja competitiva.

La informacién que integra el secreto industrial, debe significar para su
poseedor, una ventaja competitiva o econémica frente a terceros en el ejercicio
del comercio. Entendiendo que una ventaja competitiva, es la condicion de
privilegio o preferencia que un comerciante tiene en el mercado, para sus
productos o servicios y que le reporta un beneficio econémico frente a sus

rivales.
¢ Medios o sistemas para conservar la confidencialidad.
El Gltimo elemento del concepto en exposicién, sefiala que es necesario utilizar

los medios o sistemas suficientes para preservar la confidencialidad y acceso
restringido de la informacién que se reconozca como secreto industrial.

% Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, Op.Cit. p.70.
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El determinar, cuales son esos medios o sistemas suficientes para preservar la
confidencialidad y el acceso restringido a un secreto industrial, es una tarea
amplia y dependera en primer término de identificar la naturaleza o contenido
de la informacién, para asi crear los sistemas de su proteccion y resguardo,

entre los cuales podemos mencionar entre otros:

Sobres cerrados, cajas de seguridad, circuitos cerrados de television, claves de
acceso a los programas de computo y sistemas de seguridad de la empresa;
rétulos, sellos y clasificacion de la informacién con leyendas de “Informacién
Confidencial®, controles y revisién de entradas y salidas a areas restringidas de
empleados, clientes, proveedores y socios de proyectos, capacitacion del
personal que tiene acceso a secretos industriales, gafetes de identificacion el
registro cuidadoso de los empleados, suscripcion de convenios o contratos de
confidencialidad o bien reglamentos intemos de trabajo, donde se especifiquen
las politicas en materia de informacién confidencial que tenga la empresa.

“El ejemplo mas conocido de una férmula guardada como secreto industrial, es
el de Coca-Cola, que muestra el tipo de medidas que pueden utilizarse para
preservar en secreto determinada informacién, se sabe que sélo un par de
personas conocen la formula total, la cual es guardada en una béveda de alta
seguridad, y la preparacién del producto es dividida de tal manera que a ningln
empleado se le permite el acceso al proceso completo, para evitar que pueda

contar con toda la informacién sobre el producto”®!

El articulo 82 de la LPI, refiere a su vez lo que no se debe entender por secreto
industrial. Distinguiéndose tres supuestos normativos de excepciéon que se

expondran a continuacion:

e No se considerard secreto industrial aquella informacién que sea del

dominio publico.

# INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELECTRICAS. Op. Cit. p. 70.
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Es decir aquella que ha sido dispuesta, usada, divulgada o comunicada a
todos, o bien que por su caracter es notoria, patente o manifiesta. El articulo 82
de la LPI en su ultimo parrafo, precisa “que no se considerara que entra al
dominio publico o que es divulgada por disposicion legal aquella informacién
que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea
como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener
licencias, pemmisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de
autoridad”.

o La que resulte evidente para un técnico en la materia, con base en

informacién previamente disponible.

Nos encontramos ante el supuesto de que si bien, la informacién que integra un
secreto industrial no es del dominio publico, si son conocimientos que resultan
claros, ciertos y faciles de conocer por un especialista de la materia de que se
trate, por lo que tampoco constituirdn una innovacion que le represente a una
persona obtener o mantener una ventaja competitiva en térmminos de la
proteccién que otorga la figura legal definida en el articulo 82 de la LPI.

o La que deba ser divulgada por disposicién legal o por orden judicial.

Entendiéndose esto, como que el poseedor o usuario autorizado de un secreto
industrial debe hacer del conocimiento de una autoridad administrativa o
judicial, siempre que funden y motiven su peticion en una disposicion legal o en

una orden judicial.

Con lo cual, podria pensarse en una desproteccion de forma indebida a ios
secretos industriales, ya que sin importar el motivo de la orden judicial o la
naturaleza de la misma, se expone su contenido, sin importar los intereses de
su poseedor, al respecto cabe precisar lo previsto por el articulo 86 bis de la
LPI, que determina que “en cualquier procedimiento judicial o administrativo en
que se requiera que alguno de los interesados revele un secreto industrial, la
autonidad que conozca debera adoptar las medidas necesarias para impedir su
divuigacion a terceros ajenos a la controversia”.
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b) Articulo 83 de la LPI.

“La informacién a que se refiere el articulo anterior, debera constar
en documentos, medios electrénicos o magnéticos, discos 6pticos,
microfilmes, peliculas u otros instrumentos similares”.

Dentro de éste precepto, se establece que la informacién que integre un
secreto industrial, conste en un soporte fisico 0 material. Condicionante que
puede entenderse, como un requisito que proporcione certidumbre a los
poseedores de los secretos, mediante su materializacién en documentos o
soportes que permitan identificar, la fecha de su existencia y quien o quienes
son sus poseedores.®?

En ese sentido, este requisito concede al poseedor de un secreto industrial la
opcién de instrumentar en la empresa los medios necesarios de segundad para
evitar su revelacion, los cuales, sin embargo, deben actualizarse en ciertos
periodos para alcanzar un grado aceptable de confiabilidad.

c) Articulo 84 de la LPL

“La persona que guarde un secreto industrial podra transmitirlo o
autorizar su uso a un tercero. El usuario autorizado tendra la
obligacion de no divulgar el secreto industrial por ninguin medio.

En los convenios por los que se transmitan conocimientos técnicos,
asistencia técnica, provisién de ingenieria basica o de detalle, se
podran establecer clausulas de confidencialidad para proteger los
secretos industriales que contemplen, las cuales deberan precisar
los aspectos que comprenden como confidenciales”.

B2 Algunos autores, opinan que la via idénea para este propdsito, es que el interesado acuda
ante un fedatario pablico, para que éste asiente una fecha del depésito o sellado del sobre que
contenga el soporte material en que se ha colocado la informacién constitutiva del secreto,
criterio, que no debe confundirse con la existencia de un registro obligatorio de secretos para
Su proteccion legal, ya que esto no se prevé en la LPI,
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El contenido del articulo, expone el supuesto juridico de transmisibilidad de los
secretos industriales, conocimientos técnicos, asistencia técnica,®® provision de
ingenieria basica o de detalle a terceros, mediante convenios o clausulas de
confidencialidad o bien mediante instrumentos afines a los derechos de
propiedad industrial, como son la cesion, licencia o la franquicia, los cuales se

analizaran en el siguiente capitulo.

La autorizacion otorgada a un tercero para usar la informacién de un secreto
industrial, obliga a su receptor a no divulgarta en forma alguna y a utilizarla en
los términos y condiciones pactadas en el acuerdo respectivo, no siendo
obligatoria su inscripcion ante el IMPI, como en el caso de otros derechos de
propiedad industrial, y tener la ventaja de poderse o no limitar su vigencia.

d) Articulo 85 de la LPL.

“Toda aquella persona que, con motivo de su trabajo, empleo, cargo,
puesto, desemperio de su profesion o relacién de negocios, tenga
acceso a un secreto industrial del cual se le haya prevenido sobre su
confidencialidad, deberd abstenerse de revelarlo sin causa
justificada y sin consentimiento de la persona que guarde dicho

secreto, o de su usuario autorizado”.

Este precepto, establece la obligacién de no revelacién, que debe guardar toda
persona que con motivo de una relacién de subordinacién, trato comercial, o de
otra indole, tiene acceso a la informacién que conforma un secreto industrial,
siempre y cuando su poseedor, ie haya prevenido respecto de su
confidencialidad.

El articulo en comento, norma como supuesto de excepcion a la abstencion de
revelacién del secreto, la existencia de una causa justificada y el
consentimiento de su poseedor o usuario autorizado. Disposicion que puede
significar en una interpretacion estricta de Ia ley, una condicionante dentro de

8 La enunciacién de la provisién de ingenieria basica o de detalle pretende destacar las
prevenciones que se debe tomar en los acuerdos de voluntades donde comunmente se
consiente transmitir ese estudio, aplicacién, perfeccionamiento o utilizacién de los
conocimientos por especialistas de las diversas ramas de la tecnologia, en especifico
traténdose de sus principios fundamentales o bien de sus elementos méas minuciosos.
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cualquier procedimiento de caracter administrativo o judicial donde se requiera
a una persona que ha tenido acceso a un secreto industrial, con motivo de su
trabajo, profesion o relacién de negocios, que lo revele, ya que, no obstante
que exista una causa justificada para hacerlo, requeriria forzosamente del
consentimiento de su poseedor o usuario autorizado para hacerio y en caso
contrario se podria constituir en un- dicito civil, de conformidad con el criterio
pronunciado por Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito,
dentro del Amparo directo 825/88. imperial, S.A. y otros. 6 de mayo de 1988,
consultable en la Octava Epoca del Sernanaﬁo Judicial de la Federacién, Tomo
1, Segunda Parte-1, enero a junio de 1988, Pagina: 333,

En cuanto al origen y vida de las relaciones de subordinacién, trato comercial, u
de ofra indole, no se considera suficiente como medio de proteccién de los
secretos industriales, el estipular declaraciones o clausulas generales en los
contratos de trabajo, de prestacion de servicios profesionales o mercantiles, en
el sentido que las partes se obligan unilateralmente o reciprocamente a no
revelar ni utilizar fa informacién transmitida, se requiere instrumentar a la par
medios suficientes para conservar su confidencialidad, tal y como lo prescribe
1a definicion legal contenida en el articulo 82 de la LPI. .

Diversos autores han considerado, que el articulo no contiene en su redaccién,
la prohibicién de las conductas de utilizacion o aprovechamiento del secreto,
s6lo el de revelacion, lo que no concuerda con los términos del articulo 223 de
las fracciones IV, Vy Vi de la LPI.

e) Articulo 86 de la LPI.

“La persona fisica 0 moral que contrate a un trabajador que esté
laborando o haya laborado o a un profesionista, asesor o consuitor
que preste o haya prestado sus servicios para otra persona, con el
fin de obtener secretos industriales de ésta, sera responsable de!

pago de dafios y perjuicios que le ocasione a dicha persona.
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También seréa responsable del pago de dafios y perjuicios la persona
fisica o moral que por cuaiquier medio ilicito obtenga informaci6n
que contemple un secreto industrial”.

Se dice que una persona es civiimente responsable cuando alguien se
encuentra obligado a reparar el dafio material o moral que otro ha sufrido. La
reparacion del dafio tiende primordiaimente a colocar a la persona lesionada en
la situacion antes de que se produjera el hecho lesivo.

De esta manera la nocién de responsabilidad civil, refinréndonos a los secretos
industriales, tiene por objeto imponer a la persona fisica o moral que contrate a
un trabajador que esté laborando o haya laborado o a un profesionista, asesor
o consultor que preste o haya prestado sus servicios para otra persona, con el
fin de obtener secretos industriales, el deber de restituir o de reparar el dafo
ocasionado a su poseedor y, en su caso, indemnizario, no sélo por el hecho de
un incumplimiento de una relacién contractual o de subordinacion sino por ser
una conducta sancionable al constituirse en un hecho ilicito.

En opinién de Mauricio Jalife Daher, tal parece que la intencion del legislador
fue la de hacer ain més explicita la ilegalidad de contratar a empleados de los
competidores, con el 4nimo de obtener de éstos, secretos industriales a los que
tuvieron acceso por su trabajo. Aunque es importante tener en cuenta que
muchas veces, lo que el empleado hace en el desempefio de nuevos cargos,
es poner en practica las habilidades y experiencia aprendidas en trabajos
previos, lo que no supone la utilizacién de informacién calificada como secreto
industrial.®

8 Comentarios a la Ley de la Propiedad industnial, Op.Cit. p. 79.
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f) Articulo 86 Bis de la LPI.

“La informacién requerida por las leyes especiales para determinar la
seguridad y eficacia de productos farmoquimicos y agroquimicos
que utilicen nuevos componentes quimicos quedara protegida en los
términos de los tratados intemacionales de los que México sea
parte”.

Para exponer los alcances de! precedente articulo, precisaremos que por
quimica, entendemos a la ciencia que estudia la estructura, propiedades y
transformaciones de la materia a partir de su composicion atémica,® es decir,
estudia los caracteres, propiedades de los cuerpos simples o compuestos y sus
afinidades para descomponerlos, reproducirlos y crear otros cuerpos dotados
de nuevas propiedades.

La agroquimica, es la parte de esa ciencia aplicada a la utilizaciéon de productos
en la agricultura, a todos los procesos fisico-quimicos que ponen los nutrientes
a disposicion de las plantas, los procesos bioquimicos que dan lugar a la
asimilacion de dichos nutrientes, la quimica de las sustancias que mejoran el
rendimiento de los cultivos (fertilizantes y plaguicidas) y la quimica de los
procesos de transformacion de los productos vegetales por la industria
agroalimentaria.

Por su parte la farmacoquimica, es una subdivisién de la farmacologia (rama
de las ciencias biologicas que estudia la accion de los agentes quimicos
naturales o artificiales sobre los seres vivientes) que dedica su estudio a la
actividad y efectos de los farmacos (medicamentos) con la finalidad de su
utilizacion y produccion como remedios de las enfermedades o para conservar

la salud.®®

Expuesto lo cual, la LPI, remite la proteccion de la informacién de nuevos

componentes de productos farmacoquimicos y agroquimicos en los términos

% DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAROLA, Op. Cit. p.1880.
8 véase. http:/fwww biologia.edu.ar.
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de los tratados internacionales de los que México sea parte, los cuales se

presentan en el punto ocho de este capitulo.

g) Articulo 86 Bis 1 de la LPI.

“Articulo 86 Bis 1. En cualquier procedimiento judicial o
administrativo en que se requiera que alguno de los interesados
revele un secreto industrial, la autoridad que conozca debera
adoptar las medidas necesarias para impedir su divulgacién a

terceros ajenos a la controversia.

Ningun interesado, en ninglin caso, podra revelar o usar el secreto

industrial a que se refiere el parrafo anterior”.

En la mayoria de los procedimientos de caracter judicial o administrativo, se ha
previsto, la obligacién de secrecia entre las partes, ahora bien tratdndose de
secretos industriales, este precepto expone la necesidad de resguardar esa
informacioén confidencial, en razén de que su divulgacion podria ocasionar una
dafio irreparable a las partes.

Sin embargo, esta disposicién suele ser desconocida por muchos tribunales e
instancias administrativas ante las cuales se siguen procedimientos de tipo
judicial, en los que no se toman medidas apropiadas para el debido resguardo
de la informacién relativa a secretos industriales, limitdndose tales medidas a
prestar los expedientes sélo a personas autorizadas.

La medida que por excelencia debe tomarse en este tipo de asuntos es la
siguiente: los documentos en los que consta la informacién deben manejarse
por separado de las constancias del expediente, en sobre cerrado, conservado
en el seguro del juzgado, dando acceso s6lo a personas con interés especifico
en la informacién y Unicamente para los fines del propio procedimiento.

Como ejemplo, sirve citar la prevencién que se establece al respecto en la Ley
de Ciencia y Tecnologia (DOF., el 5 de junio de 2002), en su articulo 15,
respecto del Sistema de Informacion sobre Investigacién Cientifica y
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Tecnolégica (SIICYT) a cargo det CONACYT(EI Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnologia), el cual establece como prevencion para las personas o
instituciones publicas o privadas que reciban apoyo de cualquiera de los fondos
que otorgan, la obligacién de proveer de la informacion bésica que se les
requiera, sefalando aquella que por derechos de propiedad intelectual, o por
alguna otra raz6n fundada debe reservarse.

Prevencion que debe tomarse de igual forma por el CONACYT, dentro del
Registro Nacional de Instituciones y Empresas Cientificas y Tecnolégicas,
(RENIECYT), que es un registro declarativo de caracter administrativo que
favorece la vinculacién entre la investigaciéon cientifica y el desarrollo
tecnolégico, los estimulos a la inversién productiva y la generacién de valor en
las actividades y proyectos de ciencia, tecnologia y formacién de recursos
humanos de alto nivel y cuya informacién no reservada sobre las capacidades
cientificas y tecnolégicas de sus beneficiarios, se incluirdA en el Sistema
Integrado de Informacién sobre Investigacion Cientifica y Tecnolégica cuya
operacion estara a cargo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologfa. En
atencion a que en la solicitud de registro, se requiere el proporcionar las
actividades cientificas y tecnologicas, con descripcién de los proyectos a
desarrollarse, mismas que en muchos casos puede contemplar secretos
industriales susceptibles de protegerse.®’

C) Andlisis de las fracciones IV, V y VI del articulo 223 correspondiente
al Capitulo lll, del Titulo Sexto de la LPI.5®

Los tipos penales del derecho, tienen la mision de proteger bienes juridicos,
localizarlos, es una tarea dogmatica-juridico-penal, que requiere de un analisis
y discusion en torno a este tema. La regulacién de la materia sobre propiedad
industrial tiene muitiples interpretaciones.

87 véase. hitp://www.conacyt.mx.
85 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELECTRICAS Op.Cit. p.96
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La propiedad industrial constituye un bien de caracter inmaterial, la LPI asi los
concibe en la fraccién V, de su articulo 2, en la que comprende a los secretos
industriales, con el objetivo de proteger las actividades industriales y

comerciales.

En ese tenor, la LPI, en su articulo 223, sefiala que son delitos, la revelacion, el

apoderamiento y el uso de secretos industriales, en sus fracciones:

a) Fraccion IV de la LPI. Revelacion de un Secreto Industrial.

“IV.- Revelar a un tercero un secreto industrial, que se conozca con
motivo de su trabajo, puesto, cargo, desempefo de su profesion,
relacién de negocios o en virtud del otorgamiento de una licencia
para su uso, sin consentimiento de la persona que guarde el secreto
industrial, habiendo sido prevenido de su confidencialidad, con el
proposito de obtener un beneficio econdémico para si o para el
tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el

secreto”.

Los elementos del tipo son:

Revelar a un tercero un secreto industrial;

Que se conozca por razones de trabajo, puesto, cargo, desempefio
profesional, negocio u otorgamiento de licencia;

Sin consentimiento de la persona que guarde el secreto;

Prevenido de su confidencialidad;

Con animo de lucro para si o para un tercero, y

Para causar perjuicio a la persona que guarde el secreto.

* El nucleo del tipo sera revelar un secreto industrial que se conozca por razones

de trabajo, profesionales o de negocios, sin consentimiento del poseedor del

secreto, para obtener un lucro o causar perjuicio a quien guarda el secreto.

El bien juridico protegido es la confidencialidad del secreto industrial.
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Los sujetos son:
+ Sujeto activo calificado, personal que conoce o tiene acceso al secreto.
» Sujeto pasivo, calificado, €l poseedor de un secreto o el usuario

autorizado del mismo.

La referencia de ocasién es tonocer un secreto industrial o tener acceso a él,
se califica como un delito doloso, ‘en el cual se puede configurar Ia tentativa,
cuyo resultado es la revelacién dolosa del secreto industrial y su requisito de
procedibilidad -€s ser un delito perseguible a peticién de parte o querella.

b) Fraccion V de fa LPl. Apoderamiento de un Secreto industrial.

“V.- Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin
consentimiento de la persona gue lo guarde o de su usuario
autorizado, para usarlo o revelario a un tercero, con €l propésito de
obtener un beneficio €condmico para si o para €l tercero o con el fin
de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o

a su usuario autorizado.”

Elementos del tipo:
+ Apoderarse ilegalmente de un secreto industrial;
+ Para usarlo o revelarlo a un tercero;
e Con animo de lucro
* Para si o para el tercero o para perjudicar al que guarde el secreto o al
usuario autorizado.

El nucleo del tipo es apoderarse ilegaimente de un secreto industrial para
usarlo o revelarlo a un tercero, con animo de lucro para sf o para el tercero o,

para perjudicar al que guarde el secreto o al usuario autorizado.

Los bienes juridicos protegidos son la posesion y confidencialidad del secreto
industrial y los derechos sobre éste.
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Los sujetos son:

Sujeto activo comun, no calificado, cualquier persona.
Sujeto pasivo, el poseedor o usuario autorizado de un secreto industrial.

Es un delito doloso, configurable la tentativa, perseguible por querella, con el
resultado de la substraccién de un secreto industrial.

c) Fraccion Vi de la LPI. Uso ilegal de Secreto Industrial.

“VI.- Usar la informacién contenida en un secreto industrial, que
conozca por virtud de su trabajo, cargo, puesto, ejercicio de su
profesién o relacion de negocios, sin consentimiento de quien lo
guarde o de su usuario autorizado, o que le haya sido revelado por
un tercero, a sabiendas de que éste no contaba para elio con el
consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial o su
usuanio autorizada, con el propésito de obtener un beneficio
econémico o con el fin de causar un perjuicio a la persona que
guarde el secreto industria o su usuario autorizado”.

Elementos del tipo:

Usar informacion contenida en un secreto industrial;

Que se conozca por razones de trabajo, cargo, puesto, ejercicio
profesional, negocios e informacion de terceros;

Sin consentimiento del poseedor o usuario autorizado del secreto;

Con animo de lucro;

Para causar perjuicio al poseedor o usuario autorizado del secreto.

E! nicleo del tipo es usar un secreto industrial del cual tenga conocimiento, sin

consentimiento del poseedor o usuario autorizado del mismo, para obtener un

lucro o causar perjuicio al poseedor o usuario mencionados.

El bien juridico protegido es la confidencialidad del secreto industrial y los

derechos sobre el secreto industrial.
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Los Sujetos:
* Sujeto activo comun calificado, persona que vonoce el secreto industrial.
e Sujeto pasivo, calificado, el poseedor o usuario del secreto industrial.

La referencia de ocasién es conocer un secreto industrial, es un delito doloso,
configurable la tentativa, perseguible a peticion de parte con resultado de la

utilizacion dolosa de ese secreto industrial.
La sancién por estos delitos se establece en €l Articulo 224 de la LPI:

“Se impondran de dos a seis afnos de prision y multa por el importe
de cien a diez mil dias -de salario minimo general vigente en el
Distrito Federal, a quien cometa alguno de los delitos que se sefalan
en las fracciones |, IV, V o VI del Articulo 223 de esta Ley. En el
caso de los delitos previstos en las fracciones Il o Il del mismo
Articulo 223, se impondran de tres a diez afos de prisién y multa de
dos mil a veinte mil dias de salario minimo general vigente en el
Distrito Federal”.

7. INTERPRETACION JUDICIAL DE LA LEY (JURISPRUDENCIA).

En nuestro pais, la jurisprudencia, €s la interpretacién judicial de la ley, firme,
reiterada y de observancia obligatoria, que emana de las ejecutorias
pronunciadas por la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o por
Salas, y por los Tribunales Colegiados de Circuito, a la cual la doctrina y la
propia SCJN, en diversos criterios, han reconocido como fuente del derecho

positivo mexicano.®®

La interpretacion judicial que han pronunciado tanto las Salas de la SCJN,
como los TCC, en materia de secretos industriales, es escasa y se constrifie a
unos cuantos criterios aislados, los cuales nunca han integrado jurisprudencia,

y fueron emitidos antes de ia publicacién de la LPI.

®En atencién a lo prescrito por el parrafo quinto, del articulo 94, de la CPEUM, y a los articulos
del Capitulo Unico de la Ley de Amparo (192 a197).
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A) Revelacion del Secreto Industrial. Elementos constitutivos del
delito de.

Precedente, emitido por mayoria de tres votos por la Primera Sala de la SCJN,
en el Amparo Penal en Revision 14772/32. Alter Max, el 6 de julio de 1933,
visible en la Quinta Epoca del Semanario Judicial de la Federacion, tomo:
XXXVIil, pagina: 1381.

Si se atiende a la redaccién de los articulos 210 y 211 del Cédigo Penal del
Distrito, se ve que el cuerpo del delito, tratdndose de la revelacion de secreto
industrial, para quedar debidamente comprobado, requiere los siguientes
elementos constitutivos: a) Que haya sido revelado un secreto por el delincuente.
b) Que esa comunicacién sea hecha sin justa causa y, a la vez, sin el
consentimiento y en perjuicio de la victima del delito. c) Que el secreto llegue al
conocimiento del reo, con motivo de su empleo, y, d) Que el secreto revelado sea
de carécter industrial. Esos cuatro elementos esenciales o especificos del delito,
coinciden con los que, al comentar el articulo 418 del Cédigo Penal Francés,
enumera el tratadista E. Garcon, en su Cédigo Penal anotado. Segun dicho autor,
los elementos constitutivos del delito son: Primero, la existencia de un secreto de
fabrica; segundo, la comunicacién de ese secreto; tercero, la calidad del autor de
dicha comunicacién; y cuarto, la intencién dolosa del agente. Como el Cédigo
Penal vigente no proporciona elementos para ilustrar acerca de lo que por secreto
industrial debe entenderse juridicamente, es necesario precisar la connotacion
legal de esa expresién; Chaveau y Hélie, cuya autoridad cita el comentarista
Garcén, hacen consistir la esencia del delito analizado, en que los medios de
fabricacién que han sido comunicados, pertenezcan exclusivamente a la fabrica, o
que hayan sido inventados para ella; concepto que implica la idea de que se trata
de un procedimiento nuevo. Garc6n difiere de los autores antes citados, pues
considera que para que se cometa el delito, no es necesario que se trate de un
procedimiento o sistema nuevo, ya que esto implicaria una confusién entre el
derecho de patentar un invento y la existencia de un secreto de fabrica, nociones
que son totalmente diversas, pues lo importante, juridicamente hablando, es que
el procedimiento sea desconocido en la época en que se dice cometido el delito,
aunque en épocas anteriores haya sido conocido y empleado el mismo
procedimiento, con tal de que en la actualidad, por haber dejado de usarse, haya
sido olvidado y, por esa causa, para quién lo conoce, constituya una ventaja de
caracter industrial. Garcon considera que el secreto industrial o de fébrica,
consiste en un procedimiento industrial, sea o no patentable, pero que solamente
es conocido por un limitado numero de industriales, quienes han sustraido el
conocimiento del mismo, a sus competidores, o, de otra manera, el procedimiento
de fabricacién que por no estar al alcance de todos, representa para su duefio un
valor mercantil, de tal manera que su divuigacién le reporte un perjuicio apreciable.
Concordando este conjunto de principios con nuestra legislacién, puede
establecerse que por secreto industrial o de fdbrica, se entiende una idea © un
procedimiento que, dentro de las condiciones normales que predominan en el
mercado, no es conocido sino por limitado nimero de personas y es desconocido
por los demas, especialmente por aquél que se beneficia conociéndolo
delictuosamente. Seria antijuridico afitnar que para que exista un secreto
industnial, fuera necesario demostrar que determinada idea o procedimiento, era
desconocido en lo absoluto, por cualquier ofra persona, pues semejante
afimacion lievaria al absurdo, ya que, dando tal connotacién al concepto secreto,
se haria nugatoria la disposicién penal respectiva, pues es fisica y legalmente
imposible comprobar que un procedimiento o una idea, sean totalmente
desconocidos en todo el mundo. Si se atiende al espiritu que anima al precepto
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analizado, que trata de proteger a los industriales o inventores contra la posible
deslealtad de sus colaboradores, impidiendo que éstos transmitan las nociones y
los conocimientos que hayan adquirido por razé6n de su empleo, antes de que el
fabricante o el inventor haya podido utilizarlos y patentarios, se comprende que
basta con que, efectivamente, el secreto de que se trate constituya una nocién
desconocida para la mayor parte de los competidores, para estimar comprobado
ese elemento del cuerpo del defito de referencia. Los articulos 210 y 211 del
Cédigo Penal vigente, no sefialan como elemento del cuerpo del delito, la
necesidad de anular previamente una patente obtenida de modo fraudulento, y
que posiblemente es el resultado de la comunicaciéon delictuosa de un invento, y
esto sucede, porgue los principios contenidos en la Ley de Patentes, no pueden
regir la situacion anterior a la declaracion pone término al secreto de cardcter
industrial que trata de reservarse; el Codigo Penal es la nomma aplicable a la
garantia de los derechos de quien posee un procedimiento industrial, en vias de
ser patentada y aun no lo esta.

B) Secretos Industriales.

Tesis aislada, publicada en el Semanario Judicial de la Federacién, Quinta
Epoca, tomo: XXXVIII, pagina: 1383, dentro del Amparo Penal en Revision
14772/32. Alter Max, el 6 de julio de 1933. Por mayoria de tres votos por la
Primera Sala de ia SCJN.

Los secretos de caracter industrial pueden clasificarse en patentables y no
patentables, y con relacién a los primeros, es preciso distinguir dos épocas: la
primera, comprende el periodo de gestacién del invento, cuando todavia no ha
sido divuigado el procedimiento industrial nuevo o desconocido, que constituye
propiamente el secreto; y la segunda, que principia cuando, a consecuencia de
una framitacion de la patente, ha sido anulado el secreto que rodeaba al
procedimiento patentable. Cada una de estas épocas se rige por distintos
preceptos juridicos: el Cédigo Penal tiene como campo propio la primera de ellas,
en que el industrial necesita ser protegido contra la deslealtad de quienes le
rodean y los fines de esa proteccion son de cardcter ético. La Ley de Patentes
reglamenta la segunda época, en que ya interviene un nuevo factor, consistente
en el interés social por sostener la patente, y sus fines son econémicos. En
consecuencia, se comprende, sin dificultad, que puede comprobarse el cuerpo del
delito de revelacién de secreto industnial, sin que forzosamente haya de obtenerse
la nulidad de una patente lograda a través de la comunicacion delictuosa de ese
mismo secreto, pues el delito puede ser cometido durante la época sustraida al
régimen de la Ley de Patentes.

C) Transferencia de Tecnologia, La guarda de Secretos Comerciales o
Industriales no cesa por haber terminado el contrato de.
Criterio sostenido por unanimidad de votos por el Tercer Tribunal Colegiado en
Matena Administrativa del Primer Circuito, en el Amparo en Revision 486/78.
Harbison Walker Refractries Company, el 30 de junio 1978, consultable dentro
de la Séptima Epoca, del Semanario Judicial de la Federacién, tomo: 109-114,
Sexta Parte, pagina: 222.
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Las clausulas de guarda de secretos incluidas en los contratos sobre transferencia
de tecnologla, coinciden en la obligacién para el adquirente de la tecnologla, de no
divulgar un conocimiento o sistema al que se tenido acceso en virtud de la
prestacién de servicios técnicos, ni de hacer otro uso del mismo especificado. En
efecto, el uso de una patente o método puede ser facilitado, pero con la
prohibicién de hacerlo del conocimiento de otras personas salvo de aquéllos
directamente relacionados con el mismo, e inclusive se puede obligar al receptor a
incluir en los contratos de trabajo que celebre con sus empleados, una clausula en
la que éstos se comprometan a guardar el secreto comercial o industrial, al cual
ibgicamente tendran acceso como consecuencia de la labor especifica que
desempeiian dentro de la empresa, situacién juridica que se surte en la
generalidad de los contratos de transferencia de tecnologia. Ahora bien, ta
obligacién aludida tiene vigencia por el término del contrato que la contiene, ya
que fa finalidad de la misma es fundamentalmente la de impedir que terceras
personas, basicamente competidoras, lleguen a conocer secretos industriales,
causando un dafio tanto al preceptor de tecnologia, como al transmisor; sin
embargo, aquella obligacién no cesa el momento de concluir el término de
vigencia del contrato, en virtud de que la misma no depende de la Ley de
Transferencia de Tecnologfa, ni de los convenios que al respecto se hagan,
surtiendo sus efectos con independencia de las prestaciones que constituyen el
objeto real del contrato o sea en forma extracontractual, en virtud de que tal
situacion juridica no se encuentra prevista dentro de las prohibiciones a que alude
el articulo 70. de la ley citada, puesto que en las 14 fracciones que contiene aquel
precepto sélo hace referencia en forma limitativa a los casos en que no se puede
registrar un contrato o convenio, mas no se establece la situacién de que al
fenecer un contrato, también cesen los efectos de la cldusula de guarda de
secretos.

D) liicito Civil. Lo constituye la transmisiéon de conocimientos técnico-
cientificos no patentables, cuando un empleado se ha obligado a
no divulgarlos.

El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en el Amparo
Directo 825/88. Imperial, S.A. y otros, el 6 de mayo de 1988, pronuncié por
unanimidad de votos, el presente criterio, el cual es accesible en Semanario
Judicial de la Federacién, Octava Epoca, tomo: |, Segunda Parte-1, Enero a
Junio de 1988, pagina: 333.

La circunstancia de que no se genere el derecho de la sociedad que tuvo caracter
de patrén a la reparacion del dafto directamente del contrato de transferencia de
tecnologia y del registro de éste, no significa que tal derecho no se encuentre
protegido por la ley, puesto que el mismo deriva del compromiso de no divulgacion
que el empleado contrajo con ella, mediante el cual se obligé a no revelar a
terceras personas y a no aprovechar para si aun después de concluido el contrato
de trabajo, los conocimientos técnico-cientificos motivo de la controversia, porque
dicha sociedad adquiri6 el derecho a la reparacién del dafio, en caso de que la
divulgacion se hiciera; compromiso éste que si bien recae sobre conocimientos no
patentables y, por ende, susceptibles de ser aprovechados por cualquiera
persona, no por ello transgrede normas de orden publico, ni prohibitivas, puesto
que la Ley de Invenciones y Marcas no dispone que los conocimientos no
patentables deban considerarse por ese solo hecho necesariamente como del
dominio publico, lo que significa que mientras éstos no pasen a este dominio,
pertenecen exclusivamente al acervo de la persona que los posee, quien al
amparo del derecho privado puede celebrar transaccién sobre los mismos,
limitando su propagacion mediante la obtencibn de compromisos de no
divulgaciéon que no son mas que obligaciones de no hacer, que obtiene de
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aquellas personas a quiénes ha de transmitirlos y, por tanto, unicamente pueden
ser aprovechados estos conocimientos por quiénes sean autorizados para elio; de
tal suerte que si la persona a quien le son transmitidos se obliga a no divulgarios y
posteriormente os revela a terceros, incurre con ello en el ilicito sancionable por el
articulo 1910 del Cédigo Civil para el Distrito Federal, en relacién con el 2028 del
mismo ordenamiento, dado que no se puede considerar apegada a las buenas
costumbres ia transmisién que se hace a terceras personas de este tipo de
conocimientos, cuando el individuo que los difunde se ha obligado previamente a
no hacerlo, ilicito este que también cometen aquellas personas a quiénes les son
transmitidos, asi como fas demas que intervienen en ese acto, puesto que su
conducta debe considerarse igualmente contraria a las buenas costumbres a
menos que demuestren que su participacion en los hechos fue de buena fe.

E) Secreto Industrial. Lo Constituye también la Informacién Comercial
que sitia al empresario en posicion de ventaja respecto a la
competencia.

Tesis: 1.40.P.3 P, sostenida por unanimidad de votos por el Cuarto Tribunal
Colegiado en Matena Penal del Primer Circuito en el Amparo en Revision
504/96. Por el Agente del Ministerio Plblico Federal, adscrito al Juzgado
Décimo de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal. 20 de agosto de
1996, examinable en la Novena Epoca, del Semanario Judicial de la
Federacion y su Gaceta, tomo: IV, pagina: 722.

El secreto industrial io constituye no sélo la informacién de orden técnico, sino

también comercial, por constituir un valor mercantil que o sitia en una posicién de

ventaja respecto a la competencia, tal y como lo dispone el articulo 82 de la Ley

de la Propiedad Industrial, que faculta al comerciante o industrial a determinar qué

informacion debe guardar y otorgarle el cardcter de confidencial, porque le
signifique obtener una ventaja competitiva frente a terceros.

8. TRATADOS INTERNACIONALES.

De conformidad con el articulo 133 de la CPEUM, “todos los tratados que estén
de acuerdo con la misma y que se celebren por el Presidente de la Republica,
con aprobacién del Senado, seran Ley Suprema de toda la Union.” De éste
precepto se destaca el caracter de observancia, aplicacién e interpretacion que
se les concede en el derecho positivo mexicano, a los acuerdos y tratados que
se exponen a continuacién y en especifico, al andlisis de las disposiciones
contenidas en materia de propiedad industrial que hacen referencia a la
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proteccion de los secretos industriales, para poder asi apuntar las diferencias y

semejanzas entre dichos ordenamientos Iegales.°°

A) Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial.

Este Convenio, da origen a la Uni6n de Paris y con ella a la regulacién
Internacional de la Propiedad Industrial, fue suscrito el 20 de marzo de 1883 y
ha sido revisado en Bruselas, el 14 de diciembre de 1909; Washington, el 2 de
junio de 1911; La Haya el 6 de noviembre de 1925; Londres 2 de junio de 1934;
Lisboa, el 31 de octubre de 1958 y Estocolmo, 14 de julio de 1967.

México es parte de Ia'Convencién de Paris, desde el 7 de septiembre de 1903,
y de su revisién en Estocolmo desde el 26 de julio de 1976, la cual fue
publicada en el DOF, el 27 del mismo mes y afio0.®

El convenio consta de 30 articulos donde tal y como lo sefala su articulo
primero, regula: “las patentes de invencién incluyendo en ellas las patentes de
introduccién o importacién, certificados de invenciéon, patentes, los modelos de
utilidad, los dibujos y modelos industriales, las marcas de fabrica o de comercio
y las marcas de servicios, el nombre comercial,' las indicaciones de
procedencia o denominaciones de origen asi como represion de la
competencia desleal”.

% Tratado. “Nombre genérico por el que se denomina cualquier acuerdo entre dos 0 méas
estados u otros sujetos, sometido al derecho intemacional y que crea una obligacién juridica
para los mismos. En materia de tratados intemacionales se encuentra regulado por la
Convencién de Viena de! 23 de mayo de 1969. Sus etapas normales son la negociacion, la
gdopcién del texto, su autenticacién, firma y ratificacion y publicaciéon”. http://www.sre.gob.mx.

Como el Convenio de Paris de 31 de octubre de 1958, para la proteccién de la propiedad
industrial, fue aprobado por la Camara de Senadores, y se expidi6 el decreto promulgatorio
correspondiente (Diano Oficial de la Federacién de 31 de diciembre de 1962), debe estimarse
que de conformidad con el articulo 133 de la Constitucion General de la Republica tiene
categoria de Ley Suprema de la Unién, por lo cual las autoridades competentes estan
obligadas a acatarlo y, en consecuencia, a proteger legalmente, mediante su registro, las
marcas de servicio. Séptima Epoca, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Apéndice de 1995, Tomo
Ill, Parte: SCJN, Tesis: 44, Pagina: 33.
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Cabe destacar, que propiamente en el convenio, no aparece de forma expresa
regulada la figura del secreto industrial, siendo en su articulo 10 Bis, dentro del
ambito de la competencia desleal donde se encuentra su proteccion, dispositivo
normativo, que se transcribe a continuacion: '

“1) Los paises de la Uni6n est4n obligados a asegurar a los nacionales de los
paises de la Unién, una proteccién eficaz contra la competencia desleal.

2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a
los usos honestos en materia industrial o comercial.

3) En particular deberén prohibirse:

1. Cualquier acto capaz de crear una confusién, por cualguier medio que sea,
respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de
un competidor; ’

2. Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el
establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un
competidor;

3. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio,
pudieren inducir al pablico a error sobre la naturaleza, el modo de fabricacién, las
caracteristicas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos”.

Con base en lo anterior y como ya se establecié en el contenido del capitulo
primero del presente trabajo, la figura del secreto industrial, ha sido
comprendida en diferentes materias, encontrado su origen dentro del contenido
del Convenio de Paris en forma genérica, dentro del ambito de la propiedad
industnial y en especifico, en la esfera de la represion a la competencia desleal.

B) Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)

El ADPIC,*? que entré en vigor en México desde el 1 de enero de 2000, se ha
considerado hasta la fecha como el acuerdo multilateral mas completo sobre
propiedad intelectual que existe. Las esferas que comprende son: derechos de
autor y derechos conexos, marcas, indicaciones geograficas, dibujos y modelos
industriales, patentes variedades vegetales, esquemas de trazado e

% (Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organizacién Mundial de
Comercio) de 1994. Fimado el 15 de Abril de 1994 (Acta Final de la Ronda de Uruguay de
Negociaciones Comerciales Multilaterales) dep6sito del instrumento de ratificacién el 31 de
agosto de 1994, publicado en el DOF, el 30 de diciembre de 1994. articulos 3 y 4 vigentes
desde la entrada en vigor del Acuerdo.
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informaciéon no divulgada (incluyendo secretos comerciales y datos de

pruebas).

En el texto del acuerdo, en su parte Il, Normas relativas a la existencia, alcance
y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, se nombra a la Seccién 7:
Proteccién de la informacion no divulgada y el articulo 39 prescribe:

“1. Al garantizar una proteccién eficaz contra la competencia desleal, de
conformidad con lo establecido en el articulo 10bis del Convenio de Paris (1967),
los Miembros protegeran la informacién no divulgada de conformidad con el
parrafo 2, y los datos que se hayan sometido a los gobiernos o a organismos
oficiales, de conformidad con el parrafo 3.

2. Las personas fisicas y juridicas tendrén la posibilidad de impedir que la
informacién que esté legitimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea
adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los
usos comerciales honestos, en la medida en que dicha informacién:

a) Sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuracién y
reunion precisas de sus componentes, generalmente conocida ni facilmente
accesible para personas introducidas en los circulos en que normalmente se utiliza
el tipo de informacién en cuestion; y

b) Tenga un valor comercial por ser secreta; y

¢) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para manteneria
secreta, tomadas por la persona que legltimamente la controla.

3. Los Miembros, cuando exijan, como condicién para aprobar la comercializacion
de productos farmacéuticos o de productos quimicos agricolas que utilizan nuevas
entidades quimicas, la presentacion de datos de pruebas u otros no divuigados
cuya elaboracién suponga un esfuerzo considerable, protegeran esos datos contra
todo uso comercial desleal. Ademas, los Miembros protegeran esos datos contra
toda divulgacion, excepto cuando sea necesario para proteger al publico, o salvo
que se adopten medidas para garantizar la proteccién de los datos contra todo uso
comercial desleal”.

Este instrumento intemacional, expresa la obligacién de los paises contratantes
de proteger la informacién no divulgada contra los actos de competencia
desleal previstos en el articulo 10 Bis del Convenio de Paris, contra cualquier
acto de divulgacién, apoderamiento o uso por terceros no autorizados de ésta y
la aportada a algun organismo gubernamental u oficial como condicién para
aprobar la comercializacién de ciertos productos. Para lo cual, exige como
elementos constitutivos, el caracter secreto de la informacién, su valor
comercial y la adopcién de medidas para su preservacion.
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Si bien el ‘acuerdo no tataloga .a Ia informacién no divulgada como un derecho
de propiedad, lo cierto ‘es que wvoncede a las personas que tengan
legitimamente su control, la posibilidad de impedir.que se divulgue, adquiera o
utilice por terceros sin su :consentimiento y de manera contraria a los usos
-comerciales honestos, (incumplimiento ‘de contratos, abuso de confianza, la

instigacién a la infraccién, etc.)

£1-.ADPIC, también hace referencia sobre los datos de pruebas y otros datos no
divulgados cuya presentacién exijan sus miembros, tomo condicién para
aprobar la comercializacion de productos farmacéuticos o de productos
guimicos agricolas que utilizan nuevas entidades quimicas, con la finalidad de
«evitar todo uso :comercial desleal, excepto cuando sea necesario para proteger
al publico o salvo que se adopten medidas para garantizar la proteccién de los
datos contra todo uso-comerciai desleal.

«C) Tratado de Libre Comercio de América del Norte -entre Canada,
Estados Unidos y México (TLCAN)
EL TLCAN fue firmado el 17 de diciembre de 1992, aprobado por e! Senado,
por decreto publicado en -el DOF, el 8 de diciembre de 1993, promulgado por
decreto del 20 de diciembre de 1993 y vigente en México desde el 1 de enero
de 1994.

El Tratado en su Sexta Parte, Capitulo XVII Propiedad Intelectual, establece en
su articulo 1711 Secretos Industriales y-de Negocios lo siguiente:

“1.-Cada una de las partes proveera a cualquier persona los medios legales para
impedir que los secretos y de negocios que se revelen, adquieran o usen por otras
personas sin el consentimiento de la persona que legalmente tenga bajo control la
informacién, de manera contraria a las practicas leales del comercio en la medida
en que:

a)La informacion sea secreta, en el sentido de que, como conjunto o en la
configuraciéon y composicion precisa de sus elementos no sea conocida en general
ni facilmente accesible a las personas que normalmente manejan el tipo de
informacion de que se trate,

b) La informacién tenga un valor comercial efectivo o potencial por ser secreta, y

¢) en las circunstancias dadas la persona que legalmente la tenga bajo control
haya adoptado medidas razonables para manteneria secreta.
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2.- Para otorgar la proteccién, cada una de las partes podré exigir que un secreto
industrial o de negocios conste en documentos, medios electrénicos o magneéticos,
discos 6pticos, microfilimes, peliculas u otros instrumentos similares.

3.- Ninguna de las partes podra limitar la duracion de la proteccién para los
secretos industriales o de negoclos, en tanto existan las condiciones descritas en
el pamrafo 1.

4.- Ninguna de las partes desalentara ni impedira el licenciamiento voluntario de
secretos industriales o de negocios imponiendo condiciones excesivas ©
discriminatorias a tales licencias, ni condiciones que diluyan el valor de los
secretos industriales o de negocios industriales o de negocios.

5.- Si, como condicion para aprobar la comercializacién de productos
farmoquimicos o de productos agroquimicos que utilicen nuevos componentes
quimicos, una de las partes exige la presentacién de datos sobre experimentos o
de datos de otro tipo que no se hayan publicado y que sean necesarios para
determinar la seguridad y eficacia del uso de dichos productos, esa parte
protegera los datos que presenten las personas contra la divulgacién cuando la
generacién de tales datos implique un esfuerzo considerable, excepto cuando la
publicacién sea necesaria para proteger al plblico o salvo que se adopten
medidas para garantizar fa proteccién de los datos contra todo uso comercial
desleal.

6.- Cada una de las partes dispondra que, respecto a los datos sefialados en el
pérrafo 5 que sean presentados a la parte después de la fecha de entrada en vigor
de este tratado, ninguna persona distinta a la que los haya presentado pueda, sin
autorizacion de esta Ultima, contar con tales datos en apoyo a una solicitud para
aprobacién de un producto durante un periodo razonable después de su
presentacién. Para este fin, por periodo razonable se entender4 normalmente un
lapso no menor de cinco afos a partir de la fecha en que la parte haya concedido
a la persona que produjo los datos la aprobacién para poner en el mercado su
producto, tomando en cuenta la naturaleza de los datos y los esfuerzos y gastos
de las personas para generarlos. Sujeto a esta disposicién nada impedira que una
parte lleve a cabo procedimientos sumarios de aprobacién para tales productos
sobre la base de estudios de bioequivalencia o biodisponiblidad.

7.- Cuando una de las partes se apoye en una aprobacién de comercializacién
otorgada por otra de las partes, el perfodo razonable de uso exclusivo de la
informacién proporcionada para obtener la aprobacién se iniciard a partir de la
fecha de la primera aprobacién de comercializacién”.
Con lo anterior, El TLCAN, prevé la proteccion que los estados contratantes
deben otorgar para impedir cualquier acto de revelacion, apropiacién o uso no
autorizado de informacién secreta con valor comercial y en relacién con la cual
se hayan adoptado medidas razonables para su preservaciéon; destacandose el
hecho de que resulta optativo para las partes, el exigir que el secreto industrial
o de negocios requiera, para su constitucién, contenerse en un soporte
material.

Se prescribe en su contenido, la obligacién de los estados contratantes de
garantizar la seguridad de la informacién aportada a organismos
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gubemamentales con el objeto de obtener una aprobacién para la
comercializacion de ciertos productos. Asi como la prohibicién a los estados
contratantes, de limitar la duracién de la proteccion de los secretos industriales
o de negocios a un periodo determinado ajeno a la natural preservacion de la
reserva de la informacion materia del mismo.

D) Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos
Costa Rica

El TLC entre los gobiemos de Costa Rica y México, firmado el 5 de abril de
1994, aprobado por decreto publicado en el DOF el 21 de junio de 1994,
promuligado por decreto publicado en el mismo medio de difusién el 10 de
enero de 1995, y vigente en México desde el 1 de enero de 1995 es un
instrumento internacional que denomina su Capitulo XIV Propiedad Intelectual
y dedica su articulo 14-19 a la proteccién de a informacion no divulgada como
sigue:

“4. Cada parte conocedera proteccién a los secretos industriales o comerciales,
entendidos éstos como aguellos que incorporan informacion de aplicacién
industrial o comercial que, guardada con caracter confidencial, signifique para una
persona obtener o mantener una ventaja competitiva frente a terceros en la
realizacion de actividades econémicas.

2. Las personas fisicas y juridicas tendran los medios legales para impedir que los
secretos industriales o comerciales se revelen, adquieran o usen por terceros sin
el consentimiento de Ila persona que legalmente tenga bajo control la informacién,
de manera contraria a las practicas leales del comercio, tales como el
incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigacién a la infraccion y
la adquisicién de informacién no divulgada por terceros que supieran, 0 que no
supieran por negligencia grave, que la adquisicién implicaba esas practicas,
siempre que:

a) la informacién sea secreta, en el sentido de que, como conjunto o en la
configuraciébn y composicién precisas de sus elementos, no sea conocida en
general ni facilmente accesible a las personas integrantes de los circulos que
normalmente manejan el tipo de informacién de que se trate;
b) la informacién tenga un valor comercial por ser secreta; y
c) en las circunstancias dadas, la persona que legalmente la tenga bajo control
haya adoptado medidas razonables para manteneria secreta.

3.- Si como condicién para aprobar la comercializacion de bienes farmoquimicos o
de bienes agroquimicos que utilicen nuevos componentes quimicos, una parte
exige la presentacién de datos sobre experimentos o de datos de otro tipo que no
se hayan publicado y que sean necesarios para determinar la seguridad y eficacia
del uso de esos bienes, esa parte protegera los datos que presten las personas
cuando la generacién de esos datos implique un esfuerzo considerable, excepto
cuando la generacién de esos datos implique un esfuerzo considerable, excepto
cuando la publicacién sea necesaria para proteger al publico o salvo que se
adopten medidas para garantizar la proteccién de los datos contra todo uso
comercial desleal.
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4 - Para otorgar la proteccion a que se refiere este articulo, cada parte podra exigir
que un secreto industrial conste en documentos, medios electrénicos ©
magnéticos, discos épticos, microfilmes, peliculas u otros instrumentos similares.

5.- Cada parte no podra limitar la duraciéon de la protéccién para los secretos
industriales o comerclales mientras existan las condiciones descritas en los
literales a), b) y c) del parrafo 2.

6.- Ninguna parte desalentara ni impedira el licenciamiento voluntario de secretos
industriales o comerciales imponiendo condiciones excesivas o discriminatorias a

esas licencias, o condiciones que diluyan e! valor de los secretos industriales o
comerciales”.

De lo precedente se aprecia que este instrumento interacional precisa como
los elementos constitutivos del secreto industrial o comercial el que la
informacion sea de caracter confidencial, que tenga un valor comercial y que la
persona que la resguarde haya adoptado las medidas razonables para
mantenerla en ese estado.

Otorga a su vez, a las personas fisicas o juridicas, los medios legales
suficientes para impedir la revelacién, adquisicion o uso de un secreto industrial
o comercial, mediante practicas contrarias al comercio, como el incumplimiento
de contratos, el abuso de confianza, y la instigacién a ia infraccién, y se
establecen las condiciones que se deben tomar en ia comercializacién de
bienes farmoquimicos o de bienes agroquimicos que utilicen nuevos
componentes quimicos.

E) Tratado de Libre Comercio del Grupo de los Tres (G3) integrado por
México, Colombia y Venezuela.

Este instrumento intemacional conocido como G-3 fue firmado el 13 de junio de
1984, aprobado por decreto publicado en el DOF el 16 de diciembre de 1994,
promulgado por decreto publicado en el DOF el 9 de enero de 1995 y vigente
en México desde el 1 de enero de 1995; observa la proteccidén de los secretos
industriales en contra de su revelacién, adquisicion o uso no autorizado,
destacando su naturaleza confidencial, su caracter comercial y la adopcion de
medidas razonables, para la preservacion de su caracter secreto, tal y como se

% COMPILACION DE TRATADOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y
PODERES APLICABLES EN LOS PAISES DEL CONTINENTE AMERICANO, Compilador,
Mariano Soni, ASIPI, Quito, Ecuador 1995. p.p. 893 y 894,
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precisa en los términos de su Capitulo XV} denominado Propiedad Intelectual

y-en especial -en los subsecuentes articulos:

“ARTICULO 18-17. PROTECCION DE L:OS SECRETOS INDUSTRIALES.

1.- Quien licitamente tenga control de un secreto industrial estara protegido contra
la revelacién, -adquisicién o uso de tal secreto sin su-consentimiento, de manera
contraria a las practicas leales de comercio, ‘por parte de terceros en la medida
que:

a) la informacién sea secreta en -el gentido de que como conjunto o en la
configuracién y -composicién precisas de sus -elementos, no sea conocida en
general ni facilmente accesible a las personas integrantes de los circulos que
normalmente manejan ell tipo de informacién de que se trate,

b) la informacién tenga un valor comercial efectivo o potencial por ser secreta; y

¢) en las circunstancias dadas, la persona que legaimente la tenga bajo su control
‘haya adoptado las medidas razonables para-mantenerla secreta.

d) La informacién de un secreto industrial necesariamente debera estar referida a
la naturaleza, caracteristicas ofinalidades de los bienes, a los métodos o procesos
de produccién, o a los medios o formas de distribucién o comercializacién de
bienes o prestacién de servicios.

ARTICULO 18-18.INFORMACION NO CONSIDERADA COMO SECRETO
INDUSTRIAL.

1.- A los efectos de este capltulo, no se considerard como secreto industrial
aquella informacién .que sea del dominio publico, la que resulte evidente para un
técnico en la materia o la que deba ser divulgada por disposicién legal o por orden
judicial. .

2.- No se entenderd que entra al dominio publico o que es divuilgada por
disposicién legal, aquella que entra al dominio pliblico o que es divulgada por
disposicién legal, aquella informacién que sea proporcionada a cualquier autoridad
por una persona que la posea, cuando la proporcione a efectos de obtener
licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualquiera otros actos de autoridad.

ARTICULO 18-19. SOPORTE DEL SECRETO INDUSTRIAL.

La informacién que se considere como secreto industrial deberd constar en
documentos, medios electrénicos o ‘magnéticos, discos Opticos, microfilmes,
peliculas u otros elementos similares.

ARTICULO 18-20. VIGENCIA DE LA PROTECCION DEL SECRETO
INDUSTRIAL.

La proteccion otorgada conforme al articulo 1817, perdurara mientras existan las
condiciones alli establecidas.

ARTICULO 18-21. OBLIGACIONES DEL USUSARIO DEL SECRETO
INDUSTRIAL.

1.-Quien guarde un secreto industrial podré transmitiflo 0 autorizar su usc a un
tercero. El usuario autorizado tendré la obligacién de no divulgar el secreto
industrial por ningiin medio.

Solamente podré transferirio o autorizar su uso con el consentimiento expreso de
quien autorizd el uso de ese secreto.

2.- En los convenios en que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia
técnica o provisién de ingenieria basica o de detalle, se podran establecer
cldusulas de confidencialidad para proteger los secretos industriales allf
contenidos. Esas cldusulas precisardn los aspectos que se consideren como
confidenciales.

3- Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto,
desempefio de su profesién o relacién de negocios, tenga acceso a un secreto
industrial sobre cuya confidencialidad se le haya prevenido, debera abstenerse de
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usarlo y de revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que
guarde ese secreto o de su usuario autorizado.

4 - La violacién de lo dispuesto en este articulo sujetara al infractor a las sanciones
penales y administrativas correspondientes, asi como a la obligacion de
indemnizar los perjuicios causados con su conducta, de acuerdo con la legislacion
de cada parte.

ARTICULO 18-22. PROTECCION DE DATOS DE BIENES FARMACOQUIMICOS
O AGROQUIMICOS.

1.- Si como condicién para aprobar la comercializacion de bienes farmoquimicos o
de bienes agroquimicos que utilicen nuevos componentes quimicos, una parte
exige la presentacion de datos sobre experimentos o de otro tipo que no se hayan
publicado y que sean necesarios para determinar su seguridad y eficacia, esa
parte protegera los datos referidos siempre que su generacion implique un
esfuerzo considerable, salvo cuando la publicacién de esos datos sea necesana
para proteger al publico o cuando se adopten medidas para garantizar la
proteccién de los datos contra todo uso comercial desleal.

2.- Cada parte dispondra, respecto de los datos mencionados en el parrafo 1 que
le sean presentados después de la fecha de entrada en vigor de este Tratado, que
ninguna persona distinta a la que los haya presentado pueda, sin autorizacién de
esta ultima, contar con esos datos en apoyo a una solicitud para la aprobacién de
un bien durante un periodo razonable después de su presentacion. Para este fin,
por periodo razonable se entenderd normalmente un ltapso no menor a cinco afios
contados a partir de la fecha en que la parte haya concedido a la persona que
produjo los datos, la aprobacién para poner en el mercado su bien, tomando en
cuenta la naturaleza de los datos y los esfuerzos y gastos de la persona para
generarios. Sujeto a esta disposicién, nada impedira que una parte lleve a cabo
procedimientos sumarnios de aprobacién para esos bienes sobre la base de
estudios de bioequivalencia o biodisponibilidad.

ARTICULO 18-17. PROTECCION DE LOS SECRETOS INDUSTRIALES.

1.- Quien lfcitamente tenga control de un secreto industrial estara protegido contra
la revelacién, adquisicién o uso de tal secreto sin su consentimiento, de manera
contraria a las practicas leales de comercio, por parte de terceros en la medida
que:

a) la informacién sea secreta en el sentido de que como conjunto o en la
configuracién y composiciéon precisas de sus elementos, no sea conocida en
general ni facilmente accesible a las personas integrantes de los circulos que
normaimente manejan ell tipo de informacioén de que se trate,

b) la informacién tenga un valor comercial efectivo o potencial por ser secreta; y

¢) en las circunstancias dadas, la persona que legalmente la tenga bajo su control
haya adoptado las medidas razonables para mantenerla secreta.

d) La informacién de un secreto industrial necesariamente debera estar referida a
la naturaleza, caracteristicas o finalidades de los bienes, a los métodos o procesos
de produccién, o a los medios o formas de distribucién o comercializacién de
bienes o prestacién de servicios.

ARTICULO 18-18INFORMACION NO CONSIDERADA COMO SECRETO
INDUSTRIAL.

1.- A los efectos de este capitulo, no se considerard como secreto industrial
aquelia informacién que sea del dominio publico, ia que resutte evidente para un
técnico en la materia o la que deba ser divulgada por disposicién legal o por orden
judicial.

2.- No se entenderd que entra al dominio plblico 0 que es divuigada por
disposicién legal, aquella que entra al dominio publico o que es divulgada por
disposicioén legal, aquella informacién que sea proporcionada a cualquier autoridad
por una persona que la posea, cuando la proporcione a efectos de obtener
licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualquiera otros actos de autoridad.
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ARTICULO 18-18.SOPORTE DEL SECRETO INDUSTRIAL.

La informacién que se considere tomo secreto industrial debera constar en
documentos, medios electronicos o magnéticos, discos O6pticos, microfiimes,
peliculas u otros elementos similares.

ARTICULO 18-20. MIGENCIA DE LA PROTECCION DEL SECRETO
INDUSTRIAL.

La proteccion otorgada conforme al articulo 1817, perdurard mientras existan las
condiciones alli establecidas.

ARTICULO 18-21. OBLIGACIONES DEL USUSARIO DEL SECRETO
INDUSTRIAL.

1.-Quien guarde un secreto industrial podra transmitido o autorizar su uso a un
tercero. El wsuario autorizado tendré la obligacién de no divuigar el secreto
industrial por ningun medio.

Solamente podra transferiflo o autorizar su uso con el consentimiento expreso de
quien autorizé el uso de ese secreto.

2- En los convenios en que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia
técnica o provision de ingenieria basica o de detalle, se podran establecer
clausulas de confidencialidad para proteger los secretos industriales alli
contenidos. Esas cldusulas precisarén los aspectos que se consideren como
confidenciales.

3.- Toda persona que con motivo de su frabajo, empleo, cargo, puesto,
desempefio de su profesiéon o relacion de negocios, tenga acceso a un secreto
industrial sobre cuya confidencialidad se le haya prevenido, debera abstenerse de
usarlo y de revelarlo sin .causa justificada y sin consentimiento de la persona que
guarde ese secreto o de su usuario autorizado.

4.- La violacion de lo dispuesto en este articulo sujetara al infractor a las sanciones
penales y administrativas comrespondientes, asi como a la obligacién de
indemnizar los perjuicios causados con su conducta, de acuerdo con la legislacion
de cada parte.

ARTICULO 18-22. PROTECCION DE DATOS DE BIENES FARMOQUIMICOS O
AGROQUIMICOS.

1.- Si como condicién para aprobar la comercializacion de bienes farmoquimicos o
de bienes agroquimicos que utilicen nuevos componentes quimicos, una parte
-exige la presentacion de datos sobre experimentos o de otro tipo que no se hayan
publicado y que sean necesarios para determinar su seguridad y eficacia, esa
parte protegeréd los datos referidos siempre que su generacion implique un
-esfuerzo considerable, salvo cuando la publicaciéon de esos datos sea necesana
para proteger al publico o cuando se adopten medidas para garantizar Ia
proteccion delos datos contra todo uso comercial desleal.

2.- Cada parte dispondra, respecto de los datos mencionados en el parrafo 1 que
le sean presentados después de la fecha de entrada en vigor de este Tratado, que
ninguna persona distinta a la que los haya presentado pueda, sin autorizacién de
esta Ultima, contar con esos datos en apoyo a una solicitud para la aprobaciéon de
un bien durante un periodo razonable después de su presentacion. Para este fin,
por periodo razonable se entendera normalmente un iapso no menor a cinco afos
contados a partir de la fecha en que la parte haya concedido a la persona que
produjo los datos, la aprobacién para poner en el mercado su bien, tomando en
cuenta la naturaleza de los datos y los esfuerzos y gastos de la persona para
generarlos. Sujeto a esta disposicién, nada impedira que una parte lleve a cabo
procedimientos sumarios de aprobacién para esos bienes sobre la base de
estudios de bioequivalencia o biodisponibilidad”

® Ibidem. p.p. 922- 924.
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F) Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la
Republica de Bolivia

El Capitulo XVI de Propiedad Intelectual de este acuerdo bilateral, firmado el 10
de septiembre de 1994, aprobado el 28 de diciembre de 1994, promulgado el
11 de enero de 1995 y vigente en México desde el 1 de enero de 1995;
contempla la proteccién a la informacién no divulgada tanto de naturaleza
industrial como comercial, en sus articulos:

“ARTICULO 16-37. PROTECCION DE LOS SECRETOS INDUSTRIALES Y DE
NEGOCIOS.

1. Cada parte otorgaré los secretos industriales y de negocios, entendidos éstos
como aqusllos que incorporan informacién de aplicacion industrial o comercial que,
guardada con caracter confidencial, permita a una persona obtener o mantener
una ventaja competitiva frente a terceros en la realizacion de actividades
econdmicas.

2. Las personas tendran los medios legales para impedir que los secretos
industriales y de negocios se revelen, adquieran o usen por terceros sin el
consentimiento de la persona que legalmente tenga bajo control ia informacion, de
manera contrana a las practicas leales del comercio, tales como el incumplimiento
de contratos, el abuso de confianza, la instigacién a la infraccién y la adquisicion
de informacién no divulgada por terceros que supieran o que no supieran por
negligencia grave, que la adquisicién implicaba esas practicas, siempre que:

a) la informacién sea secreta, en el sentido de que, como conjunto o en la
configuracién y composicion precisas de sus elementos, no sea conocida en
general ni facilmente accesible a fas personas integrantes de los circulos que
normalmente manejan el tipo de informacién de que se trate;

b) la informacién tenga un valor comercial efectivo o potencial por ser secreta; y

¢) en las circunstancias dadas, la persona que legalmente .la tenga bajo control
haya adoptado medidas razonables para manteneria secreta.

3.- Para otorgar la proteccion a que se refiere este articulo, cada parte podra exigir
que un secreto industrial y de negocios conste en documentos, medios
electronicos o magnéticos, discos Opticos, microfilmes, peliculas u otros
instrumentos similares.

4- Ninguna parte podra limitar la duracion de la proteccién para los secretos
industriales y de negocios, en tanto existan las condiciones descritas en los
literales a), b) y ¢) del parrafo 2.

5.- Ninguna parte desalentara ni impedira el licenciamiento voluntario de secretos
industriales y de negocios imponiendo condiciones excesivas o disciminatorias a
esas licencias, o condiciones que diluyan el valor de los secretos industriales o
comerciales.

ARTICULO 16-38. PROTECCION DE DATOS DE BIENES FARMOQUIMICOS O
AGROQUIMICOS.

1.- Si como condicién para aprobar la comercializacién de bienes farmoquimicos o
de bienes agroquimicos que utilicen nuevos componentes quimicos, una parte
exige la presentacion de datos sobre experimentos o de otro tipo que no se hayan
publicado y que sean necesarios para determinar su seguridad y eficacia, esa
parte protegeré los datos referidos siempre que su generacién implique un
esfuerzo considerable, salvo cuando la publicacién de esos datos sea necesaria
para proteger al publico o cuando se adopten medidas para garantizar la
proteccion de los datos contra todo uso comercial desleal.

2.- Cada parte dispondra, respecto de los datos mencionados en el parrafo 1 que
le sean presentados después de la fecha de eritrada en vigor de este Tratado, que
ninguna persona distinta a la que los haya presentado pueda, sin autorizacion de
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-esta ultima, contar con esos datos en apoyo a uma solicitud para la aprobacién de
un bien durante un periodo razonable después de su presentacion.

Para este fin, por periodo razonable se entendera normalmente un lapso no menor
a cinco afios contados a partir de la fecha en que la parte haya concedido a la
persona que produjo los datos, la aprobacién para poner en el mercado su bien,
tomando en cuenta la naturaleza de los datos y los esfuerzos y gastos de la
persona para generarlos. Sujeto a esta disposicién, nada impedira que una parte
lleve a cabo prooedimientos sumarios de aprobaciéon para esos bienes sobre la
base de estudios de bioequivalencla o biodisponibilidad"95

G) Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y la Repubiica de Nicaragua.

Este acuerdo de caracter intermacional, vigeﬁte en México desde el 2 de julio
de 1998, firmado el 18 de diciembre de 1997, aprobado por decreto publicado
en el DOF el 26 de mayo de 1998, promulgado por decreto publicado en el
DOF el 1 de julio de 1998; dedica su Capitulo XVI a la Propiedad Intelectual y
su articulo 17-18 a la proteccién de la informacion no divulgada.

1. Las partes conoederdn proteccion a los secretos industriales o comerciales,
entendidos éstos como aquellos que incorporan informacién de aplicacion
industrial o comercial que, guardada con carécter confidencial, signifique para una
persona obtener o mantener una ventaja competitiva frente a terceros en la
realizacién de actividades econdmicas.

2. Cada Parte se asegurara de que el titular de un secreto industrial o comercial
disponga de los medios legales para impedir que éstos secretos se revelen,
adquieran o usen por terceros sin el consentimiento de la persona que legaimente
tenga bajo control la informacion, de manera contraria a las practicas leales del
comercio, tales como el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la
instigacion a la infraccién y la adquisicién de informacién no divulgada por terceros
que supieran o que no supieran por negligencia grave, que la adquisicién
tmplicaba esas practicas, en la medida en que:

a) la informacién sea secreta, en el sentido de que, como conjunto o en la
configuracién y composicién precisas de sus elementos, no sea conocida en
general ni facilmente accesible a las personas integrantes de los circulos que
normalmente manejan el tipo de informacién de que se trate;

b) la informacién tenga un valor comercial por ser secreta; y

¢) en las circunstancias dadas, la persona que legalmente la tenga bajo control
haya adoptado medidas razonables para mantenerla secreta.

3.- Para otorgar la proteccién, cada Parte podra exigir que un secreto industrial o
comercial conste en dooumentos, medios electrénicos o magnéticos, discos
opticos, microfilmes, peliculas u otros instrumentos similares.

4- Ninguna Parte podra limitar la duracién de la protecciéon para los secretos
industriales o comerciales, mientras existan las condiciones descritas en los
literales a), b) y ¢) del parrafo 2.

5.- Ninguna parte desalentara ni impedira el licenciamiento voluntario de secretos
industriales o comerciales imponiendo condiciones excesivas o discriminatorias a

% Ibidem. p.p. 950 y 951.
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esas ficencias, o condiciones que diluyan el valor de los secretos industriales o
comerciales.

6. Si como condicién para aprobar la comercializacién de bienes farmoquimicos o
de bienes agroquimicos que utilicen nuevos componentes quimicos, una Parte
exige la presentacién de datos sobre experimentos o de otro tipo que no se hayan
publicado y que sean necesarios para determinar la seguridad y eficacia del uso
de esos bienes, esa Parte protegerd los datos que presenten las personas,
cuando la generacién de esos datos implique un esfuerzo considerable, excepto
cuando la publicacién sea necesaria para proteger al publico o salvo que se
adopten medidas para garantizar la proteccion de los datos contra todo uso
comercial desleal.

H) Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la
Republica de Chile.

Firmado en la ciudad de Santiago de Chile, el 17 de abril de 1998, aprobado
por la Camara de Senadores del Honorable Congreso de la Unién el 24 de
noviembre de 1998, segun decreto publicado en el DOF el 30 diciembre del
propio afio promulgado por el Ejecutivo Federal, en cumplimiento de lo
dispuesto en la fraccion |, del articulo 89 de la CPEUM, el 8 de julio de 1999 y
publicado en el DOF el 28 del mismo mes y afio.

El objetivo de este tratado, vigente en México desde el 30 de julio de 1999, es
establecer una zona de libre comercio entre las partes, a través de los
principios de trato nacional, trato de nacién mas favorecida y transparencia,
para estimular la expansién y diversificacion del comercio, eliminando sus
barreras, facilitando la circulacion de bienes y servicios, promoviendo
condiciones de competencia ieal, aumentando sustancialmente las
oportunidades de inversién; protegiendo y haciendo valer los derechos de
propiedad intelectual, creando procedimientos eficaces para su aplicacién
cumplimiento y para la solucién de controversias.

Su Capitulo XV, se dedica a la Propiedad Intelectual, el cual si bien no
establece de forma expresa la proteccién de la informacion no divulgada entre
las partes, entre ella a los secretos industriales o comerciales, la relacionan con
otros convenios sobre propiedad intelectual como el Convenio de Paris,

obligadndose a aplicarse al respecto al menos sus disposiciones sustantivas.
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No obstante, el tratado en cita, regula la informacién confidencial, desde los
aspectos del control de las practicas abusivas o contranas a la competencia y
desde la perspectiva del derecho de inspeccién e informacién de mercancias

con fines aduaneros que tienen las partes.

1) Tratado de Libre Comercio entre México y la Unién Europea.

Lo que se conoce como el Tratado de Libre Comercio entre México y la Uni6én
Europea,“‘? en realidad son tres instrumentos firmados el 23 y 24 de febrero de
2000, aprobados por decreto publicado en el DOF, el 6 de junio de 2000,
promulgados por decreto publicado en el DOF el 26 de junio de 2000 y que se

denominan:

1. Acuerdo de Asociacion Econdmica, Concertacion Politica y Cooperacion
entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y sus Estados
Miembros, por la otra. Contiene 60 articulos divididos en 8 titulos, donde
establece que su finalidad es fortalecer las relaciones comerciales vy
econdmicas entre las partes sobre la base de la reciprocidad y el interés
comun, a través de la liberacion del comercio de conformidad, con las normas
de la OMC.

El Titulo V, del acuerdo se denomina Contratacién Publica, Competencia,
Propiedad Intelectual y deméas Disposiciones Relacionadas con el Comercio, y
el articulo 12, sefiala el compromiso que tienen las partes de otorgar proteccion
a los derechos propiedad intelectual, incluyendo la competencia desleal en
términos del articulo 10 bis del Convenio de Paris y la proteccion de la

informacién confidencial.

% La Comunidad Europea, hoy Union Europea, fue creada tras la Segunda Guerra Mundial,
cuando Francia propuso oficialmente crear una federacion europea, su proceso de integracion
se inicié el 9 de mayo de 1950, conformandose inicialmente por seis palises: Bélgica, Alemania,
Francia, ltalia, Luxemburgo y los Paises Bajos, posteriormente en 1973 se adhirieron
Dinamarca, lfanda y Reino Unido; en 1981 Grecia, en 1986 Espafia, Portugal y en 1995
Austnia, Finlandia y Suecia.
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2. La Decisi6bn del Consejo Conjunto de dicho Acuerdo. Su objetivo es la
liberalizacién progresiva y reciproca del comercio de servicios, de la inversién y
pagos, asegurar la proteccion adecuada y efectiva de los derechos de
propiedad intelectual, de conformidad con las normas intemacionales mas
exigentes; y el establecimiento de un mecanismo de solucién de controversias.

El articulo 36, de la decisién, se refiere a la confimacion de las partes de sus
obliQaciones derivadas de convenciones multilaterales sobre propiedad
intelectual, tales como el ADPIC y el Convenio de Paris, entre otros, por lo que
la proteccién de la informacion confidencial o no divulgada, sera obligatorna
para ellas en tales términos.

3. El Acuerdo iInterino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el
Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea. Es un
tercer instrumento que consta de declaraciones conjuntas por medio de las
cuales las partes convienen establecer los acuerdos necesarnos para alcanzar
los objetivoé siguientes: la liberalizacion progresiva y reciproca del comercio de
bienes, la apertura de los mercados convenidos de contratacion publica de las
Partes; el establecimiento de un mecanismo de cooperacién en materia de
competencia; el establecimiento de un mecanismo de consultas en materia de
asuntos de propiedad intelectual; y el establecimiento de un mecanismo de
solucion de controversias.

J) Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el
Estado de Israel
E!l TLC entre México e Israel, fue firmado el 10 de abril de 2000, aprobado por
decreto publicado en el DOF, el 2 de junio de 2000, promulgado por decreto
publicado en el DOF, el 28 de junio de 2000 y vigente en México desde el 1 de
julio de 2000.

Los objetivos del presente Tratado entre las Partes, se basan en los principios
de trato nacional, trato de nacién mas favorecida y transparencia, con la
finalidad de eliminar obstaculos al comercio, facilitando la circulacién
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transfronteriza de bienes y servicios, promoviendo condiciones de competencia
leal en la zona de libre comercio; aumentando sustancialmente las
oportunidades de idnversion; creando procedimientos eficaces para la
aplicacion, administracion, cumplimiento y selucién de controversias de este
Tratado, asi como mejorar sus beneficios al establecer lineamientos para la
ulterior cooperacion bilateral y multilateral.

Para lo cual, las partes confirman dos -derechos y -obligaciones existentes entre
ellas conforme al Acuerdo sobre la OMC, incluyendo el GATT de 1994 y otros
acuerdos de los que sean parte, como el Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad intelectual relacionados con el Comercio, tal y como se
establece dentro de su articulo 7-05, del Capitulo VI, nombrado Derechos y
Obligaciones de la OMC.

Atento a lo cual la proteccion a los secretos industriales en el TLC entre México
e Israel, gueda sujeto a la proteccién que de la informacion no divulgada,
otorga el articulo 39 del ADPIC, acuerdo internacional, ya abordado en el
desarrollo del presente capitulo.

K) Tratado de Libre Comercio entre jos Eshdo;s Unidos Mexicanos,
Guatemala, Honduras y El Salvador

El objetivo del TLC con el nombrado Triangulo del Norte”, es €l establecer una
zona de libre comercio de conformidad con lo dispuesto en el Articulo XXIV del
GATT de 1994 y en el Articulo V del El Acuerdo General sobre el Comercio de
Servicios (AGCS)® y de conformidad con las normas aplicables del derecho
internacional, entre ellas las relativas a la proteccion de los derechos de

%7 Firmado el 29 de junio de 2000, Decreto aprobatorio publicado en el DOF el 18 de enero de
923001, vigente en México desde el 1 de enero de 2001

La creacion del AGCS fue uno de los logros principales de la Ronda Uruguay, cuyos
resultados entraron en vigor en enero de 1995. El AGCS se inspir6 basicamente en los mismos
objetivos que su equivalente en el comercio de mercancias, el Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT): crear un sistema crelble y fiable de nomas
comerciales intemacionales; garantizar un trato justo y equitativo a todos los parlicipantes
(principio de no discriminacién), impulsar la actividad econémica mediante consolidaciones
garantizadas y fomentar el comercio y el desarrollo a través de una liberalizacion progresiva.

Véase en http://iwww.wto.org.
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propiedad intelectual, y las disposiciones sustantivas de! Convenio de Berna, el

Convenio de Ginebra, la Convencion de Roma y el Convenio de Paris.

Atento a lo cual dedica el Capitulo XVI, a la Propiedad Intelectual y su Seccién

G - ala Informacién no divulgada, bajo los siguientes términos:

Articulo 16-36. Proteccién de la informacién no divulgada.

1. Al garantizar una proteccién eficaz contra la competencia desleal, las Partes
protegeran la Informacion no divulgada de conformidad con el parrafo 2, y los
datos que se hayan sometido a los goblemos u organismos oficiales, de

conformidad con el articulo 16-37.

2. Las personas fisicas y juridicas tendran la posibllidad de impedir que la
informacién que esté legitimamente bajo su control, se divuigue a terceros, o sea
adquinda o utilizada por terceros sin su consentimiento, de manera contraria a los

usos comerciales honestos, en la medida en que dicha informacion:

a) sea secreta, en el sentido que, como conjunto o en la configuracién y
composicion precisa de sus elementos, no sea conocida en general ni sea
facilmente accesible a las personas integrantes de los circulos que normaimente

manejan el tipo de informacién de que se trate;
b) la informacién tenga un valor comercial por ser secreta; y

c) en las circunstancias dadas, haya sido objeto de medidas razonables

para mantenerla secreta por la persona que legalmente la tenga bajo control.

3. Para otorgar la proteccion, cada Parte podra exigir que un secreto industnal
conste en documentos, medios electrénicos o magnéticos, discos Opticos,

microfilmes, peliculas u otros instrumentos similares.

4. Ninguna Parte podré limitar la duracion de la proteccién para los secretos
industriales o comerciales, mientras existan las condiciones descritas en el parrafo

2.

5. Ninguna Parte desalentaré ni impedira el licenciamiento voluntario de secretos
industriales o comerciales imponiendo condiciones excesivas o discriminatorias a
tales licencias, ni condiciones que diluyan el valor de los secretos industriales o

comerciales.

Articulo 16-37. Proteccién de datos de bieries farmacéuticos o agroquimicos.

Cada Parte, cuando exija, como condicién para aprobar la comercializacion de
bienes farmacéuticos o de bienes quimicos agricolas que utilicen nuevos
componentes quimicos, la presentacién de datos de pruebas u otros no divulgados
cuya elaboracién suponga un esfuerzo considerable, protegerd esos datos contra
todo uso comercial desleal. Ademas, cada Parte protegera esos datos contra toda
divulgacion, excepto cuando sea necesario para proteger al publico o salvo que se
adopten medidas para garantizar la proteccion de los datos contra todo uso

comercial desleal.

L) Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la

Asociacién Europea de Libre Comercio (EFTA)

La Asociacion Econémica de Libre Comercio integrada por la Republica de

Islandia, el Reino de Noruega, el Principado de Liechtenstein y

la

Confederacion Suiza, celebr6 un TLC con México, el cual fue firmado el 27 de
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noviembre de 2000, aprobado por el Senado el 30 de abril de 2001,
promulgado el 29 de junio de 2001 y en vigor a partir del 1 de julio del mismo

ano.

Este acuerdo intemacional dedica su ANEXO XXI, a la Proteccion de la
Propiedad intelectual, al establecer en su articulo 1°, que la definicién y alcance
de Ia proteccion de la propiedad intelectual, comprende, los derechos de autor,
incluidos los programas de computacién y las bases de datos, asi como los
derechos conexos, las marcas de bienes y servicios, las indicaciones
geograficas, incluidas las denominaciones de origen, los disefios industriales,
las patentes, las variedades vegetales, las topografias de circuitos integrados,
asi como la informacién no divulgada.

Al respecto dentro del articulo 3, instituye como una norma sustantiva adicional,
el que las Partes aseguraran en sus legislaciones respectivas ia proteccion
adecuada y efectiva a la informacion no divulgada, conforme al nivel
establecido en el Acuerdo sobre los ADPIC, en particular en su articulo 39,
ordenamiento ya analizado en el presente apartado.
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CAPITULO TERCERO.
FORMAS DE TRANSMISION, EXPLOTACION Y.PROTECCION DEL
SECRETO INDUSTRIAL.

1. CUESTIONES PRELIMINARES.

El Secreto Industrial constituye para una persona o empresa, un valor
econémico de uso, cambio y una fuente de ingresos, pues su explotacion
comercial da como resultado una actividad lucrativa mediante su transmision a
terceros.

La Ley de la Propiedad Industrial, prevé diversas formas de transmitir y explotar
los derechos que tutela, distinguiéndose entre estos: la licencia, la franquicia y
la cesion.

Aunque los contratos referidos pueden identificarse como comunes en la
transmisién de secretos comerciales e industriales, es de precisarse que la
legislacion de la materia deja abierta la forma en que estos podran realizarse,
entendiéndose en cada caso como un traje a la medida que en cada supuesto,
se encontrara sujeto a las disposiciones contenidas en la reglamentacion civil y
mercantil.

Lo anterior es asi que el articulo 84 de la ley en cita, dispone que la persona
que guarde un secreto industrial podré transmitirlo o autorizar su uso a un
tercero, mientras que su usuario autorizado tendra la obligacién de no divulgar
el mismo por ningtin medio.

Asi mismo establece, que en los convenios por los cuales se transmitan
conocimientos de asistencia técnica, conocimientos técnicos, provision de
ingenieria basica o de detalle, se podran establecer cldusulas de
confidencialidad para proteger los secretos industriales que contemplen, las
cuales deberan precisar los aspectos que se comprenden como confidenciales.
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2. CONTRATO DE CESION DE DERECHOS.
A) Concepto.

La cesion, “es la accion de renunciar o transmitir los derechos de posesion, que
alguien hace a favor de otra persona™.®

Cesioén en sentido general, “es el acto ju.n‘[dmo voluntario y libre, destinado al
traspaso de bienes o derechos de un titular a otro™.'®

Se concibe a la transmisién de los derechos sobre el bien de que se es titular a
un tercero, de cualquier naturaleza y por cualquier titulo. En el caso en estudio,
los secretos industriales pueden ser transmitidos mediante las diversas formas
de cesién que se concibe en virtud de un acuerdo de voluntad del acto de
transmision, o bien, con la extension de los derechos cedidos:

s Cesion voluntaria. Aquélla que su titular ha consentido de forma
expresa al manifestar su voluntad.

s Cesion forzosa. Aquélla ajena a la voluntad del titular o propietario del
bien, pudiendo producirse mediante el otorgamiento de licencias
obligatorias.

s Cesion del derecho de propiedad. La que puede ser total o parcial y
se presenta sobre un bien o una informacién.

¢ Cesién del uso, reconocida en la doctrina como “licencia de uso”,
constituye la simple transmision del derecho a usar el bien o la
informacion objeto del contrato, puede ser exclusiva o limitada en cuanto
a vigencia, territorio y uso determinado. La cesién de uso, es un

“ DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPANOLA, Op. Cit. p. 509.
'® DE PINA VARA, Rafael. Op. Cit. p. 155.
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instrumento adoptado p6r inventores que carecen de capacidad
econdmica para explotar con sus propios recursos su invencion.

3. CONTRATO DE LICENCIA.
A) Concepto.

“Un acuerdo de licencia es una asociacion entre un titular de derechos de
propiedad intelectual (licenciante) y otra persona que recibe la autorizacién de
utilizar dichos derechos (licenciatario) a cambio de un pago convenido de
antemano (tasa o regalia)”.'”!

“Es un acto juridico (convenio o contrato) en virtud del cual el titular de un
derecho sobre una invencién susceptible de explotacion industrial patentada,
registrada (modelo de utilidad o disefio industrial) o mantenida bajo secreto
industrial, autoriza a otro su explotacion, sin desprenderse de la titularidad del
derecho, recibiendo como contraprestacién una suma de dinero que

generalmente se vincula a las ventas o utilidades obtenidas”.'®

En sentido amplio, la licencia se puede definir como el acto juridico por el que
el titular de una patente de invencién, modelo de utilidad, disefio industrial,
marca, secreto industrial, asistencia técnica, autoriza a otro su uso y
éxplotacién sin desprenderse de la titularidad del derecho, autorizacién que
puede pactarse a cambio o no, de una contraprestacion.

En la licencia s6lo se concede el uso del derecho, no se cede el mismo y este
uso no necesariamente es exclusivo, su extensién puede abarcar la totalidad o
parte del derecho y el termitorio que abarca el mismo también debe ser
delimitado.

10! \gase. Wl A
1% PEREZ MIRANDA Rafael, Op Cit. p. 194.
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B) Especies.

s« De comin acuerdo. Cuando las partes expresan su consentimiento y
forma de licenciar total o parcialmente sus derechos de propiedad
industrial.

-« Obligatorias. Son las concedidas por inactividad y transcurso del tiempo
en el uso y explotacion del derecho de propiedad industrial conferido.

El articulo 70 de la LPI, contempla esta figura, al establecer:

“Tratandose de invenciones, después de tres afios contados a partir
de la fecha del otorgamiento de la patente, o de cuatro afios de la
presentacion de la solicitud, segin lo que ocurra mas tarde,
cualquier persona podra solicitar al Instituto la concesion de una
licencia obligatoria para explotaria, cuando la explotacién no se haya
realizado, salvo que existan causas debidamente justificadas”...

e Utilidad Publica. Son las concedidas por el Estado, argumentando
causas de emergencia o seguridad nacional por el tiempo que esas
causas subsistan.

La LPI en su articulo 77 prevé: “Por causas de emergencia o seguridad
nacional y mientras duren éstas, el Instituto, por declaracién que se publicara
en el Diario Oficial, determinara que la explotacién de ciertas patentes pueda
hacerse mediante la concesion de licencias de utilidad publica, en los casos en
que, de no hacerlo asi, se impida, entorpezca o encarezca la produccién,
prestacién o distribucién de satisfactores basicos para la poblacién.

Para la concesion de estas licencias se procedera en los términos del parrafo

segundo del articulo 72 y no podran tener caracter de exclusivas o
transmisibles”.
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Por su objeto pueden ser:

‘Licencia de marcas y otros signos distintivos. Es el acuerdo de

voluntades entre una persona denominada licenciante, quien se obliga a
permitir el uso de un signo distintivo registrado o en tramite a otra
denominada licenciataria, quien por su parte se obliga a pagar la
prestacion convenida en su caso.

Licencia de derechos sobre patentes, registros de modelos de
utilidad y disefios industriales. Pacto celebrado entre dos partes
denominadas licenciante y licenciatario, mediante el cual se autoriza el
uso y explotacién de una patente de invencién, registro de modelo de
utilidad o disefio industrial, mediante el pago de la contraprestacién
convenida en su caso.

Licencia sobre secretos industriales o informacién confidencial. Es
el contrato por medio del cual el licenciante, autoriza al licenciatario para
que use y explote un secreto industrial o comercial mediante el pago de
la contraprestaciéon convenida en su caso.

Por su ambito de aplicacion.

Exclusivas. Cuando se otorgan a un solo licenciatario, para el territorio
que se le asigne y se pacta una contraprestacion.

No exclusivas. Cuando el licenciante otorga dos o mas licencias a
diversos licenciatarios, dentro del mismo territorio, por los mismos
derechos.

C) Marco Legal.

Licencia de derechos sobre patentes, registros de modelos de utilidad y
disefios industriales. La licencia de derechos sobre invenciones, se encuentra
regulada en el Capitulo VI del Titulo Segundo de la LPI, asi como en los
articulos 5, 9, 10,11 y 12 del RLPI. '
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Licencias de uso sobre una marca y otros signos distintivos. Las
disposiciones generales en las licencias de uso de una marca, se encuentran
previstas en el Capitulo VI, del Titulo Cuarto de la LPI, en sus articulos 136,
137, 138, 139, 140, 141, y 150.

Los avisos y nombres comerciales, se rigen por las mismas disposiciones que
las marcas, al no existir disposicién expresa que regule dichas figuras, de
conformidad con lo establecido por los articulos 104 y 112 de la LPI, y 67 de su
Reglamento.

El articulo 174 del citado ordenamiento legal, establece los términos que deben
observarse para licenciar el derecho a usar una denominacién de origen.

El RLPI, en sus articulos 5, 8, 10, 11, 12 y 64 contiene disposiciones que rigen
a las licencias de uso de signos distintivos, en cuanto a las solicitudes y
promociones en las inscripciones de esas licencias.

Licencia de secretos industriales y comerciales. Como ya se expres6 con
antelacion, el articulo 84 de la LPI, posibilita la transmisién de secretos
industriales a persona distinta a su ftitular, sin exigir requisito alguno para que
éste surta efectos en perjuicio de terceros.

En ese tenor, la licencia es una forma de transmitir el uso de los secretos
industriales o comerciales, la cual en atencion a la naturaleza de estos, no es
susceptible de inscripcién ante el IMPI, pues se permitiria su acceso libre al
publico perdiéndose su esencia y caracter confidencial.

Finalmente los articulos 62, 84, 143 y 174 de la LPI, remiten de forma tacita o
expresa a la aplicacion de la legislacion comin en los aspectos sobre los
cuales no se pronuncie la reglamentacién de la materia, siendo correlativos asi,
con lo establecido por el articulo 1858 del CCF.
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“Los contratos que no estdn especialmente reglamentados en este
codigo, se regirén por las reglas generales de los contratos, por las
estipulaciones de las partes y, en lo que fueren omisas, por las
disposiciones del contrato con el que tengan mas analogia de los
reglamentados en este ordenamiento”.

D) Clasificacion.

Atipico. Al ser un contrato nominado, pero no reglamentado expresamente por
la ley de la materia, la cual realiza un reenvio a la legislacién comun, rigiéndose
por tanto por las reglas generales de los contratos, las estipulaciones que
tomen las partes, y en lo que sean omisas, por las disposiciones del contrato
con el que tenga mas analogia, en el caso, con el contrato de arrendamiento.

Principal. Su existencia y subsistencia son propias, no necesitan de la
preexistencia de ofro contrato o acto juridico.

Bilateral. Establece derechos y obligaciones reciprocas para las partes
contratantes.

Oneroso o Gratuito. Los provechos y gravamenes pueden pactarse como
reciprocos entre las partes, o solamente para una de ellas.

Tracto Sucesivo. Las prestaciones de las partes se gjecutan y cumplen de
momento a momento por todo el tiempo de vigencia del contrato, por ejemplo,
las del licenciatario quien se constrifie a pagar un precio inicial y uno periédico.

Conmutativo. Las partes conocen sus deberes y facultades desde el momento
de su celebracion.

Translativo de uso. Ya que a través de él, se traslada el uso de un bien
inmaterial, invenciones, signos distintivos, secretos industriales, etc.
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E) Elementos de Existencia.

El Consentimiento. Es la expresiéon de las voluntades entre el licenciante
quien conviene en permitir el uso y explotacién de una patente de invencion,
modelo de utilidad, disefio industrial, marca, secreto industrial, asistencia
técnica y el licenciatario quien acepta explotarla y, en su caso cumplir con la
prestacion pactada.

El Objeto.

El objeto directo. Consistira en la obligacién del licenciante de permitir el uso y
explotacién de una patente de invencién, modelo de utilidad, disefio industrial,
marca, secreto industrial, asistencia técnica y la obligacion del licenciatario de
cumplir con las contraprestaciones que se hayan pactado.

El objeto Indirecto. Es el bien inmaterial, es decir la patente de invencién,
modelo de utilidad, disefio industrial, marca, secreto industrial, asistencia
técnica, que debe ser fisica y juridicamente posible.

F) Requisitos de Validez.

La capacidad de las partes, los vicios en el consentimiento, la licitud en el
objeto, y la forma de manifestar la voluntad, son requisitos que no se
encuentran previstos en la legislacion de la materia, por lo que también aqui
opera lo dispuesto por los articulos 62, 84, 143 y 174 de la LP| y 1858 del CCF,
es decir, se regiran por las disposiciones generales de los contratos contenidas
en la legislacion comuan.

Rafael Pérez Miranda, establece en cuanto a la formalidad de las licencias,
que: “No se exige una formalidad especifica, en principio se debera cumplir con
la estipulada para el contrato tipico adoptado o el que se asemeje
analégicamente (compra-venta total o parcial, arrendamiento financiero
(leasing) con opcién a compra (en el know how) y en el caso que se opte por su
inscripcion, realizarlo por escrito. Como se aclara la inscripcion no es
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constitutiva del negocio, sblo se requiere para lograr su oponibilidad frente a

terceros.

El registro de los contratos de cesién o las licencias y el de los gravamenes que
afecten patentes o registros, es un requisito indispensable para que tenga
efectos erga omnes y se puedan oponer ante terceros (art. 62); este requisito
se vincula a la asimilacién que realiza el legislador del privilegio que otorga la
patente”.'®®

G) Obligaciones de las Partes.

Obligaciones del Licenciante.

Conceder el uso y explotacion del derecho de propiedad industrial de
que se trate.

Permitir al licenciatario operar bajo la licencia.

Garantizar el derecho de uso y explotacion del derecho de propiedad
industrial.

Proporcionar informacién, manuales y documentacién operativa y
técnica.

Capacitar y Actualizar al personal del licenciatario.

Proporcionar asistencia técnica cuando el tipo de contrato lo requiera.
Asumir su responsabilidad en caso de violacion de derechos de
propiedad industrial de terceros.

Responder de los dafios y perjuicios que sufra el licenciatario por su
culpa o negligencia.

Obligaciones del Licenciatario.

[ ]

Cumplir con los pagos en la forma y tiempo convenidos.

Usar y explotar el derecho de propiedad industrial conferido en los
términos y condiciones estipulados en la licencia.

Comunicar al licenciante sobre la operacién de la licencia asi como
sobre posibles infracciones de terceros.

% PEREZ MIRANDA Rafael, Op. Cit. p.p. 211 y 212.
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« Mantener normas de calidad.

« Responder de los perjuicios que en el uso y explotacién del derecho de
propiedad industrial, ocasione por su culpa o negligencia al licenciante.

« Las demas que por su especialidad contenga la licencia.

H) Extincién del Contrato.

Las causas de terminacion del acuerdo de licencia, son las comunes a todos
los contratos (convenio expreso, nulidad, rescision, confusion, etc...) y como se
ha mencionado, se regirdn por las reglas generales de los contratos, las
estipulaciones de las partes y, en lo que fueren omisas, por las disposiciones
del contrato con el que tengan mas analogia de los reglamentados en el CCF.

4, CONTRATO DE FRANQUICIA.

A) Concepto.

“Concesion de derechos de explotacion de un producto, actividad o nombre
comercial, otorgada por una empresa a una o varias personas en una zona

determinada”.'™

“Contrato por medio del cual una persona, denominada franquiciante, le
permite a otra, llamada franquiciatario, el uso de una marca de su propiedad,
asi como la explotacién de cierta tecnologia, publicidad y determinadas
técnicas de mercadotecnia, a cambio del pago de una cuota por apertura de la
operacion y de entregarle un porcentaje de las ventas realizadas durante la
vigencia del pacto”.'®

La Franquicia “constituye un formato de negocios dirigido a la comercializacion
de bienes y servicios segln el cual, una persona fisica o moral (Franquiciante)
concede a otra (Franquiciatario) por un tiempo determinado, el derecho de usar
una marca o nombre comercial, transmitiendole asimismo los conocimientos

"™ DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAROLA, t. alg, Op. Cit. p. 1086.
"% DIAZ GONZALEZ, Luis Ratl, Manual de Contratos Civiles y Mercantiles, 2* ed, Sistemas de
Informacién Contable y Administrativa, México 2000. p. 133
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técnicos necesarios que le permitan comercializar determinados bienes y
servicios con métodos comerciales y administrativos uniformes”.'®

El articulo 142 de la LPI, prevé:

“Existira franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca se
transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia
técnica, para que la persona a quien se le concede pueda producir o
vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los
meétodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por
el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e
imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue”.

B) Especies.

« De producto o marca. Es la relacién que concede al franquiciatario el
derecho de fabricar, vender, comercializar y distinguir con una marca un
producto desarrollado por el franquiciante.

» De servicios. El franquiciatario ‘presta y comercializa servicios bajo la
marca y el esquema desarrollado por el franquiciante.

+ De produccién. El franquiciatario fabrica y distingue los productos de
acuerdo con las especificaciones del franquiciante.

« De distribucién. El franquiciatario se encarga de la colocacién, entrega
y venta al consumidor final de los productos o servicios que fabrica o
desarrolla el franquiciante.

» De negocio. Es un sistema global de hacer negocios, que incluye un
producto o servicio, una marca, un sistema de comercializacion,
publicidad, manuales de operacion, procedimientos, programas de
seleccion, contratacion y capacitacion de personal

'™ GALLASTEGUI ARMELLA, Juan Manuel, Las Franquicias, *Diplomado 2 distancia via
satélite: El Sistema de Propiedad Intelectual en México: Su aplicacién en los contextos
Académico y Empresarial”, IMPI-ANUIES-ILCE, transmitido en el periodo de marzo de 1999 a
junio del 2000 México.
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«+ Territorial. ‘€l franquiciante concede la franquicia de productos,
servicios, rproduccién, distribucion o mnegocio a uno o varios
franquiciatarios para una érea geografica determinada.

C) ‘Marco Legal.
‘En la LPI, -en su articulo 142, yen el articulo 10 de su Reglamento, relativo a
los requisitos de forma que debe cumplir la'solicitud de inscripcién ante el IMPI
y-el-articulo 65, respecto a los requisitos minimos de indole®conémico, técnico
y financiero que deben ser incluidos en el contrato.

‘D) ‘Clasificacion.

Atipico. No tiene regulacién especifica por la ley. Es decir atin cuando es un
ctontrato nominado en la LPl y se establecen en el RLPI formalidades
Tegistrales para su inscripcion ante ® IMP| ademas de un minimo de
obligaciones atribuidas al franquiciante, -éstas no constituyen una regulacién
determinada como la de un contrato de caracter tipico.

Principal. Existe por si solo, no depende de otra relacion juridica.
iNominado. Al encontrarse previsto en la de la LPI en su articulo 142.

‘Mercantil. Las partes son siempre comerciantes, al implicar la franquicia el
ejercicio de una -actividad lucrativa, como -es la distribucién y venta de
productos o servicios.

Bilateral. Genera obligaciones y derechos reciprocos para el franquiciante y
franquiciatario.

Oneroso. Las partes se gravan y se benefician de forma reciproca. El
franquiciado debe pagar al franquiciador por recibir la licencia de propiedad
industrial, asistencia técnica y por la inclusion en la estrategia de publicidad.

Tracto sucesivo. Se ejecutan a través del tiempo las prestaciones pactadas
por las partes, en periodos durante los cuales se deben cumplir el conjunto de
obligaciones establecidas en el contrato en forma sistemética y permanente.
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Conmutativo o bien Aleatorio. Dependiendo de la forma en que se pacten las
prestaciones entre las partes, pues en caso de que se fije un porcentaje sobre
las ventas del franquiciatario, revestira el caracter de aleatorio; pero, si se
establece un precio fijo a favor del franquiciante independientemente de la de
las éstas, asumira un caracter conmutativo.

E) Elementos de Existencia.

El Consentimiento. Se integra por el acuerdo de voluntades entre el
franquiciante y el franquiciatario, para obligarse en los términos del contrato de
franquicia.

El Objeto.
El objeto directo. Es la creacion de los derechos y obligaciones entre las partes.

El objeto indirecto. Es el producto o servicio que ampara la franquicia, asi como
él o los bienes inmateriales que se transfieren con ella, es decir la patente de
invencién, modelo de utilidad, disefio industrial, marca, secreto industrial,
asistencia técnica, los cuales deben ser fisica y juridicamente posibles.

F) Requisitos de Validez.

Capacidad de las partes. Para la celebraci6bn de este contrato, las partes
requieren de capacidad legal para ejercer actos de comercio, en términos del
articulo 5 del Cadigo de Comercio, es decir, los que en términos del articulo
450 del CCF, tengan incapacidad natural o legal y que no se encuentren
comprendidos dentro de alguna de las prohibiciones para ejercer el comercio
de conformidad con el articulo 12 del propio codigo (los corredores, los
quebrados que no hayan sido rehabilitados y los que por sentencia ejecutoriada
hayan sido condenados por delitos contra la propiedad, incluyendo en éstos la
falsedad, el peculado, el cohecho y la concusién).
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Cabe sefialar que para la oalebtﬁcim del contrato de franquicia es necesario
que las partes cuenten con la capacidad de goce necesaria para contratar,
acreditando ser el titular o licenciatario autorizado de los registros de marcas,
nombres comerciales, de la patente o bien su caracter como poseedor del
secreto industrial, que se pretende sujetar al régimen de franquicia.

Ausencia de Vicios. Aun cuando exista consentimiento en el contrato de
franquicia, el mismo puede ser deficiente por un vicio que afecte el
conocimiento o la libertad, por error, violencia, mala fe o dolo, sin embargo, al
ser éste un contrato mercantil las partes no pueden argdiir lesién como vicio de
la voluntad, toda vez que los actos juridicos de los comerciantes son regulados
por la ley en la materia, es decir, el Cédigo de Comercio y quienes los celebran
son considerados peritos en la materia.

Licitud en el objeto, motivo o fin. El contrato de franquicia, como todo acto
juridico debera ser licito, en su objeto, motivo o fin; es decir, que de
conformidad con el articulo 1830 del CCF, no debe ser contrario a las leyes de
orden publico o a las buenas costumbres.

Forma. Se entiende por forma de un negocio juridico, el medio exigido por la
ley para la manifestacion de la voluntad de las partes. Es principio de los
contratos mercantiles, la libertad de las formas, contenida en el articulo 78 del
Codigo de Comercio y su excepcion en el articulo79, por lo que al reputarse
mercantil el contrato de franquicia, éste se regira por dicho principio.

G) Obligaciones de las Partes.

Obligaciones del Franquiciante.
« Informar al franquiciatario el estado en que se encuentra su empresa.
« Proporcionar a su contraparte la informacién técnica requerida para la
preparacioén de los productos o el suministro de los servicios, conforme
al prestigio o imagen de la marca.



CAPITULO Il

Capacitar al personal a cargo del franquiciatario, a fin de que aprenda a
utilizar sistemas de produccién, comercializacién, administracion y
control del negocio.

Asesorar al franquiciatario cuando trate de ampliar la cobertura de sus
operaciones, en los términos de la franquicia.

Obligaciones del Franquiciatario.

Producir, vender bienes o prestar servicios.de manera uniforme y con los
métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos.
Obligaciones de pago: una al inicio de la operacién (cuota de apertura),
y la otra consistente en cubrir periodicamente al franquiciante un
porcentaje sobre el volumen total de las ventas realizadas.

Operar y mantener con calidad, prestigio e imagen los productos o
servicios a los que se refiere la marca.

Respetar el ambito territorial que sea le ha otorgado para operar la
franquicia.

Mantener en secreto las fuentes de informacién que constituyen el
sistema de franquicia, sobre suministro, produccion, venta, prestacion,
comercializacion, publicidad.

Vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos
operativos, comerciales y administrativos establecidos.

Rendir cuentas al franquiciante en la forma y tiempo fijados por la
franquicia.

H) Extincién del Contrato.

La franquicia termina por cualquiera de las causas que le ponen fin a los
contratos, pero existe un motivo especial para dar por concluida la operacién,
siendo ésta la revocacion, la cual se reserva el franquiciante cuando en la
actitud del franquiciatario observa iregularidades que pongan en peligro el
prestigio o imagen de la marca utilizada.
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La terminaci6n del contrato de framquicia -es un tema de sumo interés, toda vez
que a falta de regulacion legal, el franquiciatario puede quedar desprotegido
ante el franquiciante, ya quees la parte débil de esta relacién.

Respecto a las causas generales de terminacién, se ha considerado por
«diversos :autores ‘que al contrato de franquicia le son aplicables las mismas
 causas que a cualquier contrato en :general como son: el agotamiento natural
del contrato; el vencimiento del término; la muerte o incapacidad sobreviviente
de uno de-'tos contratantes; la voluntad unilateral de una de las partes; el mutuo
consentimiento; la quiebra de uno de los contratantes o la rescisién del contrato
por incumplimiento, © bien las que se pacten en su contenido.

5. CONTRATO DE ‘UN SECRETO INDUSTRIAL O COMERCIAL.

Como se expuso en las consideraciones preliminares del presente capitulo, si
bien la informacién que integra un secreto industrial o comercial puede ser
transmitido, mediante, cesion, licencia o franquicia, también puede ser sujeto
'de un acuerdo de voluntades que se constrifian a las necesidades de las partes
contratantes, buscando siempre preservar su confidencialidad, para seguir
manteniendo ‘esa ‘'ventaja competitiva frente a terceros ajenos a la relacion
juridica existente, por lo que se recomienda que en dichos instrumentos legales
se incorpore lo siguiente:

‘Naturaleza de la informacién -objeto del contrato. Determinar el tipo de
informacién que integra el secreto industrial o comercial, para instrumentar los
medios de su proteccién y los derechos y obligaciones que dimanen del
contrato.

Determinacién de las .obligaciones de las partes. Establecer los aspectos
técnicos y administratives, incluyendo la asesoria y asistencia técnica continua,
remuneracion, supervision, se deben estipular en el acuerdo de voluntades
‘para mantener en reserva la informacién constitutiva del secreto industrial y la
buena relacién contractual.

- Duracién y vigencia de los derechos y obligaciones: Especificar los efectos
de la transmision del secreto industrial, si son de caracter definitivo o temporal
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es decir, si cesan con la terminacién del contrato o perduran a través del
tiempo.

Forma de pago y moneda. La contraprestacion exigida por el poseedor del
secreto industrial, que puede ser cumplimentada en una sola exhibicion o en
parcialidades, asi como su moneda y el tipo cambio de la transaccién.

Impuestos que gravaran la operacién Los gravdmenes que se generan por la
transmisién del secreto industrial y la determinacién de que parte es la
encargada de asumirlos y enterarlos a las autoridades hacendarias.

Clausulas relativas a los productos o servicios. La estipulacién de los
términos y condiciones en que se efectuard en el marco del contrato, la
elaboracion, comercializacién de los productos o servicios que incorporan en
sus procesos la informacién constitutiva de un secreto industrial.

Demarcacion territorial del contrato. La exclusividad o no del derecho de uso
y explotacion en un pais o territorio de la informacién que comprende el secreto
industrial.

Asistencia técnica. Las exigencias en cuanto a la manera de utilizar y
resguardar el secreto industrial, para lo cual se deben instrumentar manuales
de operacion y funcionamiento que permitan su explotacibq y el mantenimiento
de las ventajas competitivas frente a terceros.

Relacién laboral. Las disposiciones que tienden a establecer la exclusion de la
relacion laboral entre las partes contratantes y sus trabajadores, con el objetivo
de que estos no establezcan relaciones de subordinacién o prestacién servicios
con empresas competidoras, asi como estipular los medios y formas en que
estos deberan no revelar, copiar, utilizar, o de cualquier otra forma explotar el
secreto industrial.

Prevencién de la comision de delito. Disposiciones que sefialen y prevengan
que la revelacion, apoderamiento y uso del secreto industrial, sin derecho y
autorizacion de su poseedor y para los fines estipulados en el contrato, pueden
constituir delitos de conformidad con el articulo 223 de la LPI.
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Sanciones, causas de terminacién, ley aplicable y tribunal competente.
Que tienen por objeto determinar los supuestos de incumplimiento y conclusién
de las obligaciones entre las partes y su sometimiento en caso de controversia
a una jurisdiccién judicial o arbitral, local o internacional.

6. CLAUSULAS DE CONFIDENCIALIDAD.

Etimolégicamente el término confidencial, “tiene su origen del latin confidentia,
que significa que se hace o se dice en confianza o con seguridad reciproca

entre dos o mas personas”.'”’

Las clausulas en los contratos, son las disposiciones que tienen por objeto el
estipular las prestaciones y contraprestaciones entre las partes asi como los
derechos y obligaciones a que se constrifien.

Las clausulas de confidencialidad, en consecuencia, buscan preservar dentro
de una relacion juridica la confianza y reserva entre las partes. En materia de
secretos industriales, estas estipulaciones, conforman el medio juridico por el
que su poseedor, conserve de forma oculta del conocimiento de los demas, esa
informacion de caracter industrial o comercial que le representa una ventaja
competitiva frente a otros en el mercado.

Las clausulas de confidencialidad, de conformidad con el articulo 84 de la LPI,
deben precisar los aspectos que se consideran con ese caracter, para evitar
introducir a otras estipulaciones en un acuerdo de voluntades que no requieran
de esas condiciones.

7. VENTAJAS DERIVADAS DE LAS RELACIONES JURIDICAS
EXAMINADAS.

La produccién, comercializacion y distribucion de productos o servicios,
cominmente se ha llevado a cabo a través de contratos de compraventa,
actuaimente existe un panorama de figuras juridicas de las que puede
beneficiarse el poseedor de un secreto industrial, con el objeto de seguir

"" DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPANOLA, t. alg, Op. Cit. p. 620.
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manteniendo ventajas mmpeiltwas en el mercado a través de su explotacion
mediante su transmisién a otros entre sus ventajas encontramos:

= El incremento en la venta de productos o servicios, sin necesidad de
aumentar la inversion.

» La independencia econbémica, {aboral y administrativa entre las partes
contratantes.

« Lainversién en un negocio, que tiene como garantias su acreditacién en el
mercado, al ofrecer ventajas competitivas frente a terceros.

e La transmision con fines de explotacion en el mercado, de un secreto
industrial o comercial.

8. PROTECCION JURIDICA EN LA LEGISLACION MEXICANA.

Como observamos dentro del segundo capitulo del trabajo en exposicién, no
existe un solo dispositivo normativo que comprenda todos los medios legales
que brindan proteccion juridica a la figura del secreto industrial, nos
encontramos asi, frente a un régimen juridico complejo que contiene normas de
indole administrativo, penal, civil; contractual y laboral, ambitos que se
analizaran en el presente apartado.

A) Antecedentes.

“En la década de los afios 70, con la primera ley que regul6 la transferencia de
tecnologia, se gener6 una gran controversia alrededor de los secretos
industriales, figura no reconocida por la legislacién mexicana (salvo en el caso
de las disposiciones sobre revelacion de secretos de los articulos 210 y 211 del
Cadigo Penal para el Distrito Federal), ya que dicha ley, al igual que la Ley que
abrogd, prohibia la celebracion de contratos de licencia que contuvieran
clausulas con la obligacién por parte del adquirente de guardar en secreto la
informacién técnica suministrada por el proveedor méas alla de los términos de
vigencia del contrato a los establecidos por las leyes aplicables; de igual
manera, cuando los contratos tenian de por medio una contraprestacion, la
misma ley establecia que los contratos no podian durar mas de diez afios.
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Lo anterior significo en la practica que mucha informacién técnica valiosa no se
haya transferido a los adquirentes mexicanos de la tecnologia ya que las
disposiciones comentadas equivalian a que el adquirente mexicano de la
tecnologia se convirtiera en duefio del secreto industrial al terminar la vigencia
del contrato correspondiente. Esta anémala situacién generé una gran presion
no sélo para eliminar la prohibicién antes referida, y extender las obligaciones
de mantener la confidencialidad alin después de la vigencia del contrato
respectivo; sino Lan:lbién en el sentido de buscar una legislacién que protegiera
los secretos industriales.

La desregulacién que se observo en la segunda mitad de la década de los afios
80 dio como frutos algunos esfuerzos tales como la introduccién de la fraccién
IX del articulo 211 de la LIM, mediante reforma del 29 de diciembre de 1986,
que tipificaba como delito “ usar para si con propésito de lucro o revelar algin
secreto industrial o invencién, cuyo registro se encuentre en trdmite y que
conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto o bien por
cualquier otra circunstancia ilicita”. Esta disposicién adolecia, sin embargo, de
graves defectos, como el no definir los secretos industriales y ademas
supeditar la acciéon penal al hecho de estar la invencién o el secreto industrial
(como si fuesen conceptos equivalentes); en tramite de registro, olvidando que
un secreto industrial, por ejemplo: no se registra, y que las invenciones
tampoco se registran, sino que pueden protegerse mediante el otorgamiento de
una patente o bien mantenerse en forma reservada, a eleccién del inventor o
de quien detente los derechos. No obstante estos inconvenientes, constituyen
sin lugar a duda uno de los primeros esfuerzos por brindar algin tipo de
proteccion a los secretos industriales en México.

En el area de Transferencia de Tecnologia, otros esfuerzos dignos de
comentarse, ademas de los casos de excepcidn manejados a discrecién de la
entonces Direccion General de Transferencia de Tecnologia de la SECOFI, se
encuentran contendidos en el reglamento de 9 de enero de 1990, que permitia
inscribir el contrato de licencia de uso de informacion técnica, a pesar de que
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contuvieran cldusulas que incurrieran -en @alguna de las prohibiciones
-establecidas en los articulo 15 y 16 de la ley que reglamentaba, con la
condicion de que se cumpliera con algunos de los Tequisitos 'generalmente a
cargo del adquirente de tecnologia. Desafortunamente, este reglamento nunca
tuvo ‘mucho eco en la practica, @ pesar de «desregular en gran medida la
transferencia de tecnologia. De hecho, eventuaimente tal reglamento, asi como
la ley gue regulaba, fueron abrogados por la promulgacién de la LFPP del 27
de junio de 1991, la «cual Tontiene wun wapitulo -dedicado a los secretos

industriales”.'%®

B) La proteccion contractual del secreto industrial.

Es la que se desprende del articulo ‘84 de la LPI, referente a los acuerdos de
voluntades donde se estipula la fransmision de los conocimientos o informacion
que integran -un secreto industrial, o bien la autorizacién o prohibicion de su
divulgacion por las partes o terceros.

Este tipo-de proteccion tiene por propésito el combatir la deslealtad empresarial
de las partes, de sus trabajadores u otros prestadores de servicios que puedan
tener acceso al secreto industrial por medios licitos o ilicitos.

Por lo cual se recomienda que estos contratos sean suscritos o ratificados por
todas aquellas personas que tengan acceso al secreto industrial, en virtud de
los términos y condiciones -estipulados en la relacién contractual como son:
Accionistas, directivos, personal de confianza, proveedores, etc.

C) Proteccion penal de los secretos industriales.

La proteccion que concede nuestra legislacion dentro del ambito penal, se
‘encuentra contenida en las fracciones I, IV y V, del articulo 223 de la LPI, que
contienen los tipos penales de revelacién, apoderamiento y uso de un secreto
industrial. Los cuales ya se expusieron en el contenido del apartado c) del
punto nimero 6 del capitulo segundo.

1% CARRASCO FERNANDEZ, Felipe Miguel, Delitos Empresariales, Editores S.A. de C.V.,
Puebla, Puebla, 2000, p.p. 152 17.
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Los tipos penales antes referidos, a diferencia de los demas delitos en materia
de propiedad industrial no requieren para el ejercicio de la accién penal que el
IMPI emita un dictamen técnico, y conceden la posibilidad de la parte agraviada
de demandar el pago de dafios y perjuicios.

“La via penal se inicia con la presentacion de la querella correspondiente ante
la Procuraduria General de la Replblica, toda vez que por mandato expreso,
los delitos en materia de propiedad industrial son de orden federal y
perseguibles exclusivamente a instancia de parte agraviada.

Las constancias y actuaciones que habran de integrar la averiguacién previa,
dependeran de la naturaleza de la informacién materia del secreto industrial.

Lo que si resulta un comuin denominador en todas las averiguaciones previas
que se integran con motivo de la comision de este tipo de delitos, es la
indispensable coadyuvancia del querellante y la forzosa exhibicién de los
objetos en que conste la informacién materia del secreto y aquellos en donde
conste el conocimiento del sujeto activo del delito del caracter secreto-
confidencial de dicha informacion.

Sin embargo, es comun, ain y cuando en principio la naturaleza del secreto no
lo amerite, que el Ministerio Publico de la Fiscalia Especial en Delitos de
Propiedad Intelectual e Industrial solicite a la Direccién General de Servicios
Periciales de la propia Procuraduria, la emisién de un dictamen respecto a si la
informacién materia del secreto industrial posee tal caracter.

De los asuntos que a la fecha se han ventilado en la PGR en relacién con
delitos de esta naturaleza, se desprende que las constancias y actuaciones a
las que el Ministerio Publico les da un valor fundamental para decidir si
consigna o no la averiguacion previa correspondiente ante el Juez competente,
son el contrato de secrecia o su correlativo, el documento o material en que se
objetive el secreto, el peritaje antes mencionado y las declaraciones de los
testigos.
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En forma extraoficial se sabe que en los Gltimos 6 afos se han iniciado
alrededor de 90 averiguaciones previas relacionadas con delitos en materia de
secretos industriales, de las cuales se han consignado alrededor de 10 y se ha
resuelto en definitiva uno.

Desafortunadamente nuestros jueces, y muy especiailmente nuestros
magistrados penales, han demostrado una clara reticencia a condenar a los
responsables de la comision de este tipo de delitos especiales. Esta tendencia,
aunque presente en ofras jurisdicciones del orbe, en nuestro pais esta
profundamente marcada y mucho tendré que hacerse antes de que nuestros
juzgadores conciban el bien juridicamente tutelado como uno de peso que
justifigue el encarcelamiento del responsable.

Como se explorara con el debido detenimiento en el médulo correspondiente,
las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial publicadas el 17 de mayo de
1999 que tuvieron como principal objeto tipificar un delito marcario en materia
de ambulantaje y agravar las penas de los delitos especiales previstos en dicha
ley, excluyeron los tipos penales relativos al secreto industrial de su calificacién
como delitos graves.

Independientemente de los problemas practicos que se mencionan en el
presente documento, en relacion con la represion de delitos de la naturaleza
que nos ocupa, probablemente uno de los aspectos de mas dificil
comprobacién,-es el relativo al delito de uso que involucra a un tercero al que le
hubiese sido revelado el secreto, ya que el tipo penal exige que éste conozca
que la informacién que le esta siendo revelada es de naturaleza confidencial.

Este elemento cognoscitivo impone una carga dificil para el perjudicado por la

violacién, que permite que en el caso mas comun de violacién de secretos, que
es la contratacién de funcionarios o empleados clave de la competencia, el
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nuevo empleador (que es el que realmente se ve beneficiado de la violacién del
secreto) nunca sea condenado por ésta”."®.

D) Proteccion juridica en el ambito laboral.

La proteccién que brinda la Ley Federal del Trabajo, dentro de las relaciones
de subordinacién entre patrones y trabajadores, respecto de los secretos
industriales, la encontramos en los articulos 134, fraccion Xl y 47 fraccion 1X.
Los que‘ prescriben como una obligacion del trabajador el guardar
escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y de fabricacion, cuya
divulgacion pueda causar perjuicios a la empresa, lo que produciria en caso de
incumplimiento de dicha obligacién, la actualiza de una de las causales de
rescision de la relacién de trabajo sin responsabilidad para el patrén.

No obstante, diversos doctrinarios siguieren sefialar de forma expresa en los
contratos individuales y colectivos de trabajo dichas prevenciones a los
trabajadores que se sujetaran a la relacion de subordinacion, o bien suscribir
con ellos contratos o cartas de confidencialidad atendiendo al caso concreto.

Lo precedente, con la finalidad de prevenir que durante y al término de una
relacion de subordinacion, un trabajador que ha tenido acceso a un secreto
industrial, pueda contratarse con otro patrén, con la (nica finalidad de obtener
una beneficio econémico con la revelacién de ese secreto o simplemente con la
pretension de perjudicar a su antiguo patrén.

'™ LINDNER LOPEZ, Hedwig, Proteccién a los Secretos Industriales y su uso no autorizado,
“Diplomado a distancia via satélite: El Sistema de Propiedad Intelectual en México: Su
aplicacion en los contextos Académico y Empresarial”, IMPI-ANUIES-ILCE, transmitido en el
periodo de marzo de 1999 a junio del 2000 México
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CAPITULO CUARTO.
DERECHO COMPARADO.

1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES.

“El derecho comparado cumple una multifuncionalidad: favorece un mejor
conocimiento, interpretacion y aplicacion del derecho propio; sirve para propugnar
reformas legislativas; es una via de perfeccionamiento, unificacién y armonizacién
sistémica; vehiculo para comprender a los pueblos extranjeros, y sustento para el
establecimiento de relaciones interacionales de cooperacién e integracion. Por
estas razones, esta destinado a tener una influencia decisiva en las relaciones
entre los hombres y los Estados, fijandose en el conocimiento légico-sistematico
de las normas, en conexion con la realidad mediante el criterio de interpretacion
sociologica que capta las posibilidades de armonizacion histérica y teleolégica.
Por afiadidura, es complemento de la politica juridica o, lo que es sinénimo, de los
procesos legislativos de produccién normativa, aparte de servir para la formacién

de un juicio critico y complementar a la filosofia del derecho”.'"’

Expuesto lo anterior, el presente capitulo tiene como intencion, el estudio de los

sistemas juridicos de proteccion de los secretos industriales en Espafia''’,

Estados Unidos de América'*? y Francia''?, como expresién de la cultura juridica

° GARRIDO GOMEZ, Maria Isabel. La Utilidad del luscomparatismo en la Armonizacién de los
Sistemas Juridicos, Biblioteca Juridica Virtual, 2003. Véase http:/fwww juridicas.unam.mx
""" Espafia se constituye en un Estado social y democratico de Derecho, que propugna como
valores superiores de su ordenamiento juridico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo
politico, su soberania nacional reside en el pueblo espafiol, del que emanan los poderes del
Estado. La forma politica del Estado espafiol es la Monarquia Parlamentaria. (Articulo 1 de la
Constitucion Espafiola). Véase en: www.congreso.es
" Los Estados Unidos de América, de conformidad con su constitucién, son un sistema federal
que divide los poderes entre el gobierno nacional y los estados que lo conforman, actia mediante
la autoridad entre tres ramas independientes; la ejecutiva, la legislativa y la judicial. La primera
hace cumplir la ley, la segunda elabora las leyes y la Ultima las interpreta, se encuentran
representadas respectivamente por el Presidente, el Congreso y la Corte Suprema. Véase en:
!'litatp:fivmw.constitu!ionmq!conslusa span.htm

Francia es una Republica indivisible, laica, democratica y social que garantiza la igualdad ante
la ley de todos los ciudadanos sin distincion de origen, raza o religién y que respeta todas las
creencias. Articulo 1 de la Constitucién Francesa. Véase en: www.legifrance.gouv fr
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vigente, observando sus semejanzas y diferencias concurrentes, para asi
confrontarlas con el sistema juridico mexicano, en busca del perfeccionamiento y
armonizacion de la doctrina, legislacién y jurisprudencia nacional.

2. ESPANA.

El régimen juridico espafiol de proteccion de los secretos industriales, se
encuentra previsto dentro de los ambitos de la competencia desleal y el derecho
penal, como se observa en el articulo 38 de la Constitucion Espariola, en la Ley
3/91 de la Competencia Desleal y en su Codigo Penal.

A) Constitucion Espariola del 27 de diciembre de 1978.

- El articulo 38 de la Constitucion Espafiola, expresa en su contenido el principio de
la libre empresa desde dos puntos de vista, el derecho de defensa de la
competencia y el derecho de la competencia desleal.

“Articulo 38, Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la
economia de mercado. Los poderes publicos garantizan y protegen
su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las
exigencias de la economia general y, en su caso, de la
planificacion”.

En ese contexto, el segundo punto de vista se reglamenta a través de la Ley 3/91
de la Competencia Desleal.

B) La Ley 3/91 de 10 de Enero de la Competencia Desleal.

Esta Ley culmina e integra el derecho espafiol en la materia, al destacar su dmbito
general de aplicacion a todos los territorios del Estado Espafiol; recoger y adecuar
las normativas europeas mas avanzadas y concebir como institucion sujeto de
regulacién a la competencia desleal en beneficio de todos los que participan en el
mercado econdémico espafiol.
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La Ley contiene veintiséis articulos, una disposicion transitoria y una derogatoria.

Se divide en cuatro capitulos como sigue:

Capitulo |. Disposiciones Generales. Consta de cuatro articulos que regulan
de modo general el objeto de la ley, sus fines, y su ambito de aplicacién subjetivo

y territorial.

Capitulo Il. Actos de Competencia Desleal. Contiene en sus articulos 5a 17
la tipificacion genérica y especifica de los actos de competencia desleal, tales
como: practicas de confusién (articulo 6) denigracion (articulo 9) y explotacion de
la reputacion ajena (articulo 12), los supuestos de engafio (articulo 7), de violacién
de secretos (articulo 13), de induccién a la infraccion contractual (articulo 14)
venta con primas y obsequios (articulo 8), violacion de normmas (articulo 15),
discriminacién (articulo 16), venta a pérdida (articulo 17) y publicidad comparativa
(articulos 10 y 11).

Capitulo Ill. Acciones derivadas de la Competencia Desleal. Establece las
acciones derivadas del acto de competencia desleal, tales como la declarativa, la
cesacién, remocion, rectificacion, el resarcimiento de dafios y perjuicios y el
enriquecimiento injusto (articulo 18), El articulo 19 por su parte establece la
legitimacion activa para el ejercicio de dichas acciones y los articulos 20 y 21
hablan respectivamente de contra quienes podran ejercitarse esas acciones y su
periodo de prescripcion.

El Capitulo IV. Disposiciones Procesales. Los articulos 22, 23 24, 25 y 26
prevén los presupuestos de ley procesal aplicable, competencia, diligencias
preliminares al juicio, medidas cautelares y beneficio del demandante, respecto a
la carga de la prueba relativa a |a falsedad e inexactitud de las indicaciones o
manifestaciones enjuiciadas en una causa de competencia desleal.
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Cabe precisar la modificacion que sufri6 el articulo 22, asi como la derogacion de
los articulos 23 25 y 26 motivada por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil.

. Expuesto lo anterior, el tema que nos ocupa, los secretos industriales o
empresariales dentro del régimen esparfiol, se encuentran tipificados como actos
de competencia desleal, en los articulos 13 y 14 de la ley 3/91.

“Articulo 13

1. Se considera desleal la divulgacién o explotacion, sin autorizacién
de su ftitular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de
secretos empresariales a los que se haya tenido acceso
legitimamente, pero con deber de reserva, o ilegitimamente, a
consecuencia de alguna de las conductas previstas en el apartado
siguiente o en el articulo 14.

2. Tendran asimismo la consideracion de desleal la adquisicion de
secretos por medio de espionaje o procedimiento analogo.

3. La persecucion de las violaciones de secretos contempladas en
los apartados anteriores no precisa de la concurrencia de los
requisitos establecidos en el articulo 2. No obstante, sera preciso
que la violacion haya sido efectuada con animo de obtener
provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar al titular del
secreto.
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Articulo 14.

1. Se considera desleal la induccién a trabajadores, proveedores,
clientes y demds obligados, a infringir los deberes contractuales
basicos que han contraido con los competidores.

2. La induccién a la terminacion regular de un contrato o el
aprovechamiento en beneficio propio o de un tercero de una
infraccién contractual ajena sélo se reputara desleal cuando, siendo
conocida, tenga por objeto la difusion o explotacion de un secreto
industrial o empresarial o vaya acompafada de circunstancias tales
como el engafio, la intencion de eliminar a un competidor del

mercado u otras analogas™.'"*

C) El Cédigo Penal Espaiiol. Ley Organica 10/1995, de 23 de noviembre.

Dentro del Titulo XIll, Delitos contra el patrimonio y contra el orden
socioeconémico; Capitulo X, De los delitos relativos a la propiedad intelectual e
industrial, al mercado y a los consumidores; del ordenamiento punitivo espafiol, se
localizan en los articulos 278, 279 y 280, los tipos penales de apoderamiento,
difusién, revelacion, y cesion de un secreto de empresa, asi como la circunstancia
atenuante del conocimiento de su origen ilicito, en cualquiera de esas conductas,
cuando no se haya tomado parte en el descubrimiento del secreto.

“Articulo 278. 1. El que, para descubrir un secreto de empresa se
apoderare por cualquier medio de datos, documentos escritos o
electronicos, soportes informaticos u otros objetos que se refieran al
mismo, o empleare alguno de los medios o instrumentos sefalados
en el apartado 1 del articulo 197, sera castigado con la pena de
prision de dos a cuatro afios y multa de doce a veinticuatro meses.

" vLex. La editorial juridica en Internet, Barcelona 2004. Véase http://comunidad.derecho.or
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2. Se impondra la pena de prisién de tres a cinco afios y multa de
doce a veinticuatro meses si se difundieren, revelaren o cedieren a
terceros los secretos descubiertos. :

3. Lo dispuesto en el presente articulo se entendera sin perjuicio de
las penas que pudieran corresponder por el apoderamiento o
destruccién de los soportes informaticos.

Articulo 279. La difusion, revelacion o cesion de un secreto de
empresa llevada a cabo por quien tuviere legal o contractualmente
obligaciéon de guardar reserva, se castigara con la pena de prision
de dos a cuatro afios y multa de doce a veinticuatro meses.

Si el secreto se utilizara en provecho propio, las penas se
impondran en su mitad inferior.

Articulo 280. El que, con conocimiento de su origen ilicito, y sin
haber tomado parte en su descubrimiento, realizare alguna de las
conductas descritas en los dos articulos anteriores, sera castigado
con la pena de prision de uno a tres afios y multa de doce a

veinticuatro meses™' 5,

Por su parte la seccidon 4, dentro de los articulos 287 y 288 contiene las
disposiciones comunes a las secciones del capitulo Xl del citado ordenamiento,
los cuales establecen los presupuestos de procedencia de la denuncia o querella
del ofendido para el ejercicio de la accién penal, asi como la publicacién por parte
de los Jueces o Tribunales de las sentencias en los periddicos oficiales u otros
medios informativos.

1% \igase. http://www bufetalmeida.com
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Finalmente dentro del segundo parrafo del articulo 288, se encuentra la remision
al articulo 129, respecto de la adopcién de medidas accesorias que podra adoptar
el Juez o Tribunal vistas las circunstancias del caso, como son: la clausura
temporal o definitiva de la empresa, su disolucién, la suspensién de actividades, la
prohibicién temporal o definitiva de realizar en el futuro actividades, operaciones
mercantiles o negocios de la clase de aquellos en cuyo ejercicio se haya
cometido, favorecido o encubierto el delito, o su intervencién para salvaguardar
los derechos de sus trabajadores o acreedores.

D) Jurisprudencia Espafiola’®®.

La jurisprudencia dentro del ordenamiento juridico espafiol, tiene el caracter de
fuente del derecho, cuya funcién es complementario con la doctrina que, de modo
reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la
costumbre y los principios generales del derecho.'”

A continuacion se transcribiran dos interpretaciones judiciales de la Ley 3/1991,
de 10 de enero, de Competencia desleal, y una del Cédigo Penal Espafiol:

a) STS n° 4/2002, de 16 de Enero de 2002, Recurso de Casacién n°
2601/1996, Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Ponente:
José Manuel Martinez-Pereda Rodriguez, Procedencia:
AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID, vid: 1.15039533.

RESUMEN:

“PRIMERO.- La entidad "Ascensores Angulo S.A." ejercitd una accion derivada de la Ley 3/1991

de 10 de enero, de Competencia desleal, contra sus antiguos empleados -los hermanos, Don
Vicente y D. L. C. F. contra Don Cecillio J. L. que habia trabajado como inspector al servicio de la
Entidad de Inspeccidn y Control Reglamentario ATISAE, que por delegacion de la Administracion
ejerce la inspeccion de los ascensores, y contra la sociedad "Ascensores Jican, S.L." constituida
por los precedentes demandados. La sentencia del Juzgado de Primera Instancia n° 38 de Madrid,
en autos de menor cuantia 726/93, de fecha 4 de abril de 1994 desestim6 la demanda e impuso
las costas a la actora, salvo las del incidente de tachas, que se sefialaron a la demandada, pero la
resolucién de alzada estimo el recurso de apelacién de Ascensores Angulo S.A. y, revocando la
sentencia del Juzgado, declaré que los demandados han incurrido en competencia desleal,
prohibe a los mismos realizar actos de tal naturaleza, consistentes "en la induccion de clientes de

"8 a informaci6n fue obtenida en la pagina Web http://v2. viex.com
""" De conformidad con el articulo 1 del Cédigo Civil de 24 de julio de 1889 véase en:

http://civil.udg.es
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la actora a la infraccién de sus deberes contractuales bésicos, y en concreto, a la resolucion
unilateral y anticipada de conservacion de los aparatos elevadores -ascensores- vigentes, sin
respetar el plazo convenido en los contratos y condenando a los demandados a pagar
solidariamente a la actora la cantidad de seis millones noventa y una mil setecientas cuatro
pesetas en concepto de dafios y perjuicios causados”. Asimismo, ordena la publicacién de la parte
dispositiva de la sentencia a costa de los demandados en un diario de gran circulacién de Madrid y
sin expresa imposicion de las costas de primera instancia, ni de las de apelacién.

Contra dicha sentencia de apelacion de 10 de junio de 1996 se han interpuesto los recursos de
casacion de la actora y de los demandados. El primero, que pretende aumentar el quantum
indemnizatorio, afiadiendo nuevos actos de competencia desleal, se articula en tres motivos, los
dos primeros amparados en el n° 3° del art. 1692 LEC. que denuncian, respectivamente,
incongruencia, infra petita y no haber tenido en cuenta la sentencia a quo las pérdidas posteriores
de los aparatos por la actora, y el tercero, acogido al n° 4° del citado art. 1692 de la Ley procesal
civil, estima infringido el art. 13 de la Ley de Competencia Desleal 3/1991, de 10 de enero.

Por su parte, el recurso de los demandados, se encuentra conformado en dos motivos que
aducen, respectivamente, quebrantamiento de las formalidades esenciales del juicio por infraccién
de las normas reguladoras de la sentencia -art. 120,3 de la Constitucién, 248,3 de la Ley Organica
del Poder Judicial y 372 de la Ley de Enjuiciamiento Civil- alegando insuficiencia de motivacion y
contradicciones en la misma. El motivo segundo estima inaplicados los articulos 38 y 51 de la
Constitucion y por aplicacion indebida del articulo 14,1 de la Ley de Competencia Desleal.”

‘l.- RECURSO DE ASCENSORES ANGULO.-

CUARTO.- El tercero y Gltimo motivo de este recurso, acogido a la via casacional del n® 4°
del articulo 1692 de la LEC. estima infraccién del art. 13 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de
Competencia Desleal. Se afiade que el fundamento |l de la demanda alegaba en la actuacién de
los demandados; la violacién de los secretos de la recurrente del art. 13 de la referida normativa,
pero en el fundamento juridico cuarto de la sentencia recurrida se recogen razones por las que se
desestiman tales imputaciones, sefialando, principalmente, que los precios de conservacién se
encuentran en el mercado y los conocen clientes y competidores. Se afade, igualmente, que
cuando las ofertas se hacian por carta y por precio siempre inferior, los demandados
acompaiaban con la direccion del cliente y la ubicacién de la instalacién, el nimero de
instalaciones y precio que ofertaba y tales cuatro datos eran conocidos por los demandados y
afiade, en contra de lo afirmado en la sentencia a quo, que tales datos no eran secretos, pero si
reservados y el art. 13 habla de cualquier otra clase de secretos empresariales y el deber de
reserva habra de deducirse del principio de buena fe, sancionado en el art. 5 de la Ley, concluye
sefialando la violacion del art. 13 de la ley de Competencia Desleal.

El motivo tiene que decaer. Con acierto, la Sala a quo no estimé que la informacién de la actora
sobre sus clientes, direcciones y precios aplicados constituya un secreto empresarial. Los precios
son conocidos en el mercado por quien contrata con la empresa y por quien opera en dicho tréfico,
que por la cuenta que le tiene y por ser esencial la referencia a los precios de los competidores
para establecer una buena oferta.

La defensa de la competencia viene atribuida, tanto al Tribunal de Defensa de la Competencia (art.
7 de la Ley 16/1989, de 17 de julio), pero también a los propios particulares para que defiendan
sus intereses a través de las correspondientes acciones ante el orden jurisdiccional civil. Pues
bien, la sentencia recurrida senala con caracter de dato factico y no atacable, por ello en esta via
casacional que la actora -ahora recurrente- ha sufrido una sensible pérdida en los contratos
concertados y desde el afio 1990 ha perdido 422 ascensores, al paso que la entidad demandada
ha obtenido un aumento. Tenia 102 ascensores en conservacion y por tanto la demandada ha
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contratado 74 ascensores que ha perdido la actora, pero afiade que ello puede deberse a multitud
de razones.

Pero el tema del motivo (acogido al n° 4° del art. 1692 LEC.) viene reconducido a sefalar, si a
unos hechos probados intangibles les es o no aplicable el citado precepto, art. 13 de la Ley de
Competencia Desleal o no, pero no a cuestionar los datos facticos por este cauce casacional, lo
que no le esta permitido y que desencadena el perecimiento del motivo.

FALLAMOS:

“El motivo perece por ello. QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR
AL RECURSO DE CASACION interpuesto por el Procurador de los Tribunales, Don Isacio C. G.
en nombre y representacién legal de "ASCENSORES ANGULO, S.A." frente a la sentencia
pronunciada por la Seccién 21 de la Audiencia Provincial de Madrid de 10 de junio de 1896, en
autos de juicio declarativo de menor cuantia tramitados en el Juzgado de Primera Instancia n® 38
de Madrid n°® 726/93, condenéndoles al pago de las costas ocasionadas por su recurso.”

Asimismo, DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR AL RECURSO DE
CASACION interpuesto por el Procurador de los Tribunales, Don Anibal B. H. en nombre y
representacion de Don Cecilio J. L. Don Vicente C. F. Don Lucio C. F. y la mercantil,
ASCENSORES JICAN, S.L., frente a la sentencia mas arriba referenciada, condenandoles al pago
de las costas ocasionadas por su recurso. Y en su tiempo, comuniquese esta resolucion a la
citada Audiencia con devolucién a la misma de los autos y rollo de Sala en su dia remitidos.”

ALFONSO VILLAGOMEZ RODIL.- TEOFILO ORTEGA TORRES.- JOSE MANUEL MARTINEZ-
PEREDA RODRIGUEZ .- Firmado y Rubricado.-

AUTO ACLARATORIO, Ponente: José Manuel Martinez-Pereda Rodriguez, Fecha del Auto:
25/01/2001, En la Villa de Madrid, a veinticinco de Enero de dos mil uno.

b) Sentencia de la Audiencia Provincial de Lleida, de 12 de Febrero
de 2001, n° 56/2001, Recurso de Apelacion n® 124/2001, vid:
1.171024.3.

TEXTO:

AUDIENCIA PROVINCIAL DE LLEIDA., Seccién Primera, Procedimiento Abreviado Nam.
371/00,Juzgado Penal Num. 2 de Lleida, Roto de Sala Num. 24/01,SENTENCIA NUM. 56 /01,
PRESIDENTE D. ANDREU ENFEDAQUE MARCO; MAGISTRADOS: D. FRANCISO SEGURA
SANCHO; D. LUIS FERNANDO ARISTE LOPEZ;

En la ciudad de Lleida, a doce de febrero de dos mil uno.

La Seccién Primera de esta Audiencia Provincial, integrada por los sefiores indicados al margen,
ha visto el presente recurso de apelacion contra sentencia de 13 de diciembre de dos mil, dictada
en proceso abreviado numero 371/00, seguido ante el Juzgado de lo Penal nimero 2 de Lleida. Es
apelante J. A. H. B, representado por la Procuradora D®. M* Antonia Vila Puyol y defendido por la
Letrada D® Carmen Vilella Gémez. Son apelados el Ministerio Fiscal y LLEIDANETWORKS
SERVEIS TELEMATICS, S.L., representado por la Procuradora D®. Eva Sapena Soler y defendido
por el Letrado D® Francisco Sapena Grau. Es ponente de esta resolucion el limo. Sr. D. Andreu
Enfedaque Marco, Presidente de esta Audiencia Provincial.
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Penal nimero 2 de Lleida se dictd sentencia en el presente
procedimiento cuyos hechos probados acepta la Sala, dandolos aqui por reproducidos.

SEGUNDO.- La parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que debo condenar y condeno a J.
A. H. B como autor responsable de un delito de descubrimiento y revelacion de secretos por
apoderamiento no autorizado de datos reservados de caracter personal en perjuicio de tercero,
previsto y penado en el art. 197.2 del C.Penal, sin concurrir circunstancias modificativas de la
responsabilidad criminal a la pena de prision de un afio con accesoria de inhabilitacién especial
para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 12 meses a razén
de 1000 pts./dia., debiendo indemnizar a favor de Lleidanetworks Serveis Telematics S.L. en
300.000 pts".

TERCERO.-Contra la referida sentencia se interpuso recurso de apelacion, mediante escrito
debidamente motivado, del que se dio traslado al Ministerio Fiscal y apelado para adhesion o
impugnacion, evacuando dicho tramite el Ministerio Fiscal en el sentido de impugnario, solicitando
la integra confirmacion de la sentencia de primera instancia.

CUARTO.-Remitidos los autos a la Audiencia, ésta acordd formar rollo, y se designé Magistrado
Ponente al que se entregaron las actuaciones para que propusiera a la Sala la resolucién
oportuna.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El apelante impugna la sentencia condenatoria dictada en la primera instancia,
planteando en primer lugar, y sin perjuicio de mantener en otros motivos de recurso el no haber
incurrido materialmente en los hechos que le son imputados, que la acusacién ha sido dirigida
contra él por la comisién de un "delito informatico de descubrimiento y revelacién de secretos”
previsto y penado en los apartados 1 y 2 del articulo 278 del Codigo Penal en relacién con el
articulo 197.1 del mismo Cuerpo legal (calificacién de la acusacion particular) o un "delito
informatico de descubrimiento y revelacién de secretos” de los articulos 278-1 y 197-1 del Cédigo
Penal (Ministerio Fiscal), calificaciones ambas elevadas a definitivas en el acto del juicio oral,
mientras que la sentencia del Juzgado de lo Penal le condena por un delito de descubrimiento y
revelacion de secretos por apoderamiento no autorizado de datos reservados de caracter personal
en perjuicio de tercero, previsto y penado en el articulo 197-2 del Cédigo Penal. Ciertamente, hay
que compartir la apreciacién de la falta de homogeneidad no ya entre los dos sino entre los tres
delitos en cuestion. Asi, las acusaciones plantean que la conducta consistente en la entrada en el
sistema informético de la perjudicada para apoderarse de archivos de datos de clientes de la
misma integra el delito del articulo 278.1 (o su modalidad agravada de difusién a terceros del
numero 2 de dicho articulo). Dicho precepto esta integrado en la seccién tercera (delitos relativos
al mercado y a los consumidores) del capitulo X| (delitos relativos a la propiedad intelectual,
industrial, al mercado y a los consumidores) del Titulo Xl (delitos contra el patrimonio y el orden
socioeconémico), y en el mismo se sanciona a quienes "para descubrir un secreto de empresa se
apoderen por cualquier medio de datos, documentos.....soportes informaticos u otros objetos......0
empleen alguno de los medios o instrumentos sefialados en el apartado 1 del articulo 197...."
Como puede verse, el objeto del delito es el secreto de empresa en cuanto a dato propio o ajeno
pero en poder de un determinado empresario que el mismo no desea sea conocido por terceros y
que por ello presenta un indudable valor o interés econémico, sea directo o indirecto para él y para
quienes ilegitimamente pretenden acceder al mismo, de modo que con dicha ilegitima inmisién
alteran las reglas del libre mercado obteniendo ventajas o beneficios frente a los competidores e
incluso al propio sujeto pasivo. Dicho conocimiento de secretos, precisa el articulo 278, podra
verificarse, bien apoderandose materiaimente de los datos en su soporte (papel o electrénico) bien
utilizando una serie de medios de interceptacién que, sin apoderamiento material propiamente
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dicho permiten conocer, interpretar y en suma acceder a los mismos y por tanto hacerlos propios.
Llegados a este punto, el referide articulo efectia una remisién al articulo 197.1 que lo es
tnicamente a dichos medios. Asi en el referido precepto se hace mencién a interceptacién de
telecomunicaciones, utilizacion de aparatos electronicos de escucha, transmision, registro o
reproduccion del sonido o de la imagen o de cualquier otra sefial de comunicacion. En efecto,
dicho ultimo precepto legal, comprendido en el capitulo | (del descubrimiento y revelacion de
secretos) del Titulo X del Cédigo Penal (delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y
la inviolabilidad del domicilio) contempla conductas que tienen en comln con las anteriores la
apropiacion o averiguacion de datos o circunstancias reservadas y por tanto apartadas por su
titular del conocimiento general, pero si en el primer caso el objeto de la ocultacion o discrecion es
el interés econémico de la empresa, en el segundo el objeto de proteccién abarca exclusivamente
el descubrimiento de secretos o la vulneracion de intimidad de otra persona (articulo 197.1) o bien,
en el tipo mas restringido del articulo 197.2, el apoderamiento, utilizacibn o modificacién en
perjuicio de tercero de "datos reservados de caracter personal o familiar de otro que se hallen
registrados en ficheros o soportes informaticos, electrénicos o teleméticos o en cualquier otro tipo
de archivo o registro publico o privado”. La conducta imputada al acusado resuita incardinable de
forma evidente en el referido articulo 278, en cuanto que la finalidad pretendida en su actuacion no
fue la vulneracion de la intimidad de la entidad asaltada ni la de las empresas clientes de la misma
sino la obtencién de datos mercantiles que podian proporcionar ventajas de mercado, siendo
aplicable en todo caso con preferencia, por el principio de especialidad el referido precepto frente
al més genérico del articulo 197.1(que no fue, ademas objeto de acusacion, ni siguiera alternativa).
Mas, en todo caso, en la sentencia que se recurre y sin razonamiento alguno al respecto no se
aplica ninguno de los dos tipos legales sino un tercero (el del parrafo 2 del articulo 197) referido a
una apropiacion de ficheros o datos personales en ningiin momento planteado por las acusaciones
y por tanto ajeno al debate procesal. Tal aplicacién, habida cuenta ademas de la diversidad de
bien juridico protegido entre el delito objeto de la acusacién (articulo 278 del Cédigo) y el objeto de
condena (197.2) debe llevar a su inaplicabilidad, méxime teniendo en cuenta la diversidad de
penas existentes entre ambos.

Procede por tanto acoger la pretension del recurrente y habiendo acatado el Ministerio Fiscal y la
parte acusadora particular la sentencia dictada en la que bien expresamente (parte dispositiva de
la misma) se condenaba por delito que no fue objeto de acusacién la estimacién del recurso no
puede llevar, por la aplicacion del principio acusatorio, sino a absolver libremente al acusado, con
declaracién de oficio de las costas de ambas instancias.

VISTOS los preceptos legales citados y demas de aplicacién general y pertinente.
FALLAMOS

ESTIMAMOS el recurso de apelacion interpuesto por J. A. H. B contra sentencia de 13 de
diciembre de 2000 del Juzgado de lo Penal nimero 2 de Lleida que REVOCAMOS;
ABSOLVEMOS al referido acusado, de los delitos objeto de la acusacién, con declaracion de oficio
de las costas de ambas instancias.

La presente sentencia es firme, al no ser susceptible de ulterior recurso. Asi lo pronuncian,
mandan y firman.
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¢) Sentencia de la Audiencia Provincial - Barcelona, de 18 de
Diciembre de 2001, 213/2001 Recurso: Recurso de Apelacién n°
196/2001, vid: 1.171056.3.

RESUMEN:

Recurso de apelacion por delito de hurto y delito relativo al mercado de los consumidores. Articulo
278 del Cédigo Penal, descubrimiento de secretos de la empresa mediante el apoderamiento del
sustrato material o electrénico en que aquellos se contengan.

TEXTO:

Audiencia Provincial de Barcelona, SECCION SEGUNDA, Rollo de Apelacion n® 196/01,
Procedimiento Abreviado 420/99, Juzgado de lo Penal n° 11 de Barcelona, SENTENCIA n® 213,
limo. Sr. Presidente, Don Pedro Martin Garcia; limos. Srs Magistrados, Don José Carlos Iglesias
Martin,Dofia M®. José Magaldi Paternostro.

_En la ciudad de Barcelona a veintiuno de marzo dos mil uno

En nombre de S.M. el Rey, la Seccién Segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona ha visto
en grado de apelacion el Proceso Abreviado n® 420/99 Rollo n® 196/01, sobre delito de hurto y
delito relativo al mercado de consumidores, procedente del Juzgado de lo Penal n® 11 de
Barcelona, habiendo sido partes en calidad de apelante, Billares y Dardos S.L., representado por
el Procurador Sr Guillem Rodriguez y defendido por el Letrado Sr Barangua Martin, y en calidad de
apelados Francisco R. R. y Juan M. R., representados por el Procurador Sr Anzizu Furest y
defendidos por el Letrado Sr. Solsona Montons.

El recurso fue impugnado por la representacién procesal de los acusados que solicitd la
confirmacién de la resolucion recurrida.

Ha sido Magistrado Ponente S.S.® lima. Dofia M® José Magaldi Paternostro quien expresa el
parecer del Tribunal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 17 de enero de 2001 y por el Juzgado de lo Penal n® 11 de Barcelona se
dicté sentencia en el Proceso Abreviado 420/99 que contiene el fallo que aqui se da por
reproducido por razones de economia procesal.

SEGUNDO .- Apelada fue la sentencia por la Acusacién Particular y previos los tramites legales, se
remitieron los autos a esta Seccion, teniendo entrada en la misma el dia 2 de marzo de 2001,
habiéndose celebrado el dia de la fecha la preceptiva deliberacién y votacion de los recursos
interpuestos en cuya tramitacion se han observado todas las prescripciones legales.

TERCERQ.- Se aceptan los antecedentes de hecho y los hechos probados de la sentencia
apelada.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se aceptan y se dan por reproducidos los Fundamentos de Derecho de la sentencia
apelada a los que se suman los contenidos en esta resolucion.

SEGUNDO.- Contra la sentencia de instancia interpone el recurrente recurso de apelacion Gnica y
exclusivamente respecto del delito relativo al mercado de consumidores y lo articula aun sin utilizar
el preciso "nomen iuris" alrededor de un Gnico motivo juridico: error en la apreciacion de la prueba
en que habria incurrido el Juzgador a quo y que habria comportado el fallo absolutorio que
pronuncia lo que habria comportado la indebida inaplicacién del articulo 278 del Codigo Penal por
el que se sostuvo acusacion.

Sobre la base de los argumentos contenidos en el eschito de formalizacién del recurso solicita Ia
revocacion de la sentencia y la condena de los acusados de conformidad con sus pretensiones o
subsidiariamente con las deducidas por el Ministerio Fiscal.

El recurso de apelacién interpuesto no puede prosperar en esta alzada por las razones juridicas
que se explicitan en los Fundamentos de Derecho siguientes.

TERCERO.- Con caréacter previo al andlisis del fondo del recurso deben sefialar dos extremos
esenciales para la resolucién del mismo:

1°) - Respecto al alegado error en la apreciacion de la prueba en el que habria incurrido la Juez a
quo, cabe poner de manifiesto, con caracter general, que si bien es cierto que el recurso de
apelacion permite la revision de la valoracién de la prueba efectuada por el Juzgador de instancia,
cierto es también que el hecho de que aquella tenga como base las pruebas practicadas a su
presencia, garantizados los principios de publicidad, oralidad y contradiccién, oidas Acusacién y
Defensa y las propias manifestaciones del acusado ( articulos 24 de la C.E., 229 de la LOP.J. y
741 de la Lecri) conlleva que, en principio y como pauta general, la valoracion efectuada debe ser
respetada por el Tribunal a quem, hecha excepcién de que carezca de todo apoyo en el conjunto
probatorio practicado en el acto solemne del Juicio Oral, lo que acaece en la sentencia objeto de
apelacion.

2°) El tipo penal descrito en el articulo 278 del Cédigo Penal por el que se sostiene acusacion
requiere indefectiblemente para su relevancia penal que el sujeto, para descubrir los secretos de
una empresa se apodere por cualquier medio del sustrato material o electrénico en que aquellos
se contengan, derivandose claramente de la agravacién establecida en el apartado 2° del mismo
articulo que lo que se prohibe bajo penal es el coloquialmente denominado "espionaje industrial”.
Dicho en otros términos, el sujeto con una conducta de apoderamiento material o ideal de papeles,
documentos, soportes informéticos, etc., cuyo contenido contenga informacién de la empresa que
objetivamente puedan ser considerados secreto de la misma en relacién con la actividad que lleve
a cabo, pretenda el acceso que le estaba vedado por su carécter secreto precisamente de
informacién reservada de la empresa.

Contraidas estas exigencias legales al hecho objeto de enjuiciamiento resulta:

a) Que por un lado, y asi lo admite la propia acusacién que acata la absolucién por delito de hurto,
que no se ha acreditado fehacientemente que los acusados hubieren efectivamente sustraido el
material que se dice pertenecia a la empresa en cuanto que no se ha probado que la
documentacion perteneciera a la misma por lo que dificiimente, partiendo ya de este punto, es
posible sostener la presencia del tipo del articulo 278.
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b) Por otro, ni siquiera la acusacién niega que los acusados, por motivo de su labor comercial,
conocieran el listado de clientes de la empresa y las facturaciones de la misma por lo que, dicho
extremo -también admitido- priva a los mismos del caracter de "secreto” lo que impide, de nuevo,
el cumplimiento de los elementos esenciales del tipo por el que se sostuvo acusacién cuya
finalidad no se halla en prohibir bajo pena conductas desleales o aprovechadas de trabajadores de
una empresa para con la misma concretados en, después de abandonarla, hacerse con sus
clientes u ofros extremos con los conocimientos adquiridos durante la relacién laboral sino en
evitar que se difundan, trasmitan o se revelen a terceros secretos de la empresa de los cuales el
sujeto se ha apoderado previamente

CUARTO.- En virtud de los argumentos juridicos expuestos procede, con desestimacion del
recurso de apelacién interpuesto, la confirmacion de la sentencia apelada asi como |a declaracion
de oficio de las costas procesales de esta alzada a tenor de lo dispuesto en los articulos 123 y ss
del Caodigo Penal y 239 y ss de la Lecri.

Vistos los articulos citados tanto del codigo penal como de la Lecri, criterios expuestos y demas
normas de general y pertinente aplicaciéon, administrando en esta instancia Justicia que emana del
Pueblo en nombre de S.M el Rey.

FALLAMOS

Que con desestimacion del recurso de apelacién interpuesto por el Procurador Sr. Guillem
Rodriguez, en nombre y representacién de Billares y Dardos S.L. contra la sentencia dictada por el
Juzgado de lo Penal n° 11 de Barcelona a 17 de enero de 2001 en el P. A. n® 420/99, confirmar y
confirmamos integramente y en todos sus pronunciamientos dicha sentencia declarando de oficio
las costas procesales de esta alzada. Asi por esta nuestra sentencia que se notificara al Ministerio
Fiscal y a las demas partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso alguno, la
pronunciamos, mandamos y firmamos.

Siguen las firmas, rubricados.- PUBLICACION.- Leida y publicada ha sido la anterior sentencia en
el mismo dia de su fecha, por el limo. Sr. Magistrado Ponente, celebrando audiencia publica,
certifico. Concuerda bien y fielmente con su original, al que me remito.

E) Tratados Internacionales.

La Constitucion Espafola en su El Titulo Ill, De las Cortes Generales, en su
Capitulo Tercero, De los Tratados Intemacionales establece en su articulo 96 que:

1. “Los tratados intemacionales validamente celebrados, una vez
publicados oficialmente en Espafia, formaran parte del
ordenamiento interno. Sus disposiciones sélo podran ser derogadas,
modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios
tratados o de acuerdo con las nomas generales del Derecho
Interacional.
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2. Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se
utilizara el mismo procedimiento previsto para su aprobacién en el
articulo 94."

a) Convenio de Paris.

Espaiia forma parte del Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad
Industrial desde el 7 de julio de 1884 y de su revision en Estocolmo el 14 de abril
de 1972

El articulo 10 Bis del Convenio de Paris, establece la obligacion de asegurar a los
paises de la Unién una proteccion eficaz contra la competencia desleal. Por lo que
al ser un instrumento de caracter internacional validamente celebrado por Espaniia,
conforma en relacién con el articulo 38 de su Constitucion y la Ley 3/91 de la
Competencia Desleal, parte de su ordenamiento intemo de proteccion a los
secretos industriales o comerciales.

b) Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).
El Estado Espafiol, es signatario del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio) desde el 29 de agosto de 1963 y miembro de la OMC
desde el 1 de enero de 1995, adoptando y aplicando asi el ADPIC y en el caso en
estudio su articulo 39 referente a la proteccion de la informacién no divulgada.

Dentro del documento, donde obra parte del examen de la aplicaciéon del ADPIC,

a la legislacion intema de Espaiia, se preciso lo siguiente''®:

""® EI documento fue elaborado en reunién celebrada del 26 al 30 de mayo de 1997, por el
Consejo de los ADPIC, el cual esta integrado por todos los Miembros de la OMC y se encarga de
la supervisiéon de la aplicacion del Acuerdo, y en particular, de la observancia por parte de los
Miembros de las obligaciones dimanantes del mismo, documento donde se examino la legislacion
espanola en materia de informacion no divulgada y control de las practicas anticompetitivas en las
licencias contractuales. Véase en: http://iwww.wto.org
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El Acuerdo sobre los ADPIC, como instrumento normativo intemacional, posee
primacia sobre el derecho nacional, de conformidad con el articulo 96.1 de la
Constitucion Espafiola y con el articulo 1.5 del Cédigo Civil. Las normas
contenidas en los Tratados Intemacionales obligan a Espafia desde su entrada en
vigor y forman parte del ordenamiento interno y gozan de eficacia plena.

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, sefialan que
los compromisos intemacionales prevalecen sobre las nomas internas vigentes
en la misma materia en caso de contradiccion o conflicto entre ellas, siempre que
los primeros, sean claros e incondicionales en su aplicacion directa. (Sentencia
del Tribunal Constitucional 28/1991, BOE 13.3.1991, Sentencia del Tribunal
Constitucional 180/1993, BOE 5.7.1993, Sentencia del Tribunal Supremo de
22.5.1989 y Sentencia del Tribunal Supremo de 26.3.1991).

Espafia cumple con la obligacién de confidencialidad establecida en el articulo
39.3 ADPIC, en relacién con un pedido de aprobacion de la comercializacion de
productos farmacéuticos o productos quimicos agricolas, datos de pruebas u otros
no divulgados, desde antes de ser aplicable en Espafia el ADPIC, el 1° de enero
de 1896, mediante el Real Decreto N° 767/1993, de 21 de mayo sobre evaluacion,
autorizacion, registro y condiciones de dispensacion de las especialidades
farmacéuticas de uso humano, el cual contempla en su articulo 15 denominado
"Garantia de Confidencialidad", la obligacién de guardar secreto sobre la solicitud
de autorizacién y sobre la documentacién que se acompane, asi como con La Ley
del Medicamento (Ley 25/1990) que establece ese principio de confidencialidad
en su articulo 32, y finalmente con el Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre
sobre productos fitosanitarios, que en su articulo 32.1 impone el deber de
confidencialidad siempre que se solicite a instancia de parte.

La violacién de secretos industriales y empresariales es un acto de competencia
desleal sancionado por el articulo 13 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de
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Competencia Desleal (BOE 11.11.1991). Contra dichos actos se pueden ejercer
las acciones que la Ley establece en sus articulos 18 a 21.

En Espafia la proteccién de la documentacién aportada por un solicitante de
autorizacion de comercializacion no se condiciona al hecho de que sea titular de

_una patente, como se desprende del articulo 11, del Real Decreto 767/1993, que
contiene dos cautelas:

- Primera: "Sin perjuicio del derecho relativo a la proteccion de
la propiedad industrial y comercial (sic)". En otros términos, el
procedimiento de segunda autorizaciéon sanitaria se regula con
independencia de que exista o no un derecho de patente.

- Segunda: "Un segundo solicitante de autorizacion de un
medicamento esencialmente similar a otro ya autorizado (...) puede,
con el consentimiento expreso del titular de la autorizacién, referir
algunas partes de su solicitud al expediente original”. Esto es, para
revelar el secreto del expediente se requiere el consentimiento
expreso del primer solicitante de autorizacion sanitaria.

3. ESTADOS UNIDOS.

A) Ley General de Secretos Industriales (Uniform Trade Secrets Acf) (en
lo sucesivo la “UTSA”),

La proteccion de los secretos industriales o de fabricacién en los Estados Unidos
de Norteamérica (“EUA"), deriva desde 1800 (caso Vickery vs Welch 1837) de su
derecho local consuetudinario, el cual se ha basado en las teorias que lo
consideran como un derecho de propiedad, un derecho contractual y finalmente,
como un deber general de confianza o buena fe entre quienes se transmite.
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El caso Vickery vs Welch, constituye posiblemente el primer antecedente en EUA
de controversia en materia de secretos de fabricacién. El cual acontecié con
motivo de 1a venta de un molino de chocolate en 1836, en Braintree,
Massachussets. £En el contrato, €l vendedor se obligaba con el comprador a
transferirle la propiedad del molino y transmitirle el secreto de como hacer el
chocolate @ cambio de un pago inicial de $2,000,00 USD y ocho pagos anuales de
$ 7,500,00 USD, comprometiéndose, reciprocamente €l comprador, a no revelar
ese secreto a nadie mas.

El conflicto se presentd cuando €l comprador argumentando un impedimento para
ejercer el comercio, buscd ante los tribunales de Massachussets, obligar al
vendedor a no transmitir a terceros el secreto de cémo hacer el chocolate, pues
€ste se habia negado a ofrecer al comprador una promesa escrita de no hacerlo.
El tribunal determind que las partes debian estarse a los términos y condiciones
del contrato y ordené al vendedor no revelar el secreto a otros; sin embargo,
resolvid que con la compraventa del secreto en los términos pactados, no se
impedia el ejercicio del comercio pues esa relacién contractual simplemente lo

delimitaba.'"®

En la actualidad a pesar de que algunos Estados de EUA, todavia resguardan los
secretos en base a esas teorias, la mayoria reconoce en su legislacién la forma
de salvaguardarios de conformidad con la UTSA, adoptada por la Conferencia
Nacional de los Comisionados sobre Leyes Estatales Generales (The National
Conference of Commissioners on Uniform State Laws) en 1979, enmendada en
1985, la cual ha contribuido a crear un régimen normativo genérico de proteccion.

La UTSA, se encuentra integrada por 12 articulos que prescriben en su articulo
primero las definiciones aplicables como son: secretos de fabricacion, sujetos,
medios y conductas (robo, sobomo, espionaje entre otros) de su apoderamiento.

""*Milton E. Babirak, Jr., The Virginia Uniform Trade Secrets Act: A Critical Summary of the Act and
Case Law, Virginia Journal of Law and Technology Association, University of Virginia, 2000. Vease
en: hitp://www.violt.net
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El secreto de fabricacion se encuentra definido como: la informacién técnica o no
técnica, que incluye una férmula, el modelo, la compilacion, el dispositivo de
programa, el método, la técnica, o el proceso, que:

(i) Tiene un valor econémico independiente, real o potencial, por no
ser conocida generalmente y por no ser faciimente accesible por
algin medio por otras personas quienes pueden obtener un valor
econdmico de su descubrimiento o empleo, y

(i) Su propietario o poseedor ha realizado los esfuerzos razonables
para mantenerio en secreto.

'De los articulos 2 a 7 de la UTSA, se establece el catalogo de acciones que se
podran ejercitar, destacandose la cesacion de la conducta; el resarcimiento en via
de dafios y perjuicios; el pago de honorarios a los abogados; la preservacion del
secreto; su periodo de prescripcion, y la independencia en el ejercicio de acciones
civiles o penales.

Los articulos 8 a 12 prevén el caracter uniforme y general que debera tener la
legislacién local; la composicién de su titulo; su vigencia e irretroactividad, y la
forma en que podra ser abrogada.

El proceso de adopcién de la UTSA'®, ha conllevado a la promulgacion de leyes
locales en 42 de los 50 Estados que integran los EUA. Destacandose que los
estados de Alabama y Carolina del Norte, adoptaron la ley pero restringiendo o
ampliando su ambito de proteccién, como se observa en el siguiente cuadro:

'2 Stephen Fishman y Rich Stim. Trade Secret Basics, The Magazine for Growing Companies,
November 01, 2000,Véase en: http:/) inc. icle
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Estados que han adoptado alguna version de la UTSA,
(States that Have Adopted Some Version of the Uniform Trade Secrets Act)

Ark. Stat. Ann. §§ 4-75-601 et seq.

Estado

Ley
Alabama Alaska
Ala. Code. §§ 8-27-1 et seq. Alaska Stat. §§ 45.50.910 et seq.
Arkansas California

Cal. Civ. Code §§ 3426 et seq.

Colorado
Col. Rev. Stat §§ 7-74-101

Connecticut
Conn. Genl. Stat. §§ 35-50 et seq.

Delaware
Del. Code Ann. Title 6 §§ 2001 et seq.

District of Columbia
D.C. Code Ann. §§ 48-501 et seq.

Florida
Fla. Stat Ann. §§ 688.001 et seq.

Hawaii
Haw. Rev. Stat. §§ 482B-1 et seq.

Idaho
Idaho Code §§ 48-801 et seq.

Illinois
Il Ann. Stat. ch. 140 §§ 351-59

La. Rev. Stat. Ann. §§ 51:1431 et seq.

Indiana Kansas
Ind. Code. Ann. §§ 24-3-1 Kan. Stat. Ann. §§ 60-3320 et seq.
Louisiana Maine

M.R.S.A. Title 10 §§ 1541 et seq.

Maryland
Md. Com. L. Code §§ 11-1201 et seq.

Minnesota
Minn. Stat Ann. §§ 325C.01 et seq.

Montana
Mont. Code Ann. §§ 30-14-401 et seq.

Nebraska
Neb. Rev. Stat. §§ 87-501 et seq.

Nevada
Nev. Rev. Stat. §§ 600A.010 et seq.

New Mexico
N.M. Stat. Ann.§§ 57-3A-1 et seq.

North Carolina*
N.C. Gen. Stat. §§ 66-152 et seq.

North Dakota
N.D. Cent. Code §§ 47-25.1-01 et seq.

Oklahoma
Okl. Genl. Laws §§ 6-41-1

Oregon
Or. Rev. Stat. §§ 646.461 et seq.

Rhode Island
R.l. Gen. Laws §§ 6-41-1 et seq.

South Dakota
S.D. Cod. Laws §§ 37-29-1 et seq.

Wis. Stat. Ann. § 134.90

Utah Virginia

Utah Code Ann. §§ 13-24-1 et seq. Va. Code. Ann. §§ 59.1-336 et seq.
Washington West Virginia

Wash. Rev. Code. Ann. §§ 19.108.010 | W. VA. Code. §§ 47-22-1 et seq.
et seq.

Wisconsin
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B) Ley de Espionaje Industrial de 1996 (“The Economic Espionage Act Of
1996) en lo sucesivo la “EEA":

Las compaiias estadounidenses invierten millones de délares para crear y
proteger su informacién confidencial de sus competidores, su robo y transferencia,
son conductas que se han incrementado exponencialmente con la ayuda de la
revolucién informatica. El auge de Intemet es un reflejo de este crecimiento
exponencial al usarse como una herramienta‘para la destruccion de los derechos
sobre los secretos industriales, tales como: el codigo fuente de un programa de
coémputo; una férmula bioquimica, etc., los cuales pueden ser tan valiosos para
una empresa como hace unos afos era la fabrica completa.

En la actualidad, las computadoras hacen extremadamente facil hacer una copia
ilegal y transferir informacién valiosa de secretos industriales. Un empleado puede
bajar informacion de un secreto de la computadora de una compafila a un
disquete o disco compacto, y llevarselo a su casa y transmitiio en minutos a
cualquier parte del mundo. La parte receptora a su vez puede hacer lo mismo en
minutos. En el transcurso de dias, una empresa de EUA, puede perder el control
total sobre sus secretos industriales.

El 11 de octubre de 1996, el Presidente de los EUA, William J. Clinton firmoé la
EEA, la cual se consideré en su momento como el mayor avance en la regulacion
de secretos de fabricacion en los EUA, al establecer con caracter federal los
delitos de espionaje industrial y robo de secretos de fabricacién y conceder al
Departamento de Justicia, la autoridad para perseguir su comisién dentro y fuera
del pais o via Internet.

Las leyes federales anteriores a la EEA, habian resultado inadecuadas para
proteger los derechos de una empresa sobre su informacion privilegiada, limitando
asi su campo de accion a la legislacion civil. En la via penal se buscé la
proteccion de los secretos industriales mediante la tipificacion de las conductas
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previstas por las leyes de robo a propiedad vy los estatutos de fraude por robo de
correspondencia, las cuales requerian la prueba de la existencia del fraude y el
robo de bienes, delitos que no se configuraban, por el criterio de las Cortes de no
considerar a los bienes inmateriales como bienes susceptibles de apropiacion.

El Congreso de los EUA observd que las compaiiias no tenian los recursos
financieros para ejercitar las acciones civiles o los medios necesarios para
investigar y obtener las pruebas que acreditaran el robo de sus secretos
industriales, y de que el pago de dafios en la via civil resultaba insuficiente para
combatir la apropiacion indebida de los secretos, asi como la conveniencia para
quienes cometian los delitos de absorber los costos de los juicios como parte del
negocio.

La EEA surge asi de la pretension de llenar las lagunas de las leyes federales y
locales anteriores, creando esquemas de proteccion para toda informacién de
caracter econémico que representa una ventaja competitiva para su poseedor. La
ley se encuentra divida en las siguientes secciones:

1831. Espionaje Industrial.

1832. Robo de Secretos de Fabricacion.

1833. Supuestos de Excepcion.

1834. Confiscacion Criminal.

1835. Ordenes para conservar la confidencialidad.
1836. Procedimientos Civiles contra Violaciones.
1837. Conductas fuera de los EUA.

1838. Concurrencia con otras leyes.

1839. Definiciones.

1831. Espionaje Industrial. Se tipifica el delito de espionaje industrial, como
aquél que es cometido por quién se apodera del secreto industrial mediante las

conductas ilicitas de robo, fraude, reproduccion, transmision, compra, posesion,
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su tentativa o bien mediante una conspiracion, con el fin de beneficiar a un
gobiemo o agente extranjero.

Las penas que se establecen por la comisién de esas conductas, son de prision
hasta por quince afios o multa de hasta $500,000 USD, o bien ambas sanciones y
_ si se cometié por una organizacién la muita puede ascender hasta $10, 000,000.
USD.

1832. Robo de Secretos de Fabricacién. Es supuesto normativo constitutivo de
delito, el apoderamiento ilicito del secreto industrial por un individuo u
organizacién, en su beneficio o el de otros y en perjuicio de su duefio o
_propietario, mediante las conductas de robo, fraude, reproduccién, transmision,
compra, posesion, su tentativa o bien mediante conspiracion.

Las penalidades en la Seccién 1832 pueden ser de prisién hasta por diez afios o
multa de hasta $,500,000 USD, o ambas, mientras que una organizacion puede
ser multada hasta $5, 000,000.00 USD.

1833. Supuestos de Excepcion. Se establece en esta seccién, como primer
supuesto normativo de excepcién, las conductas cometidas en ejercicio de sus
facultades por una entidad gubemamental o Estado de los EUA. Como segundo
supuesto se encuentra el requerimiento de informaciéon que constituye un secreto
industrial por una entidad gubemamental con autoridad legal para ello.

1834. Confiscaciéon Criminal. Se prevé la confiscacion criminal a favor de los
EUA, como sancion adicional a la comision de los delitos tipificados en las
secciones 1831 y 1832. Circunstancia que implica la pérdida de la posesion o
caracteristica de propiedad del secreto industrial obtenido o usado ilicitamente por
una persona, agente u organizacion extranjera.
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Se establece también que dichas confiscaciones se realizaran siguiendo el
procedimiento previsto en la seccién 413 de la Ley para el control, prevencion y
abuso de drogas (The Comprehensive Drug Abuse Prevention and Control 1970),
asf como los casos de excepcion.

1835. Ordenes para Conservar la Confidencialidad. Establece que durante un
proceso iniciado bajo la ley, el tribunal federal podra emitir 6rdenes y tomar todas
las acciones necesarias para conservar la oon.ﬂdenciaﬂdad de los secretos
industriales, siguiendo las reglas de los procedimientos criminal, civil, federal de
evidencia y toda la legislacion aplicable.

Mediante la tramitaciéon de un incidente ante un Tribunal de Distrito, se puede
resolver autorizar que la informacién considerada como un secreto de fabricacion
sea revelada.

1836. Procedimiento Civiles contra Violaciones. El Procurador General, esta
autorizado a iniciar acciones civiles para obtener una orden en contra de cualquier
violacién de la ley, su jurisdiccién corresponde a las Cortes de Distrito de los EUA.
Por tanto no existe impedimento para iniciar la accién civil antes de la penal, y la
de medidas precautorias para preservar la confidencialidad de los secretos
industriales.

1837. Conductas fuera de los EUA. El EEA establece su ambito de aplicacién
contra conductas que se cometen fuera de los EUA, si el afectado es un
ciudadano o extranjero residente permanente en el pais, una institucién
constituida bajo sus leyes, un Estado o subdivision politica del mismo, o bien es
una conducta que se comete en ofensa de los EUA.

1838. Concurrencia con otras Leyes. La jurisdiccion de la ley corresponde
exclusivamente a las cortes federales. Sin embargo no se impide la

substanciacion de procedimientos civiles o penales ante otra entidad federal o
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-estatal de los EUA, que -existan respecto de la -apropiacion ilicita o robo de
secretos industriales.

1839. Definiciones.

Organizacion -extranjera. ‘Es cualquier agencia, oficina, ‘ministerio, componente,
insﬁtudﬁn. -asociacion, agrupaciéon de negocios comercial o legal, corporacién,
firma o -entidad que -es ‘controlada, -auspiciada, comandada, -administrada,
dominada por un gobiemno extranjero.

Agente -extranjero. Es ‘el oficial, -empleado, -servidor publico, delegado o
representante de un gobiemo extranjero.

Secreto industrial. Significa todas las formas y tipos de informacién financiera, de
negocios, cientifica, técnica, econémica, de ingenieria, incluyendo patrones,
planos, compilaciones, dispositivos de programa, formulas, disefios, prototipos,
métodos, técnicas, procesos, programas o codigos, tangibles o intangibles
independientemente de como se almacenen, compilen o se ubiquen fisicamente
en memoria, electrénicamente, gréficamente, fotograficamente, o por escrito si:

a) El propietario ha tomado medidas razonables para mantener la informacién en
secreto; y

b) La informacién tiene valor econdémico independiente, real o potencial, por no
ser conocida generalmente y por no ser faciimente accesible a través de medios
adecuados por el publico.

El propietario o poseedor. Es la persona o entidad quien acredita ser el legitimo
poseedor o licenciatario autorizado del secreto de fabricacion.
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C) Casos resueltos con fundamento en la EEA.'*'

a) United States of America v. Patrick and Daniel Worthing,
Criminal No. 97-9 (W.D. Pa. December 7, 1996). 3
Con motivo de un contrato de prestacién de servicios Patrick Worthing trabajé en
PPG Industries, INC., como supervisor de un equipo de mantenimiento de las
instalaciones de investigacion y desarrollo de la empresa, teniendo acceso a
oficinas, disquetes, proyectos y todo tipo de informacién de investigacion
confidencial.

La acusacion se baso, en una operacion encubierta del FBI, donde mediante una
carta de Owens-Coming, un rival comercial de PPG Industries, INC, se incitdé a
Patrick Worthing, a la venta de la informacién confidencial de ésta dltima,
auxiliandose en tal tarea de su hermano Daniel Worthing.

Los hermanos Worthing, fueron procesados bajo el Secciones 1832 (a) (1), (3) y
(5) de la EEA. Patrick Worthing fue declarado culpable del robo de secretos de
fabricacion y condenado el 5 de junio de 1997 a 15 meses en la carcel y 36 meses
de libertad condicional, Daniel Worthing, fue declarado culpable de conspirar,
poseer y entregar secretos de fabricacién y condicionado a un periodo de prueba
60 meses y 6 meses de confinamiento en su casa.

b) United States of America v. Steven Louis Davis, Criminal No. 97-
00124 (M.D. Tenn. 1997). 5.

Steven L. Davis era un ingeniero de control de procesos de Wright Industries, Inc.,
en Nashville, Tennessee. En verano de 1996, Gillette Company, contratd a
Industrias Wright, para asistila en el desarollo de su siguiente generacién de
sistemas de navajas para afeitar y Davis fue designado como el ingeniero del
proyecto suscribiendo asi un acuerdo de confidencialidad.

'2'R. Mark Halligan. Reported Criminal Arrests and Convictions under the Economic Espionage Act
of 1996, Véase en http://my.execpc.com/~mhallign/indict.htmi.
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La acusacion sobre Davis, verso en la violaciéon de la Seccién 1832 (a) (2) (y 3) de
la EEA, al enviar por facsimil y correo electronico a los competidores de Gillette,
dibujos de ingenieria de caracter confidencial que se relacionan con el proyecto a
su cargo. Por lo cual también fue acusado por fraude de cable de conformidad con
la Seccién 1343 del Titulo 18 del Cédigo de los EUA.

Davis fue declarado culpable el 26 de enero de 1998 y condenado el 17 de abril
de 1998 a 27 meses de prision, 3 afos de libertad condicionada y a pagar en via
de reparacion del dafio a Gillette de $508,575 USD y a Wright Industries $726,576
USD.

c) United States of America v. Mayra Justine Trujillo-Cohen,
Criminal No. H- 97-251S (S.D. Texas 11/14/97). 6.

La oficina del Procurador en Houston, Texas, atrajo con fundamento en la EEA, la
acusacion de robo de secretos de fabricacion en contra Mayra Justine Trujillo-
Cohen, ex-consultora de Deloitte & Touche.

La acusacién en contra de Mayra Justine Trujillo, se sustentd, en la sustraccion
del software llamado * AFRONT for SAP" propiedad de Deloitte & Touche que ella
efectu6, al momento de separarse de dicha institucion con la finalidad de
revenderlo a otras empresas, obteniendo asi un beneficio econémico ilicito.

La Sra. Trujillo-Cohen fue condenada el 26 de octubre de 1998 a 48 meses de

prision y 3 afos la libertad supervisada y a pagar en via de reparacion del dano,
$337,000.00 USD y $ 200.00 USD por una evaluacion especial.
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d) United States v. Matthew R. Lange (Eastern District of Wisconsin
9/7/99). 11.

La acusacion sobre Mateo Lange, consistié en su intento de vender los dibujos de
partes de ingenieria de un avién propiedad de Replacement Aircraft Part Co. Inc.
(RAPCO) a uno de sus competidores.

Lange, un dibujante que laboraba para RAPCO, se apropi6 ilicitamente de los
dibujos y los oferté mediante cuentas de correo electrénico a un ejecutivo de una
empresa competidora, por aproximadamente ocho millones de délares.

El ejecutivo del competidor RAPCO fungié como informador encubierto para poder
procesar a Mateo Lange, quien el 12 de diciembre de 1999, fue declarado
culpable por violaciones a la EEA, e infracciones de derechos de reproduccién y
fraude de cable y condenado el 3 de febrero de 2000 a 30 meses de prisién y 3
afios la liberacién supervisada, y al pago de $2500.00 USD y como evaluacion
especial al pago de $ 525.00 USD.

e) United States v. Fausto Estrada (S.D.N.Y. March 21, 2001). 16.

Fausto Estrada era un prestador de servicios de alimentos de la empresa Flik
International Corp. contratada por la oficina central de MasterCard en New York,
para proveerla de almuerzos y comidas privadas en su sala de juntas en el
periodo del 29 de enero de 2001 y el 7 de marzo de 2001.

La acusacion sobre Estrada vers6 en su oferta de vender en febrero de 2001, a
Visa informacion confidencial de MasterCard contenida en un paquete de
programas, mediante la utilizacién del sobrenombre "Cagliostro”, a cambio de
$100,000 USD para secretos de los afios 1999 y 2000 y otros $1000,000 USD por
informacién del afio 2001.
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Una operacion encubierta del FBI y del Intellectual Property Squad se realizd
cuando uno de sus agentes, se hizo pasar por un representante de Visa y negocio
con Estrada la compra de los documentos de MasterCard. Las negociaciones
culminaron con reunién clandestina en un cuarto de hotel, en la cual el agente
secreto se cité con Estrada para el intercambio del dinero por los documentos con
lo cual se logré su procesamiento por el robo de secretos de fabricacion con
fundamento en la seccién 1832 del EEA, y por fraude de correo y transporte entre
estados. '

D) The National intellectual Property Rights Coordination Center, (IPR).'#

El FBI (The Federal Bureau of Investigation) y el Servicio de Aduanas de los EUA,
(The U.S Customs Service), han conformado el IPR, un centro de coordinacion
nacional sobre derechos de propiedad intelectual para combatir los delitos en la
materia y en el comercio (incluyendo los secretos industriales), conjuntado
esfuerzos en beneficio de las empresas, mediante la aplicacion de las leyes, y la
instrumentacién de un contacto central para denunciar los delitos.

El centro funciona como una coordinacion para la recoleccién, andlisis, y
diseminacién de informacién en materia de derechos de autor, infracciones a
marcas registradas, robos de sefiales y secretos de fabricacion para contar con
elementos fidedignos que lleven a buen término una investigacién. También es un
punto de contacto con todas las entidades del gobiemno, el Congreso, y medios de
comunicacién entre otros en cuanto a la aplicacion de la ley.

El IPR, con la finalidad de obtener informacién sobre la comision de delitos en
perjuicio de las personas, industrias, asociaciones y empresas ftitulares de los
derechos de propiedad intelectual, mantiene un estrecho contacto con ellas, con
el objetivo de conocer la forma de comision de esos ilicitos y las pérdidas

"2 E| IPR, se encuentra ubicado en Avenida Pensylvania 1300, NW, Rm. 3.5A Washington, DC
20229 Tel. (202) 927-0810., e incluso se pueden hacer denuncias en linea a través de su pagina
de Internet www.customs.gov/iprcenter
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econémicas que producen, para instrumentar las acciones hacia su combate en
un marco de estricta aplicacion de la ley.

E) Tratados Internacionales.

El articulo 6, de la Constitucién de los EUA de 1787, establece que: “Esta
Constitucion, y las leyes de los Estados Unidos que se expidan con arreglo a ella,
y todos los tratados celebrados o que se celebren bajo la autoridad de los Estados
Unidos, seran la suprema ley del pais y los jueces de cada Estado estaran
obligados a observarlos, a pesar de cualquier cosa en contrario que se encuentre

en la Constitucién o las leyes de cualquier Estado™?

a) Convenio de Paris.

EUA, forma parte del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad
Industrial desde el 30 de mayo de 1887 y el 25 de agosto de 1973, incluyd a
Puerto Rico como parte de su territorio y &mbito de aplicacién del convenio.

El Convenio de Paris no habla expresamente de protecciéon de los secretos
industriales o comerciales, pero su articulo 10 Bis, establece la obligacion de
asegurar a los paises de la Unién una proteccién eficaz contra la competencia
desleal.

La divulgacién, apoderamiento o uso por terceros no autorizados de un secreto
industrial, con la finalidad de obtener una ventaja competitiva en la
comercializacion de ciertos productos, han sido actos considerados en muchos
aspectos como materia de la competencia desleal.

Lo anterior aunado a la relacién existente entre el Convenio de Paris y el ADPIC,
de la cual surge la obligacién de las partes del convenio, de proteger la

'3 yéase. hitp://www.constitution.org/cons/usa_span.htm
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informacién no divulgada contra los actos de competencia desleal previstos en el
articulo 10 Bis.

b) Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC).

Los EUA. fueron signatarios del GATT, desde el 1 de enero de 1948, y son
miembros de la OMC desde el 1 de enero de 1995, y como tal han adoptado el
ADPIC desde el 1 de enero de 1996, es decir un afio de transicion posterior a la
entrada en vigor del acuerdo, en su caracter de un pais desarmollado dentro de la
organizacion.

Por lo cual los EUA, se encuentran obligados a la observancia del ADPIC, el cual
en su articulo 39, establece la proteccién de la informacién no divulgada,
obligando a los paises contratantes a proteger esa informacion contra los actos de
competencia desleal previstos en el articulo 10 Bis, del Convenio de Paris,
impidiendo cualquier acto de divulgacion, apoderamiento o uso por terceros no
autorizados de ésta.

Es de sefialarse que mediante el comunicado de su Misién Permanente, de fecha
15 de junio de 1998, los EUA, han completado su notificacion de leyes y
reglamentos de conformidad con el parrafo 2 del articulo 63 del ADPIC, con la
presentacion del capitulo 90 de la parte | del titulo 18 de la EEA.

Dentro del documento, donde obra parte del examen de la aplicacion del ADPIC,

a la legislacion intemna de los EUA, se precisoé lo siguiente'®*:

'2* EI documento en cita, fue elaborado del 26 al 30 de mayo de 1997, durante la reunion del
Consejo de los ADPIC, en el se destacan puntos relevantes del examen de la legislacion de los
EUA sobre la proteccion de la informacion no divulgada y control de las practicas anticompetitivas
en las licencias contractuales., consultable en http://www.wto.org
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Las leyes de los EUA, que protegen los secretos comerciales, garantizan la
proteccién de la informacién no divulgada con la adopcion de la UTSA por la
mayoria de los Estados que lo conforman, y los que no la han adoptado, mediante
una declaracién de dafios y perjuicios, o bien en base a la legislacién sobre
contratos, que también es de caracter uniforme en todos los EUA, y a través de la
legislacion penal federal recientemente promulgada.

El Gobiemo Federal no ha intentado privar'a los Estados de la facultad de
proteger la informacién no divulgada mediante leyes estatales, en lugar de
federales, teniendo en cuenta que puede obtenerse en los EUA la proteccion que
exige el ADPIC, en su articulo 39, aplicando sus disposiciones en el marco de su
propio sistema y practica juridicos.

El criterio utilizado por los tribunales de los EUA, para determinar qué incluye, o
no, el "secreto comercial" es si la informacién es generalmente conocida o
faciimente accesible con medios propios por las personas que pudieran obtener
un beneficio econémico gracias a su divulgacion o utilizacién. Lo que en su
opinién es un criterio mas amplio que el previsto en el parrafo 2 del articulo 39 del
ADPIC.

El criterio utilizado en los EUA para determinar si existe culpabilidad por la
obtencion ilegal de informacion no divuigada es mediante la utilizaciéon de medios
inadecuados, como el robo, el sobomo, el engafio, la infraccion o la instigacion a
la infraccién de un deber de mantener el secreto, o el espionaje por medios
electrénicos o de otro tipo.

La proteccion que brindan las autoridades de los EUA, como condicién para
aprobar la comercializacion de productos farmacéuticos o de productos quimicos
agricolas (articulo 39 del ADPIC) que utilizan nuevas entidades quimicas, es
supuesto de exclusién del apartado b) 4) del articulo 552 del Titulo 5 de la Ley de
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Libertad de Informacién por lo que su contenido no es susceptible de darse a
conocer.

c) Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)

El 1 de enero de 1994 entr6 el vigor el TLCAN, el cual es de observancia general
para sus signatarios; EUA, Canad4 y México.

ElI TLCAN en su Capitulo XVII, Propiedad intelectual, contiene en su articulo 1711,
la forma en que se protegeran entre los estados contratantes los secretos
industriales y de negocios, asi como los medios legales con que se debera
impedir cualquier acto de revelacion, apropiacibn o uso no autorizado de
informacién secreta con valor comercial y sobre la cual se hayan adoptado
medidas razonables para su preservacion.

4, FRANCIA.

En el derecho positivo francés, la proteccién del secreto toma dos figuras
juridicas, la del secreto de fabrica y la del know-how. Por lo cual se analizaran
ambas figuras en los apartados siguientes, no sin antes precisar sobre algunos
aspectos generales.

Para la doctrina francesa, el secreto es: “todo lo que contribuye de un modo
general a aislar u ocultar una cosa, un hecho o una informacién que es
conveniente no revelar”. El secreto a su vez, no constituye un derecho privativo y
en estricto sentido, no se considera como un derecho de propiedad industrial. Sin
embargo, su importancia practica es considerable al menos desde dos puntos de
vista.

En primer lugar, un creador tendra la opcién de resguardar y proteger el secreto
durante el tiempo que estime necesario, pues su creaciéon no puede ser protegida
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por uno de los derechos privativos que componen la propiedad industrial en
particular, y en general la propiedad intelectual. En segundo lugar, podra optar por
obtener para su creacién un derecho privativo que otorga la propiedad industrial,
por ejemplo una patente, con la limitacién y desventaja que implica la divulgacion
obligatoria de la invencién, frente a sus competidores.

En ese tenor, al no constituir en el derecho francés el secreto un derecho
privativo, se podria considerar que no se ofrece a su poseedor ninguna proteccién
juridica; sin embargo de un modo indirecto, su violaciéon en ciertos supuestos
normativos, puede ser sancionada.

A) EIl Secreto de Fabrica.

El secreto de fabrica, no aparece definido como tal en el articulo L 621-1 del
Cdédigo de la Propiedad Intelectual francés, el cual se reproduce en el articulo L
152-7 del Cédigo de Trabajo que dice: ™ La conducta de todo director o asalariado
de una empresa donde este es empleado, de revelar o intentar revelar un secreto
de fabrica, sera castigado con dos afos de prisién y multa de 30000 euros. El
tribunal también puede pronunciarse, adicionalmente, por una sancién de cinco
aflos mas, por la violacién de un derecho civico, civil o de familia, de los previstos
por el articulo 131-26 del Cédigo Penal”.'?

La jurisprudencia francesa, define el secreto de fabrica como “Todo proceso de
fabricacion, que ofrece en si mismo un interés practico o comercial, a un
fabricante, que guarda el secreto hacia sus competidores” Cass.crim.,29 mars
1935, Gaz.Pal.1935, p928 ; dans le méme sens: Cass. Crim. 19 juin 1960, Bull.
Crim., p.350.

"% Art. L. 152-7 : "Le fait, par tout directeur ou salarié d'une entreprise ol il est employé, de révéler
ou de tenter de révéler un secret de fabrique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000
euros d'amende. Le tribunal peut également prononcer, & titre de peine complémentaire, pour une
durée de cing ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article
131-26 du code pénal”. (Loi n°® 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 204 Journal Officiel du 23
décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994) (Ordonnance n® 2000-916 du 19 septembre 2000 art.
3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002). Véase en:

www legifrance.gouv.fr
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Analizado lo anterior, se aprecia que la proteccion especifica ofrecida a los
secretos de fabricacion es mediante la accién penal y las normas laborales
(articulo L 621-1 del CPI, y L 152-7 del Codigo de Trabajo) y de forma genérica
mediante la accién contra la competencia desleal al combinarse las normas
civiles, laborales y penales.

B) El Know How o el Saber-Hacer.

A diferencia de la de patente y del secreto de fabrica, el know-how se aplica para
la informacién de naturaleza técnica que merece ser considerada como secreto,
sin otorgar el beneficio que da un derecho privativo.

El decreto del 12 de enero de 1973 (JO del 19 de enero de 1973) define al know-
how como”la habilidad adquirida por la experiencia, el conocimiento practico”.

Por su parte, el articulo 10 del Reglamento N° 240/96 del 31 de enero de 1996
concemiente a la aplicacién del articulo 81, 3 del Tratado de Amsterdam, y de los
acuerdos de transferencia de la tecnologia, en particular a la licencia de savoir-
faire, define el know-how, como un conjunto de informacién técnica secreta,
sustancial y susceptible de apropiacion.

El término secreto significa, que el know-how considerado totalmente o en sus
elementos, no es facil de obtener, su valor reside en el avance que de su
comunicacién se procure o licencie, en estricto sentido no deberia ser entendido o
conocido, esto es que cada elemento individual del know-how, debe ser
totalmente desconocido o imposible de obtener, excepto por su poseedor 0 su
licenciante.

Substancial, es un término, que quiere decir que el know-how contiene la
informacién que deberia ser de caracter Util, y el término susceptible de
apropiacién, se refiere a que debe estar contenido o expresado en un soporte
material.
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La doctrina francesa acepta la definicién de que el know-how consiste en
informacion de naturaleza, técnica, industrial, o comercial substancial secreta y
transmisible. %

Por lo cual, la Informacién que constituye el know-how puede estar relacionada
con una invencidén, un conocimiento puro, o uno producto de la experiencia, por
informacién técnica, industn’al. o comercial, o bien por métodos de gestion. Esa
informacién debe ser de caracter util, es decir, debe permitir mejorar o
perfeccionar los conocimientos que constituye, ademas debe ser secreta para que
represente un valor y pueda ser transmisible a otros.

La proteccion que se otorga al poseedor del know how en el derecho francés, es
de forma indirecta dentro del ambito civil y penal, refiriéndose a é como un
derecho de propiedad (articulo 544 del Cddigo Civil) y su traduccion penal
mediante el delito de robo (articulo 311-1 del Cédigo Penal)

“Articulo 311-1 Es robo la sustraccion fraudulenta de la cosa

ajenau 127

“Articulo 544. La propiedad es el derecho de gozar y disponer de las
cosas de la manera mas absoluta, pero sin usarlas para lo que esta

prohibido por las leyes o los reglamentos”.'?

Al respecto, cabe sefalar, que algunas decisiones de la Corte de Casacion,
sostuvieron el criterio de Ié incriminacion por el delito de robo, fundamentandose
en el articulo 379 del Cédigo Penal, para sancionar la substraccion engafnosa de
la informacién que ha sido registrada en un apoyo material.

'% Galloux, Jean-Christophe. Droit de la Propriété Industrielle, Dalloz, Paris 2000.p.
W Amde 311-1 Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrul.

® Article 544 La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la maniére la plus
abso!ue. pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les réglements.
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Estas decisiones dejaron a los doctrinarios civilistas, con el dilema de deducir, si
la informacién que constituye un Know kow, tiene caracteristicas de un derecho
propiedad, en el sentido que establece el articulo 544 del Cédigo Civil Frances,
sobre todo respecto de la informacion de caracter econémico, problema que no se
presenta en la doctrina penal ya que en ella se castiga toda conducta antisocial
" que configure un delito.

Desde otro punto de vista, la revelacién del know how, puede tipificarse en
materia de la reserva de los conocimientos de caracter profesional como se
establece en el articulo 226-13 del Cédigo Penal, en relacion con las conductas
de ofensas de corrupcién activa o pasiva previstas y reprimidas en el articulo 177
.del Cédigo Penal.

“Seccion 4: De los atentados contra el secreto, 1: Del atentado
contra el secreto profesional, Articulo 226-13. La revelaciéon de una
informacion de caracter secreto por parte de una persona que haya
sido depositaria de la misma, bien por su posicién o profesion, bien
debido a una funcién o una misién temporal, sera castigada con un
afio de prisién y multa de 100.000 francos”.

El articulo precedente fue modificado por la Ordonnance n® 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2002) para quedar redactado como sigue:

“La révélation d'une information & caractére secret par une personne
qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison
d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an
d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende*”
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C) Tratados Internacionales.

La Constitucién Francesa del 4 de Octubre de 1958, en su Titulo VI - De los
tratados y acuerdos intemacionales establece que:

“Articulo 52. El Presidente de la Replblica negociara y ratificara los
tratados. Sera informado de toda negociacion encaminada a la
concertacion de un acuerdo intemacional no sujeto a ratificacion.

Articulo 55. Los tratados o acuerdos debidamente ratificados o
aprobados tendran, desde el momento de su publicacién, una
autoridad superior a las leyes, a reserva, para cada acuerdo o

tratado, de su aplicacion por la otra parte.”'?°

a) Convenio de Paris.

Francia es parte del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad
Industrial desde el 7 de julio de 1884 y de su revision en Estocolmo, desde el 10
de junio de 1975.

En ese sentido, El Presidente de la Republica Francesa, al haber negociado y
adoptado el Convenio de Paris, le concedié desde el momento de su publicacion,
una autoridad superior a las leyes francesas, y aseguré para su pais en términos
de su articulo 10 Bis, una proteccion eficaz contra la competencia desleal.

'# Article 52. Le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il est informé de toute
négociation tendant & la conclusion d'un accord international non soumis & ratification

Article 55. Les traités ou accords régulierement ratifiés ou approuvés ont, dés leur publication, une
autorité supérieure & celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou Iraité, de son application
par l'autre partie.
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b) Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

El Estado Francés, es signatario del GATT, desde el 1 de enero de 1948 y
miembro de la OMC desde el 1 de enero de 1995, por lo cual ha adoptado el
ADPIC, que en su articulo 39, contempla la proteccién de la informacién no
divulgada, prescribiendo que los Estados miembros, protejan la informacién no
revelada mediante la represién de la competencia desleal, la comunicacién de
datos al poder publico o a sus organismos por via de la prohibicion.

Dentro de los documentos, donde obra parte del examen de la aplicacién y
. observancia del ADPIC, dentro de la legislacién interna de Francia, se precisé lo

siguiente':

Las disposiciones legislativas y reglamentarias francesas son conformes al
conjunto de instrumentos intermacionales concertados en materia de propiedad
intelectual, cosa que ya ocurria mucho antes de la entrada en vigor del ADPIC.

El titular de un derecho de propiedad intelectual dispone tanto de la via civil como
de la penal para salvaguardar sus derechos. Cuenta ademas con una via
administrativa: la incautacién por los servicios aduaneros, de conformidad con el
ADPIC.

Frente a la divulgacion de secretos comerciales, la parte perjudicada puede incoar
una accién por competencia desleal ante el Tribunal de Gran Instancia (TGI), o
ante los tribunales de comercio cuando ambas partes tienen la condicion de
comerciantes. El consejo paritario puede asumir competencia en los casos en que
la divulgacién sea imputable a un asalariado actual o a un ex salariado de la

'* Los presentes documentos fueron elaborados por el Consejo del ADPIC; del 26 al 30 de mayo
de 1997 y del 17 al 21 de noviembre de 1997. Véase en http://www.wto.org.
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empresa que sufre el perjuicio (articulo L.152-7 del Coddigo del Trabajo,
reproducido en el articulo L.621-1 del CPI).

La accién por competencia desleal (fundada en la responsabilidad
extracontractual: articulos 1382 y 1383 del Cédigo Civil) puede ser incoada por el
profesional perjudicado.

No existe en Francia ninguna disposicion general relativa a la proteccion de
informaciones confidenciales. Los poderes generales del juez de los
procedimientos de urgencia y el de instruccién de la causa (cuyos poderes son
amplios y que interviene cuando se necesitan medidas de instrucciéon antes de
devolver el expediente a la vista) permiten adoptar las disposiciones que las
partes requieran a este respecto.

Ademas, el articulo 435 del-Cddigo de Procedimiento Civil, permite al juez decidir
en ciertas circunstancias que los debates se celebren o se continien en camara
de consejo. En el marco de este articulo, los debates se desarrollan a puerta
cerrada, es decir, sin presencia de publico.

En materia de pruebas, dentro del primer capitulo del Cédigo de Procedimiento
Civil donde se enuncian las reglas fundamentales aplicables a todo
procedimiento, el parrafo 2 del articulo 11 dispone que: “Si una de las partes
dispone de un elemento de prueba, el juez puede, a instancia de la otra parte,
conminarla a que lo presente, si es necesario, bajo apercibimiento. Podra, a
solicitud de una de las partes, pedir u ordenar, si es necesario bajo la misma
pena, la presentacion de todos los documentos en manos de terceros si no existe
impedimento legitimo." Pero dicha informacién cuya aportacion puede ordenarse,
debe estar protegida si tiene un caracter confidencial, a través de los medios
existentes en las leyes de Francia, citdndose la disposicion legal en la que se
establece dicha proteccion.
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CONCLUSIONES.

PRIMERA .- Lo que permanece oculto, ignorado, reservado del conocimiento de
los demas, ha significado en diversos campos del conocimiento y de las relaciones
humanas, un deber, una limitante o bien una ventaja para las personas que lo
poseen, como en los casos de los secretos sacramentales, profesionales o de
Estado.

SEGUNDA - La propiedad industrial, en consideracion de diversas legislaciones y

a criterio de distintos autores, ha integrado como un derecho que tutela, la guarda

de informacion de aplicacion comercial o industrial, que signifique obtener para su

poseedor, una ventaja competitiva 0 econémica frente a terceros, con la condicion
de que se hayan adoptado los medios o sistemas suficientes para ese objetivo.

TERCERA.- Se ha catalogado como un acto de competencia desleal en el
mercado, la violacion de secretos industriales, al constituirse como una conducta
contraria a la buena fe mercantil. Es decir, todo acto de un comerciante o
industrial, contrario a los buenos usos o practicas comerciales, dirigido a obtener
en provecho propio, informaciéon de aplicacion comercial o industrial, que ha
representado para su poseedor, una ventaja competitiva o econémica frente a él.

CUARTA .-La tecnologia, considerada como esa informacion producto de un acto
inventivo, susceptible de aplicacion industrial o comercial, si es resguardada con
caracter confidencial, puede tomar como instrumento de proteccion juridica a la
figura del secreto industrial.

QUINTA.- Doctrinariamente, ha existido confusion del secreto industrial con figuras
juridicas como son la patente, el know how y la informacién confidencial, sin
embargo precisadas sus diferencias, se destaca que su objeto de tutela si bien
puede ser informacién confidencial, esta no es susceptible de aplicacion industrial
o comercial, ni representa para su poseedor una ventaja competitiva frente a
terceros en el mercado.
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SEXTA.- El secreto industrial, constituye un tipo de informacion utilizada de
manera continua en la produccion de bienes o prestacion de servicios de las
empresas, su elemento esencial lo constituye su caracter reservado, confidencial o
no circulable y, su valor ser una ventaja competitiva en el mercado frente a sus
competidores.

SEPTIMA.- Los antecedentes historico-legislativos del régimen juridico de los
secretos industriales en México, se encuentran cronolégicamente, en los Cédigos
Penales del fuero federal, en la Ley Federal del Trabajo, y en la legislacion que ha
regulado la propiedad industrial hasta nuestros dias, comprendiendo desde la Ley
de Invenciones y Marcas de 1976 a la vigente Ley de la Propiedad Industrial.

OCTAVA.- No existe remision expresa a la figura del secreto industrial en la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos. No obstante, su
fundamento lo encontramos en articulo 28 constitucional y en su ley reglamentaria
la Ley de la Propiedad Industrial.

NOVENA.- Es obligacion de todo trabajador dentro de una relacién de
subordinacién, el guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y
de fabricacion cuya divulgacion pueda causar perjuicio a la empresa, por lo que es
causal de rescision de esa relacion, la revelacion que se realice con esos fines, de
conformidad con lo establecido por Ley Federal del Trabajo,.

DECIMA - La revelacion de secretos, es una conducta que se encuentra tipificada
y sancionada por nuestro Cédigo Penal Federal y salvo excepciones, por cada uno
de los Caédigos de las Entidades Federativas en que se encuentra organizado el
Estado Mexicano, los cuales de forma genérica, reprochan la divulgacion de una
reserva o confidencia, sin consentimiento del que pueda resultar perjudicado y con
el fin de causarle un dafio.

DECIMA PRIMERA.- La Ley de la Propiedad Industrial regula la figura de los
secretos industriales, dedicandole un capitulo a su concepcién juridica y al
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-establecimiento ‘de su ‘régimen ‘juridico de proteccion, ‘mediante normas de
caracter administrativo, civil, laboral, penal e internacional.

DECIMA SEGUNDA - La interpretacion judicial que han ‘pronunciado tanto las
salas de la SCJN, como los TCC,-en'materia de secretos industriales, es escasa y
se constrifie a .unos ‘cuantos criterios -aislados, los ‘cuales nunca han integrado
-jurisprudencia, y fueron emitidos antes de la publicacién de la LPI.

'‘DECIMA TERCERA.- Los .acuerdos de caracter intemacional que contienen un
-apartado dedicado a los secretos industriales (informaciéon no divulgada) que ha
negociado, adoptado y -suscrito nuestro pais, tienden a uniformar los criterios que
‘se han convenido. dentro de la Organizacion-Mundial de la Propiedad Industrial y la
Organizacién Mundial 'del ‘Comercio, como un mecanismo ‘de estimulo en el
‘comercio internacional.

DECIMA CUARTA - El Secreto Industrial constituye para una persona o empresa,
unwalor econémico de uso, cambio y una fuente de ingresos, pues su explotacion
comercial da como resultado una actividad lucrativa mediante su transmisién a
terceros.

DECIMA QUINTA - La Ley de la Propiedad Industrial, prevé diversas de transmitir
y explotar los derechos que tutela, -distinguiéndose entre estos: la licencia, la
franquicia y la cesion. No obstante y atendiendo a la naturaleza del secreto
industrial lo mas recomendable es celebrar contratos de secrecia e insertar
clausulas de confidencialidad acordes con las necesidades de cada transaccion.

DECIMA SEXTA.- Una caracteristica del Secreto Industrial benéfica en los
acuerdos de voluntades donde se convenga su transmision o uso, es que su
duracion puede o no limitarse a la vigencia del contrato, ya que la ley no establece
un término para que los derechos que confiere a su poseedor, surtan sus efectos a
través del tiempo.
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DECIMA SEPTIMA .- El régimen juridico espafiol de proteccién de los secretos
industriales, se encuentra previsto dentro de los ambitos de la competencia
desleal y el derecho penal, como se observa en el articulo 38 de la Constitucién
Espariola, en la Ley 3/91 de la Competencia Desleal y en su Codigo Penal.

DECIMA OCTAVA.-La proteccién de los secretos industriales o de fabricacion en
los Estados Unidos de Norteamérica, deriva de su derecho local consuetudinario,
basado en teorias que lo consideran como un derecho de propiedad, un derecho
contractual, o un deber general de confianza entre quienes se transmite. Lo cual
se fundamenta en la Ley General de Secretos Industriales (UTSA) y en la Ley de
Espionaje Industrial de 1996 (EEA).

DECIMA NOVENA. - En el derecho positivo francés, la proteccion del secreto toma
dos figuras juridicas, la del secreto de fabrica y la del know-how, como se
desprende de sus Cddigos de la Propiedad Intelectual, del Trabajo, Penal y el
Civil.

VIGESIMA - Espafia, Estados Unidos de Norteamérica y Francia han protegido la
figura de los secretos industriales, por la necesidad de que cada Estado conceda a
sus nacionales proteccion sobre su informacién de aplicaciéon industrial o
comercial que les represente una ventaja competitiva frente a otros, pero con la
adopcion de compromisos intemacionales adquiridos en razén de la creciente
mercaderia mundial, se han visto en la preeminencia de adecuar a su derecho
interno los lineamientos del Convenio de Paris y del ADPIC.
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ANEXO UNICO

Ci NAL .

Publicado DOF: el 14/08/1931

LIBRO SEGUNDO
TITULO NOVENO REVELACION DE SECRETOS Y ACCESO ILICITO A SISTEMAS Y EQUIPOS DE INFORMATICA
[CAPITULO | REVELACION DE SECRETOS

| Articulo 210 .- Se impondrén de treinta a doscientas jomadas de trabsjo en favor de la comunidad, al que sin justa causa, con perjuicio de aiguien y sin consentimiento del que pueda resultar perjudicado, revele algin secreto o comunicacitn reserveds que conoce o ha recibido con motivo de sy
empieo, cargo o puesto.

AMZ" Ll-ndbn-idtunldmtﬂnvmﬁ“mnu“ﬁmy-ﬂuﬂmmwm,“hmlmﬂb cuando la revelacién punible sea hecha por persona que presta serviclos profesionales o técnicos o por funcionario o empleado publico d

CODIGO PENAL PARA EL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES.

[CAPITULO | REVELACION DE SECRETOS

Artioulo 195 .- La revelacion de secretos consiste en ol

Entrada en vigor el 1/09/1904,
Decreto namero 119.

haya recibido por motivo de empleo,
oargo © puesto, mmm.mm«-wymmummm-
perjudicado.

Al responsable de revelacin de secreios se e spicara de 3 meses @ 1 afio de prisisn y de 15 & 30 dias mults.

CODIGO PENAL PARA EL
ESTADO DE MORELOS.
Publicacitn: 09/10/1906

secreto revelado o publcado sea de cardcler industrial
[Articulo 211 bis.- A quien revele, divuigue o utilcs erjuicio de otro, o do privada, se le aplcaran de de prisiény
CODIGO PENAL DEL CODIGO PENAL DEL
ESTADO ArricuLos ESTADO ARTiCULOS
LIBRO SEGUNDO DE LAS FIGURAS TIPICAS JBRO 8E
TITULO DECIMO PRIMERO DELITOS EN CONTRA DE LA CONFIDENCIALIDAD

‘GUNDO
PARTE ESPECIAL DELITOS CONTRA EL
TITULO SEXTO DELITOS CONTRA LA INTIMIDAD PERSONAL O FAMILIAR
O APROVECHAMIENTO DE SECRETO

Articulo 161.- Se impondrén de seis meses a dos afios de prisién, al que sin consentimiento de quien tenga derechol
amynm:&hnw revele un secreto 0 comunicacién reservada que haya conocido © se le hayd
en vitud de su empleo, oficlo o profesidn, o lo emplee en provecho propio o ajeno,

CODIGO PENAL PARA EL
ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA

Publicacién 20/08/1980,
Seccién I, Tomo XCVI

LIBRO SEGUNDO

SECCION PRIMERA DELITOS CONTRA EL INDIVIDUO

TITULO TERCERO DELITOS CONTRA LA INVIOLABILIDAD DEL SECRETO
CAPITULO UNICO REVELACION DEL SECRETO

Articaso 175 - Tipo y punibiided. Al que sin ef consentimiento de quien fengs derecho & olorgario revele ury
secreto, de carécler clentffico, industrisl © comerciel, © lo oblengs a través de medios slectrinicos o

provecho propio o ajeno se le impondra prisidn de uno a tree
afos y hasta cincuenia dias mula; sl de la revelackin del secreto resuta akgin peruicio para alguien, la pena
aumentara hasia una mitad mas. Al receptor que se beneficie con i revelacion del secreio se le Impondri def
uno 8 tres afios de prisidn y hasta cien dias mula.

Revelaciin de secreto.- Se entiende por revelacin de secreio cusiquier informaciin propia de una fuente
clentifica, industris! o comercisl donde se genero, que sea transmitide & otra persona fisica © morsl ajena a e

fuente.
M.-E!ﬂumﬁmnmﬂwu‘ﬁhmmoad
representarte legal.

CODIGO PENAL PARA EL
ESTADO DE NAYARIT.
Publicacion: 28/11/10868

LIBRO SEGUNDO DE LOS DELITOS EN PARTICULAR
TITULO SEPTIMO
CAPITULO UNICO REVELACION DE SECRETOS

Articulo 208 - &mmﬂmm-m“ymhwlhdhhﬁb‘”dﬂh‘“
| con perjuicio de aiguien y sin consentimiento del que pueda resultar perjudicado, revele algin secreto o comunicaciory
mmmohm ‘motivo de su empleo, cargo o de la conflanza en el depositada o por alguney

mm.-ummam.awmnm,mannumamywa
profesion, cuando s revelacion punible ses hecha por persona que presta servicios profesionales o téonicos o pof
funcionario 0 empleado, publico o cuando el secrelo revelado o publicado sea de cerdcter industrial.

CODIGO PENAL PARA EL
ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR

Publicacién’ 15/01/1001

TITULO TERCERO DELITOS CONTRA LA IBERTAD.
[CAPITULO VIt REVELACION DE SECRETOS

Articulo 183 - Al que sin justa causs, con perjuicio de aiguien y sin consentimiento del que pusds resuler
perjudicado, revele akgn secreo o comunicacin reservada que conoce o ha rechido con mothvo de s
empleo, cargo o funcidn, 86 le aplicara prisidn de sels meses a tres afios y hasta cien dias mula.

Atticulo 184.- La pena serd de dos & cinco aflos, y hesta clento cincuenta diss multe y suspension del
profesién, en su caso, hasta dos afios, cusndo la revelacion punble ses hecha por persons que presie
servicios profesionales o lécnicos o por aigin servidor publico, © cusndo el secrelo revelado ses de cardcleq
industrial

CODIGO PENAL PARA EL

ESTADO DE NUEVO LEON.

Publicacin: 26/03/1990.

LIBRO SEGUNDO

[PARTE ESPECIAL

TITULO SEXTO

CAPITULO | REVELACION DE SECRETOS

| Articulo 208.- Se aplicera pr dos y diez cuotas, el que sin juste y sin}
reservada, m-oumetol-

que pueda resuar
recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto.

Artioulo 207 - ummum-mm«mmam-umymmJ
| ejercicio de la profesion, de dos meses a un afio, en su ceso. Cuando la revelacidn punible sea hecha por personsy
1écricos, © por © cuando e secreto revelado o publicado sesy

que prosts
hmmloml




 TITULO DECIMOSEGUNDO REVELACION DE SECRETOS
CAPITULO UNICO

Articulo 184. Se aplicara multa hasta de quinienios dias de salario mbimemhcoo_lmdb:{

Esmmm que sin justa causa, con perjuicio de alguien y sin consentimiento del que pueda resuar roveld 0460 PENAL PARA EL
e e (g ha recibido oon motivo de eu empleo, cargo 0 puesto. | e 7an) | IBRE Y SOBERANO) No esta tipficado como tal
Artioulo 185. La sancidn seck de uno a cinco afios de prisin, multa hasta de quinientos dias de salario minimol L CA
y suspension del ejercicio de la profesidn, en su caso, de dos meses & un afio, cuando la revelaciin puniblel
sea heche por persona que presta profesionales o técnicos, o por funcionario o empleado publico, of
cuando el secreto publicado sea de candcter industrial.
LIBRO SEGUNDO PARTE ESPECIAL
TITULO SEGUNDO DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y SEGURIDAD PERSONAL LIBRO RUPCION DE E
CAPITULO SEXTO VIOLACION A LA INTIMIDAD PERSONAL O FAMILIAR Y A DERECHOS DE LA CAPITULO OCTAVO VIOLACION DE SECRETOS
[PERSONALIDAD.
mm.-&wmbh_nmmomunlﬁhaﬂhlmmh—
Articulo 381.- Sanciones y figura tipioas de revelaciin de secrelos o violecion de Ia intimided persons! of causa, con perjuicio de aigulen y sin el consentimiento de equel que pueda resultar 3
famiier. Se aplicam prisién de sels meses a custro afios y multa: & quien sin justa causa y con perjuicio del publique o divuigue aigin secreto, comunicacion quumohnehﬁou
CODIGO PENAL PARA EL otro, revele aigin secreto, intimidad personal o comunicacitn reservada, que conockd con motivo de su funcién CODIGO DE DEFENSA razén de su empieo, cargo, profesin o puesto.
ESTADD OE CONMMALE |~ f S ESTADO LIBRE | atculo 231.- En of oaso del artcuko anfekor, i of fractor hublers conockdo o recbido o seoreto, comuricacki o

M m‘”

SI pars la comision ef agente se vali de su profesidn, cargo u oficio, se le splicars, ademés, suspensitn de ury
mes & un afio en su sjervico.

Articulo 382.- mymmumauw umman-mm
-m
mum

mm
s privackiad. Reproduzos dichos documentos u objetos
. Mammmmum Utlios medios técnicos para escuchar, observer, i

Y par ided personal

" |documento, por mer casusiidad, las sanciones anteriores se reducirin  ls mitad.

Articulo 232.- Las sanciones serdn de uno a cinco afios de prision, multa de cincuenta a quinientos dias de salario
destitucion del cargo, wmhibno-maho owammaqm.mwm-mnm
cuando I revelacin o um-mm carfcter industrial y sea hecha poq

Articulo 233 - Ninguna sutorided podré exigh la

o ser que|

CODIGO PENAL DEL
ESTADO DE COLIMA.
Publicacibn: 27/07/1986.

No esta tipficado.

CODIGO PENAL PARA EL
ESTADO DE QUERETARO.
Publicacion: 23/07/1987

LIBRO SEGUNDO,PARTE ESPECIAL.
TITULO uevrm DELITOS CONTRA LA INVIOLABILIDAD DEL SECRETO.
CAPITULO UNICO REVELACION DE SECRETO.

Articulo 150.- A quien teniendo conocimiento de un secreto, 0 estando en posesidn de un documento, grabacién)
fimecitn o cusiquier otro objeto que se le hublese confiado, lo revele o entregue, sin consentimiento de quien tengey
M-Mynp&n-ubm mnhmm&amum-ﬁny

trabajo

81 ol que divuigare el secrelo, documento, grabacitn, fimacion u objeto, lo hublera conocido o recibido por razén def
811 empleo, cargo, profesin, arte u oficio, la pena de prisidn serd de uno a 5 afios, hasta 50 dias mula y suspensisr]
on sus funciones de 2 meses & un afio.

CODIGO PENAL PARA EL
ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE CHIAPAS
Publicacin: 11/10/1990.

LIBRO SEGUNDO

TTULO VELACION DE
CAPITULO UNICO REVELACION DE SECRETOS
Articulo 283 - Se aplicars sancidn de dos & custro sfios y mults de veirte & cusrenta diss de selario al que siny

Articulo 284 - Se sancionara con prisisn de dos 8 ocho sfics, multa de veinte 8 clen diss de salerb ¥

de profesidn o on su caso, cusndo Ia revelacién & que se reflere el artioulo anterior]
sea hecha por persons que presta servicios profesionales o técnicos © por servidores plblicos, y of secretoy
reveindo o publicado sea de carcter industrial 0 mercantll.

CODIGO PENAL DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO |
20031001

SEGUNDO

PRIMERA DELITOS CONTRA EL INDIVIDUO
TITULO TERCERO DELITO
[CAPITULO UNICO REVELACION DEL SECRETO

LIBRO
SECCION
DEL SECRETO

| Articulo 126.- Al que sin consentimiento del que tenga derecho a otorgario revele un secreto que por cusiquier formay
haya conocido o se ls haya confiado, o lo emplee en provecho propio o ajeno, se le impondrd prisidn de seis meses of
dos afios y hasta cincuenta dias multa y suspension de sus funciones de dos meses a un afio, si de la revelacién o
empieo pudiera resultar un perfuico pars aiguien.

(Cusndo el secreto se revele o se use en benefico proplo o ajeno por persona que preste servicios profesionales
téonicos, © por servidor publico, o i el secreto fuere de canicter clentffico o industrial, la pena se aumentara hasis
una mitad més.




LIBRO SEGUNDO

TITULO DECIMOSEGUNDO DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS
CAPITULO VI REVELACION DE SECRETOS.

Articulo 234.- A quien tenlendo conocimiento de un secrelo, o estando en posesion de un documento of
grabacién que se le hubleran confiado, los revele o entregue sin consentimiento de quien tiene derecho af

Publicacitn: 16/07/2002.

* Este oddigo, con excepcién
de lo sefialado en estos
articulos transllorios, entrara en|
Vigor a los clento veinte dlas de

TITULO DECIMOTERCERO DELITOS CONTRA LA INTIMIDAD PERSONAL Y LA INVIOLABILIDAD DEYJ
SECRETO
CAPITULO Il REVELACION DE SECRETOS

de derecho

Articulo 213.- Al g otorgart y en perjuicio de alguien, revele ury
| secreto 0 comunicacion reservade, mwuhﬂ-mmwndooubmpm o o emples|
en provecho proplo © ejeno, se le impondrén prisidn de sels meses a dos afios y de velnticinco a clen diss]
muta.

CODIGO PENAL PARA EL
ESTADO DE SINALOA.
Publicacién: 28/10/1902

ESSEDODG&%':‘M';}:%A otorgario, y ello pueda causar dafio para cuskquier persona, 86 fe aplicara prisisn de sels meses a dos afios o W&:&L
04/03/1087. multa de treinta & cincuenta veces el salario. POTOSI. No esta tipficado como tal.
Si el que diviiga el secreto, documento o grabacién, los hublera conocido o recibido por razon de un empleo, Publicackie: 3002000,
cargo, puesto, profesisn, arte u oficio, la pena seré de uno a cinco aflos de prisibn y multa de treinta & ochents)
veces el salario.
CODIGO PENAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL, _|LIBRO SEGUNDO, PARTE ESPECIAL

[PARTE ESPECIAL,
TITULO SEPTIMO, DELITO CONTRA LA INVIOLABILIDAD DEL SECRETO.
(CAPITULO UNICO. REVELACION DE SECRETO.

Atticulo 178.- Al que sin consentimiento de quien tenga derecho a oforgario y en perjuico de algulen, revels ur]
| secreto que por cuaiquier forma haya conocido © 86 le hays confiado, 0 lo empies en provecho propio o ajeno, se id
impondré prision un afio, o de a clento .

Publicacion 14/11/1088,

Articulo 138 - Al que sin olorgario y en perjuicio de alguien, revele ury
muwMWWManhmwM 0o emplee en provecho proplo o sjeno,
80 o impondri prision de tres meses a un afto, hasta cincuenta dias multa y suspensidn en sus funciones en sy
cas0, de tres meses a un afto. Este defto se perseguink por querelia.

ESTADO DE TAMAULIPAS,

Publicacion: 20/12/1986

ente decreto en el diario oficil | 5+ & %07 o-"“,m,,,k""”“ fmesrvede .p,.ﬂ".mw,‘:x'mﬁ La sancion serd de uno a muta y de profesion
o e fikrackcn o suspendent de seis meses a tres afios en el sjercicko de le profesion, arte u oficlo. Seshrend i e b o """"" "“"'W”‘""""‘"P““""“‘*"P""“"""‘""
Se abroga el obdigo penal de 3l 5w persegui por querslls
1931, e rlomat  demée. 2220 8 sgads sem sedr pubkc, 8 e mpondrd, ademds, deahucin o i do sele meses o e s o - ,
leyes que se opongan al
LIBRO SEGUNDO
LIBRO SEGUNDO TITULO SEXTO REVELACION DE SECRETOS
TITULO SEGUNDO DELITOS CONTRA LA COLECTIVIDAD CAPITULO UNICO REVELACION DE SECRETOS
SUBTITULO PRIMERO DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA
CAPITULO IV DELITOS COMETIDOS EN EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES Articuto 176.- umﬁm-mmawmwahm al que, sin justs
CODIGO PENAL PARA EL CODIGO PENAL PARA EL | 3138, 00n peruicio de alguien y sin consentimiento del qus pueda resular revele sigin secreto
ESTADO LIBRE Y [Articuko 190.- Se Impondni de uno  choo sfios de prisiin y de diez & clen diss-muks, el que sin justa causa  CDOTE0 TERAC TR EL | comunicacion reservada que conocs o ha recbido con motivo de su empieo, cargo, puesto, o de la conflanza en ef
SOBERANO DE DURANGO. |con perjuicio de aiguien, y sin consentimiento de quien pueda oforgario, revele aigin secreto o y por otra causa.
Publicacisn: 22/08/1991, | reservada que le haya sido confiada o haya recibido con motivo de su empleo, cargo o comisibn. i
Articulo 177.- La sancién sené de sels messs & cinco afios de prisidn, de diez a dosclentos dies mula y suspensior]
Se impondri de dos n siete afios de prisisn, de clen & quinienios dias-multa y I suspensidn del deracho de profesion, en su caso, hasta por un afo, cusndo la revelacisn ses hecha por persona que preste senviciod
sjercer la profesitn, la actividad técnice o desempefiar el cargo de dos & siste afics, cuando s momowmﬁMo-MWomdmmownﬁ
punible ses hechs por persona que preste sus senvcios profesionaies o lécricos o por servidor publico. cardcter industrial.
L presents capho; scht s Gnis
LIBRO SEGUNDO PARTE ESPECIAL [IBRO SEGUNDO PARTE ESPECIAL
TITULO SEGUNDO DE LOS DELITOS COMETIDOS EN EL EJERCICIO DE LA PROFESION, CARGO, TITULO OCTAVO DELITOS CONTRA LA DEL SECRETO
EMPLEO U OFICIO (CAPITULO UNICO REVELACION DE SECRETO
[CAPITULO UNICO REVELACION DE SECRETOS
Em;‘m% o e |Aticuo 164.- uuwmuwym-mammm-wwm
o 112001 . |Artiouto 220.- A quien con parjuicio de otro revels akgin secreio o comunioacin reserveds que heya conockdo ; e 0nocido o reckido pera s guarda o para revelaro o entregar a persong
HENpasion * | con motivo de su profesisn, cargo, smpleo u ofico, e le apicars prisién de sels meses  custro afios y de diez e o apics:
2 cincuenta diss mula y en su Ceso suspensidn de un mes 8 un afo.
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Esto deo se persequint por quercll. profesidn, arte u oficio, la priskn e aumentara hasta en una mitad més.
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TTTULO SEPTIao, DELITGS GOMTRA LA DEL S8ECRETO.
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multa de treinta a setenta dias salerio, y en su caso, dos meses & un afio.
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CAPITULO UNICO REVELACION DE SECRETO.

Mluh"! Al que sin consentimiento de quien tenga derecho a olorgario releve o entregue un secreto quel
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CAPITULO UNICO. REVELACION DE SECRETOS.

LIBRO 8§EOUNDO DE LOS DELITOS EN PARTICULAR
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C;P"ULB " DELITOS COMETIDOS EN EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES PROFESIONALES Of
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LIBRO SEGUNDO DE LOS DELITOS EN PARTICULAR
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ADPIC
AGCS

CFPP
CPEUM

DOF
EEA

EFTA

EUA
FBI
GATT

IPR
LCRTT

LEC
LFPPI

LFPPI

LFT
LGNPM
LIM

LPI
OoMC
OMPI
SCJN
TCC

TLCAN
UNCTAD

UTSA

ABREVIATURAS.

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios
Codigo Civil Federal

Caodigo Federal de Procedimientos Penales
Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos

Diario Oficial de la Federacion.

Ley de Espionaje iIndustrial (The Economic
Espionage Act)

Tratado de Libre Comercio entre los Estados
Unidos Mexicanos y la Asociaciéon Europea de Libre
Comercio

Estados Unidos de Norteamérica

Federal Bureau of Investigation

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio

The National intellectual Property Rights
Coordination Center

Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia
de Tecnologia y el uso y explotacién de Patentes y
Marcas

Ley de Enjuiciamiento Civil (Espafiola)

Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad
Industrial

Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad
Industrial

Ley Federal del Trabajo.

Ley General de Normas y de Pesas y Medidas

Ley de Invenciones y Marcas.

Ley de la Propiedad Industrial

Organizacion Mundial del Comercio

Organizacién Mundial de la Propiedad Industrial.
Suprema Corte de Justicia de la Nacion

Tribunal Colegiado de Circuito

Tribunal de Gran Instancia

Tratado de Libre Comercio de América del Norte
Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrolio

Ley General de Secretos Industriales (Uniform
Trade Secrets Act)
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