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PROLOGO -

El presente trabajo tiene. como propdsito. analizar: los avances o
retrocesos que se han regulado en nuestro pais en materia de secretos industriales
contenido en ia Ley de Fomento y Prc ion de la Propied Industrial, debido al
avance tecnologico.

Es novedosa la disposicion de los secretos industriales en nuestra
legislacion, a diferencia con otras naciones, ya que la proteccion juridica de éstos se
encuentran muy desarrolladas debido al gran auge tecnologico que impera en esos
paises.

La importancia que tiene para las empresas el secreto industrial es
vital tanto por las ventajas competitivas, econdmicas y su posicion en el mercado,
como frente a sus competidores.

Es menester observar ia figura de la competencia que se da entre las
empresas, ya que esta ofrece al cliente mayores posibili les de ion entre
varios proveedores que compitan en el mismo negocio y asi pueden elegir entre
mercancias y servicios ofrecidos por las empresas. La eleccion del presente trabajo
se ha hecho necesario, dado el gran avance tecnolégico en nuestro pais
(crecimiento de empresas).

Para poder entender mejor el secreto industrial en el capitulo primero
explicamos qué es el Derecho intelectual, su clasificacion (propiedad intelectual y
propiedad industrial), asi como los componentes de la propiedad industrial, donde
encontramos la figura a estudio .

En el capitulo segundo se analiza la proteccidn juridica del secreto
industrial. En materia civil desarrollamos la teoria general del contrato, asi como sus
efectos, y la terminacion del contrato. En materia penal realizamos un breve estudio
ya que en el capitulo cuarto habiamos mas ampliamente sobre esta materia
explicando y analizando el delito del secreto industrial. Respecto a la materia
laboral se analizd la refacion entre patron y trabajador (poseedor del secreto
industrial). En el apartado cuarto se encuentra regulado el secreto industrial dentro
de la Ley de Fomento y Proteccidon de la Propiedad Industrial. Finalmente
realizamos la busqueda de |os tratados internacionates que ha firmade México con
otras naciones que protegen al secreto industrial.

w



En el capitulo tercero desarrollamos lo relativo a la terminologia que
se emplea y que se le da al secreto industrial, asimismo el concepto de dicho
secreto; las diferencias del secreto industrial con otros secretos y con el know-how;
consideramos conveniente analizar la naturaleza juridica del secreto industrial, y
para finalizar hicimos un estudio acerca de las condiciones legales para la
proteccion de los secretos industriales.

Finalmente en el capitulo cuarto se analiza e! delito del secreto
industrial. En primer término, hacemos una referencia historica en el ambito penal
del secreto; asimismo ailudimos a los sujetos del delito; en consecuencia, aparece el
objeto de dicho delito asi como la naturaleza juridica de la accion del sujeto pasivo
del citado delito, luego sefialamos los elementos del tipo pena! y enseguida, la
antijuricidad y culpabilidad del delite de violacidn del secreto industrial; se alude, a
las modalidades del delito. Para finalizar este capitulo se analizan las penas que
corresponde imponer al sujeto aclivo de este deilito, asi como lo relativo a la
reparacion del dafio en favor del sujeto pasivo del delito, a efecto de rastituirlo en
sus derechos.




CAPITULO PRIMERO

INTRODUCCION A LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Dentro de la doctrina y la filosofia juridica se han propuesto muchos y
muy variados conceptos del derecho. Segun esas diversas apreciaciones, el derecho
busca la coordinacion objetiva de las acciones posibles entre varios sujetos conforme
aun principio ético (Del Vecchio), procura la solucion de conflictos a base de regias
generales; da a conocer aun ciudadano lo que puede y lo que no puede hacer: trata de
poner coto al poder arbitrario, eliminando la sujecion estableciendo la igualdad
(Bodenheeimer); intenta armonizar al individuo con e! Estado; monopoliza y reglamenta
la fuerza en su calidad de aorden de accion (kelsen); esta encargado de determinar los
deberes y los derechos de Jos individuos; coloca fronteras para evitar los choques
entre hombres; es un instrumento para realizar practicamente la justicia en la vida
social (Villoro); cumple una delimitacion de competencias para drganos del estado e
individuos (Jéza); esta al servicio de las clases dominantes para someter a los

explotados, etc.”

Segun Eduardo Novoa Monreal, “el derecho tiene por objeto esencial,
imponer en la sociedad un régimen determinado de ordenacidén, afirmando que el
derecho es en si mismo, el conjunto de reglas que fuerzan aun orden dado de la
sociedad y de sus miembros; y ese conjunto sistematico de reglas juridicas obligatorias
que el Derecho aporta a la sociedad constituye solo el medio para que se alcance un
determinado orden social. Ei derecho solamente opera como apoyo formal de la
politica como ciencia y practica del gobierno de la sociedad, que en esto obra auxiliada
por la economia y la sociologia, ya que la politica es la que a fin de cuentas senala las
ideas directrices y lineamientos que aspiran a conformar de manera dada a la

sociedad.” *

El maestro Garcia Maynes, en su libro Introduccion al estudio del
Derecho, divide al Derecho en derecho objetivo y derecho sujetivo. Nos dice que el
derecho objetivo, “es un conjunto de normas, tratase de preceptos imperativos
atributivos, es decir, de reglas que, ademas de imponer deberes concede facultades.”
Mientras que el derecho subjetivo, es una funcion del objetivo, es decir, éste es la
norma que permite o prohibe; aquél el permiso derivado de la norma. En otras
palabras, frente al obligado por una norma juridica, encontraremos siempre a otra
persona para exigirle cumplimiento de lo prescrito. La autorizacidon concedida al
pretensor por el precepto, es el derecho en sentido subjetivo.

' Novoa Monreal. Eduardo: EL DERECHO COMO OBSTACULO AL CAMBIO SOCIAL; Editorial Siglo

XXI; Mexico, 1988, p.86
2 Novca Monreal. Ob. cit. p. 86
? GARCIA MAYNES. Eduardo: INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL DERECHO; Editorial Pérria, S.A.

México, 1979, p.p. 36 y 37



Lo anterior, me lleva a tomar-la definicion que al respecto nos da el
maestro Rafael De Pina el cual dice: “que e! derecho en general, es todo un conjumo
de normas eficaz para regular la conducta de las persaonas, siendo su clasificacion mas
importante la de Derecho Positivo y Derecho Natural™.

Refiriéndose lo que encierra la palabra “intelectual”™ daremos la definicion
del Maestro Rangel Medina. “Se entiende por derecho intelectual el conjunto de
normas que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y
establecen en favor de los autores y de sus causahabxentes por la creacion de cobras
artisticas, cientificas, industriales y comerciates”.

Existen algunos autores que denominan a los derechos intelectuales,
como derechos inmateriales, otros como Joac Gama Cerqueira, prefieren la
denominacidon “propiedad intelectual™. Nicola Stolfi denomina “bienes juridicos
inmateriales”, al conjunto de bienes que son abjeto de la ley sobre derecho de autor y
de las que reguian institutos afines como los dibujos y modelos de fabrica, las patentes
de invencién y las marcas de fabrica y de comercio. Por su parte, Eduardo Picard,
adoptd el término de “derechos intelectuales™, para designar una nueva categoria de
derechos que son de naturaleza suigereris y tienen por objeto las concepciones del
espiritu, en oposicion a los derechos reales cuyo objetio son las cosas materiales. los
derechos intelectuales, segun Picard, son: 1) los derechos sobre las obras literarias y
artisticas; 2) los inventos; 3) los modelos y dibujos industriales; 4) las rmarcas de
fabrica, y 5) las ensefias comercialas. e

Al respecto, considero que es mas adecuada la primera denominacion,
porque el creador de una obra, invencidon o signo distintivo, al tener la idea del mismo
en su mente, no puede ser objeto de plagio por la imposibilidad material; misma que al
ser transformada en algo tangible ¢ material corre el peligro de ser objeto de
ursupacion. Asi la denominacion de “derechos intelectuales”, protege a la idea (parte
inmaterial) transformada ésta en algo tangible (parte material); mientras que si
usaramos la denominacion de “Derechos Inmateriales”, ésta sélo comprenderia a las
ideas que no se han tranformado en algo tangible, como un escrito, una pintura, etc;
en decir, que no han salido de la mente de su creador y por lo tanto nadie la conoce y
no puede ser objeto de ursupacion por parte de persona alguna, como tampoco o son
de proteccioén.

* Pina Rafael De: DICCIONARIO DE DERECHO:; Editorial Porraa, S.A. México 1975;

178
Rangel Medina, Davld DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL; Universidad
Auténoma de . Instituto de s Juridicas; México, 1991 p.7

® Rangel Medina, David: TRATADO DE DERECHO MARCARIQ; 1960; P.P. 89 ¥ 80



1. CLASIFICACION DEL DERECHO INTELECTUAL

E! Derecho Intelectual, se ha dividido en dos grandes ramas y son las
siguientes:

A. - Propiedad Intelectual y,
B. - Propiedad Industrial.

Ramas que a continuacion definiré a fin de tener una nocidon mas amplia
al respecto de la materia.

A. LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Cuando las obras satisfacen los sentimientos estéticos o tienen que ver
con el campo del conocimiento y de la cultura en general, las reglas que lo protegen
integran la propiedad intelectual en un sentido estricto o derechos de autor, que
también se conocen como propiedad literaria, artistica y cientifica, las cuestiones,
reglas, conceptos y principios que tienen que ver con los problemas de los creadores
intelectuales en su aceptacion mas amplia.

LLa propiedad Intelectual comprende a las ideas (parte inmaterial); a la
transformacion de éstas (parte material). en obras de tipo cientifico, artistico y literario
y. a los derechos que las protegen de cualquier ursupacion: en otras palabras, a los
derechos de autor.

“El objeto propio de la Propiedad Intelectual. es la creacion que se logra,
cuando el hombre combina los elementos ya existentes para sacar de ellos utilidades
nuevas. En materia de propiedad intelectual. se dice que hay una creacion original
cuando el autor, al combinar ios elementos que le son facilitados por el fondo comun
de las ideas. produce un todo nuevo. La originalidad consiste, pues, en la forma nueva
de expresic’;n,_ Ia cual se supone un trabajo de transformacion o elaboracién, realizado

por el autor”. ’

El Doctor Rangel Medina. en su obra de Derecho Marcario, establece
que hasta la fecha ni ta doctrina, ni la legislacion, han establecido una denominacion
uniforme, para designar esta categoria de derechos inmateriales.

7 Rangel Medina, David. Op. cit. p. 91

et il Aorts S v s g o



Asi, tenemos que los tratadistas Gutiérrez Bayo y Rodriguez Arias
aceptan la denominacién de “Propiedad Inmaterial” por ser la usual en Esparfia, en
cambio en Argentina !sidro Satanowsky los denomina “derechos intelectuales™ En la
legislacion Angto-Americana, el derecho de autor se designa con el término “copyright”

La propiedad inmaterial, sin embargo, sostiene el Docior Rangel Medina,
generaimente es conocida con el nombre de “Derechos de Autor” cuyo calificativo se
ha extendido universalmente lo cual se confirma, consultando la doctrina
contemporanea; belga. francesa, italiana etc; y con la Convencion Universal sobre
Derechos de Autor firmada en Ginebra el 6 de Septiembre de 1952, que dice: “Cada
uno de los estados contratantes, se compromete a tomar todas las disposiciones
necesarias, a fin de asegurar una proteccion suficiente y efectiva de los Derechos
sobre las obras literarias, cientificas y artisticas. tales como los escritos, las obras
musicales, dramaticas y cinematograficas y las de pintura, grabado y escultura”.

Los derechos de propiedad intelectual
conjunto de elementos que
desarrollos tecnologicos. °

forman parte de un amplio
integran una estrategia de comercializacion de los

Sin embargo nos enfocaremos analizar brevemente dos puntos de vista
fundamentales: el cientifico y asociaciones profesionales acerca del caracter
maercantilista; algunos buscan proteger sus invenciones como patentes y obtener
provecho de estos por el cual va en contra de la evaluacidn académica de la
investigacion aplicada y tecnologica; pero el mérito de una innovacion tecnoldgica solo
puede ser entendido si se liga a la incorporacion exitosa de los conocimientos al
aparato productivo o cual implica la comercializacién de dichos conocimientos, a

través de la estructura de un paquete tecnolégico con elementos que trascienden a la
investigacion de laboratorio.

En cambio la wvaloracidn académica asociada a los derechos de
propiedad industrial se relaciona con el dilema entre patentar o publicar los resultados
de las investigaciones. Y una promocion académica para un investigador es el de
publicar, sus trabajos pero en ocaciones no es posible publicar a nivel nacional o
internacional las contribuciones en el area de desarrollo tecnoldgico. Pueden existir
consideraciones de secrecia, puesto que la revelacion gratuita de los conocimientos no
recompensaria adecuadamente al inventor, por lo tanto se recomienda que aun

cuando el desarrollo tecnolégico sea publicable es conveniente patentarlo antes de
divulgarlo por cualquier medio

Una invencion resuita poco benéfica si no es levada al terreno
productivo y la importancia de los derechos de propiedad industrial se relaciona con la

2 Rangel Medina, Davi Op cit p.p. 92y 93

® Centro de tar

MANUAL UNIVERSITARIO DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL: Num. 1, Edlmrial Direccién Genenral de Legislacion Universitaria: México 1986, p.12



e+

posibilidad de comercializacion de las invenciones, y no con la evaluacion académica
de los investigadores.

B. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Asimismo, afirma el Doctor Rangel Medina, que "cuando la actividad del
intelecio humanco se aplica a la bdisqueda de soluciones concretas, de problemas
también especificos, en el campo de la industria y del comercio, 0 a la seleccion de

medios diferenciadores de establecimientos, mercancias y servicios, entonces estamos
frente a los actos que son objeto de la propiedad industrial. *

Para explicar mejor, considero importante, transcribir lo que establece el
Doctor Rangel Medina en su obra de Derecho Marcario: “el hombre con el fin de
satisfacer sus intereses economicos, inventa, crea, imagina o utiliza diversas cosas.
Inventa un producto nuevo o un Nuevo procedimiento de fabricacion, crea un dibujo ©
modelos nuevos. Adopta para sus productos una marca distinta o utitiza un nombre
comercial, el nombre del lugar donde su negociacion esta ubicada, etc. Es a estos
aspectos de la vida humana que el término de la “Propiedad Industrial” se aplica, 1o
que puede decirse que la Propiedad Industrial, esta constituida por las prerrogativas
industriales que aseguran a su titular, frente a todo mundo. la exclusividad de la
reproduccion ya de una creacién nueva, bien de un signo distintivo™. '

“El sistema de la Propiedad industrial, se crea con el propodsito de
proteger las invenciones recompensando al inventor y, de esta suerte, promoverlas
para beneficio de la comunidad. En este sentido, desde su origen. esta se nos
presenta vinculada al desarrolilo tecnolégico.” *?

Pese a su imponancia practica, 1a teoria de la propiedad industrial, no
ha sido muy estudiada y divulgada debido a que se origina en el mundo moderno, pues
es e! fruto de la libertad de comercio y de la industrial

i Yy solamente no ha podido
desarrollarse en un régimen de competencia econdmica.” 1

Por otra parnte diremos, que es el Estado en ejercicio de sus funciones
administrativas, de conformidad con los articulos 28 y 89 fracciéon XV Constitucional,
quien se encarga de intervenir en el reconocimienio de los derechos de Propiedad
Industrial, organizando de un mode adecuado la proteccidn juridica de los mismos y

garantizando su ejercicio por parte de sus titulares, protegiendo al mismo tiempo. los
intereses de la colectividad y l0s de orden ptblico

'* Rangel Medina, David. DERECHO A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL: P. 8
' Rangel Medina. David: TRATADO DE DERECHO MARCARIO; p. 100

2 Alvarez Soberanis, Jaime: LA REGULACION DE INVENCION ¥ MARCAS Y LA TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA. Editorial Porraa, México 1979, p.3
' Rangel Medina, David: TRATADO DE DERECHO MARCARIO; P. 100



€l Doctor Rangel Medina, establece que las finalidades de estado en
materia de Propiedad Industrial son las siguientes:

a) Verificar el concurso de las condiciones de que dependen el
reconocimeinto.y 1a proteccion de los derechos que a los particulares
confieren las patentes, las marcas, los nombres comerciales, los avisos
comerclales, las muestras, los rotulos y demas signos distintivos:

b) Decretar 1a nulidad, ta caducidad y la extincion de los actos
administrativos correspondientes:;

c) Dar publicidad a los actos que afecten los derechos de Propiedad
industrial y que requieren de ta! formalidad para la seguridad de las
relaciones juridicas frente a terceros como io son los actos relativos a la
concesion de patentes, al registro de las marcas y avisos comerciales a
la exclusividad de los otros signos distintivos, al registro de trasmision de
los derechos, etc:

d) Velar por los intereses del orden publico y por los de la colectividad
en materia de propiedad industrial, ya sea reprimiendo los actos de
competencia desleal, ya poniendo las bases técnicas necesarias para la
persecucion de los delitos, reprimiendo de manera directa los actos u
omisiones que tienden a sorprender o enganar a los consumidores. "

El mismo Doctor Rangel Madina, continua di nde que el Estado
cumple con la consecucidn de estos fines mediante la institucion de registros de
propiedad industrial y de procedimientos especiales. Registros y procesos que por su
organizacion, por sus funciones y por el caracter de los funcionarios que en ellos
intervienen, son de indole esencialmente administrativa, regulandose, por tanto, por {os
principios y normas de Derechos Administrativo.

De Jo anterior se desprende que, la intervencidon de! Estado a travées de sus
funcionarios en el dominio de la propiedad industrial, no tiene por objeto crear y
conferir derechos, si no reconocer y garantizar derechos subjetivos preexistentes,
organizando su proteccién juridica. Los actos de concesidn de patente, registros y
publicacion, son actos eminnentemente deciaratorios y no constitutivos de un derecho.
Por otro lado, la administracién publica, no puede a su arbitrio, conceder o negar la
patente, el registro o la publicacion solicitado; pues una vez verificadas las condiciones
y supuestos legales. le compete reconocer el derecho disputado por el particular y
expedir el titulo indispensable para reconocerie su calidad de inventar; para que pueda
este ultimo ejercitar todas las acciones y derechos inherentes a la invencidon, que la ley
le confiere. Por consiguiente la concesidén de los privilegios y garantias industriales
pertenecen a la clase de los llamados actos vinculados o ejecutivos. '®

* Rangel Medina, David, Op. cit. p.p. 108 y 109
' Rangel Medina, David, Op cit. p.110



Por. dltimo, . diremos que al hablar de propiedad industrial resulta
conveniente distinguir tres ambitos: *°

- a) El lntemaclonal. Las normas internacionales del Tratado de Paris
que contiene principios generales obligatorios para los Estados miembros y ademas
incluye Preceptos que no pueden ser legalmente infringidos por las legislaciones
focales.. 7 B

b) EI Nacional- Las leyes nacionales de propiedad industrial
pedid. porios E en ejercicio de sus soberania; '*

c) El Local.- El sistema local de administraciéon de los instrumentos
legales de propiedad industrial (patentes, marcas, avisos comerciales y nombres
comerciales, etc).

Cabe aclarar que en nuestro pais no existe un sistema lé{:al para
cada Estado miembro del Pacto Federal, sino que toda inscripcidon o registro se hace
en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el cual se encuentra-en la capital
del pais.

2.- COMPONENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Respecto a este tema. enumeraré las figuras juridicas que lo
constituyen, asi como sus conceptos.

Para su estudio, se ha dividido a la Propiedad Industrial, en dos
grandes ramas:

A.- La de las Invenciones y,

'® Alvarez Soberanis, Jaime; Op. cit: 40

V7 El Tratado de Paris del cual nuestro pais forma parte, fue aprobado por la H. Camara de Senadores

del Congreso de la Unidn, el 11 de septiembre de 1975; el Decreto por el cual se aprobd, fue publicado en
el Diario Oficlal de la Federacién el 5 de marzo de 1976; sin embargo, el Tratado se publicé en el Diario

Oficial de la Federacidn hasta el 27 de julio del mismo afio.

% La Ley que se debe tomar en cuenta para los efectos que sefala este punto, es la Ley de la Propiedad

industrial publicada en el Diario Oficial de la Federaclon el dia 27 de junio de 1991, reformada en 1994,

que es |a que se encuentra vigente
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B.- La de los Signos Distintivos.

Mismos que analizaremos a continuacidn, se ha subdividido a su vez
en diversas instituciones juridicas. )

3.- DE LAS INVENCIONES.

Por lo que hace a las invenciones, esta rama se encuentra constituida
por las siguientes instituciones:

1. Patentes de Invencion,

2. Certificados de Invencidn,
3. Modelos de Utilidad,

4. Secretos Industriales,

5. Disedos industriales y,

6. Novedades Vegetales.

Instituciones todas ellas que a partir de que se promulgara la Ley de Fomenio y
Proteccion de la Propiedad Industrial, han sufrido variantes todas ellas de gran interés.

El hombre a fin de satisfacer sus necesidades, tanto primarias como
secundarias y, en la medida en que estas van aumentando, tiende a inventar procesos
y productos que puedan satisfacer estas, de una forma cada vez mas rapida y mas
precisa; dichas invenciones son las que pretende proteger la Ley de Fomento y
Proteccion de la Propiedad Industrial.

En principio. resulta necesario estudiar, lo que dicha Ley de Fomento
y Protecciéon de la Propiedad Industrial considera como una invencion y, los requisitos
que debe tener dicha invencion para que sea considerada como tal.

Para los efectos de patentar un invento, debemos recurrir a la
definicién que nos da el articulo 16 de la Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad
Industrial, respecto de lo que debemos considerar una invencion para efectos legales.

ARTICULO 15 LPI .- Se considera invencion toda creacion 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.




El articulc 16 de Ley de la Propiedad Industrial, establece los
requisitos que debe llenar una invencién para poder patentarla.

ARTICULO 16 LP! .- Seran patentables las invenciones que sean
nuevas. resultando de una actividad inventiva y susceptible de aplicacion industrial, en
los términos de esta ley...

Debe entenderse por “nuevo” todo aquello que nNo se encuentre
dentro del estado de la técnica. en otras palabras considero, que o0 nuevo lo podemos
entender como o novedaso, como aquello que tenga a la fecha un significado un uso,
etc. diferente a una cosa que le hubiere precedido; es decir, la ley le da un significado
mas resiringido que una definicidn comun. Para entender, mejor esto, citaremos e!
ejemplo que da el maestro César Sepulveda: “Un objeto puede ser nuevo en el sentido
ordinario de la palabra, pero no puede serio para los ojos de la ley de patentes, v.gr.:
una camara fotografica puede ser nueva, porque no haya sido usada todavia, pero en
cambio. no es novedosa, porque se han vendido camaras de la misma clase a lo largo
de los anos.”

Ahora bien, por lo que respecta al requisito de que debe ser
susceptible de aplicacion industrial, se debe entender por tal, a la posibilidad de que
cualquier producto o proceso, sea producido o utilizado, segun el caso, en la industria,
incluyéndose en esta a ta agricultura, ia ganaderia. la pesca !a mineria, las industrias
de transformacion propiamente dichas, la construccion y toda clase de servicios.

El maestro César Sepuiveda, al respecto sostiene, que esto significa
que el Estado concede el monopolio parcial de explotacion. constituido por la patente o
por el invento registrable, Nnoc como un premio a una idea brillante, sino a cambio de
que la invencidon ahi contenida puede ser explotada por la industria, y pueda (ambién
ser explotada libremente por la misma industria, a la expiracion de! término natural,
por no haber justificado su explo(acnon o pueda asimismo, ser explotada por qulen
obtenga una licencia, obligatoria o no.

° Sepulveda, César: EL SISTEMA MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL; Editoriat Porrtia S.A.,
México, 1981; p.p. 50-51
¥ Sepulveda, César. Op cit., pp. 50-51

2' La Ley de la Propiedad industrial reconoce tres tipos de licencias a través de las que se puede
conceder la explotacion de una invencidn y son las siguientes: La contractual que es !a que concede el
titular de !a patente a cualiquier persona mediante convenio (Art.63); la obligatoria, la cual la otorga la el
Instituto a cualquier persona que [a solicite, siempre y cuando cumplia con los requisitos que {a misma
Ley establece, cuando el titular de la invencicn no la haya explotado en eun término de tres afos contados
a la fecha de! otorgamineto de la patente, o de cuatro afios contados a partir de [a presentacion de la
solicitud (Art. 70) y: la utilidad publica, que se dan cuando el Instituto por aviso de emergencia o
seguridad nacional autoriza fa explotacidon de determinadas patentes, ya que si no lo hace se corre el
riesgo de que encarezca o entorpezca la produccién, o se dificulte ta distribucién del producto. (Art. 77)




Eil afticuto 17 de la lLey de la Propiedad Industrial sefala otros
requisitos que debe de tener la invencion; estableciendo ademas el que para
determinar si una invencion es nueva y resultado de la actividad inventiva, ésta no
debe de estar comprendida dentro del estado de la técnica al momento de presentar la
solicitud de la patente o el de la fecha de la prioridad reconocida.

Ademas para determinar si la invencién es nueva, estaran incluidas
en el estado de la técnica, todas las solicitudes de patente presentadas en México con
anterioridad a esa fecha, que se encuentre en tramite, aunque la publicacién a que se
refiere el articulo 52 de esta ley se realice con posterioridad.

El articulo 17 de la Ley vigente en estudio, establece que para determinar si una
invencién es o no nueva, no sdélo habra que tomar en cuenta a las invenciones que se
han dado a conocer por cualquier medio, sino también incluir a las solicitudes de
patente que se en cuentran en tramite, presentadas en México, con anterioridad a la
fecha en que presente la solicitud respecto del invento que se desea patentar, aunque
estas se encuentren pendientes de publicacion. La finalidad de esto, es evitar que
exista una dualidad en lo que al concepto inventivo se refiere y, demostrar si realmente

es nuevo el invento que se desea patentar.

La ley establece claramente, que no se puede considerar invencion, a
algo que ya se encuentra en el arte o en el conocimiento de las personas, que pueda
ser entendido por persona perito en la materia de que se trate la invencion; la haya
percibido o detectado ya sea por que no constituye un gran esfuerzo intelectual o por
que simplemente es el resultado del desarrollo natural de la invencion de la rama

industrial de que se trate.
a) Patentes de Invencion.

Al respecto, cabe sefialar que el Convenio de Paris. no tiene dentro
de su articulado alguna definicion de lo que se debe considerar como patente de
invencion. Sin embargo, la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, la han
definido como un privilegio legal concedido por el gobierno a los inventores y a otras
personas que derivan sus derechos de estos inventos, durante un plazo fijo; para
impedir que otras personas produzcan, utilicen_o vendan un producto patentado o

empleen un método o procedimiento patentado. =

La definicion que nos da la OMPI, sobre patente es la siguiente: “es el
documento emitido a solicitud por una oficina gubernamental (o una oficina regional
que actia para diversos paises), que inscribe una invencidén y crea una situacidén
juridica en la que la invencion patentada puede ser normaimente explotada (fabricada,
utilizada, vendida, importada), séio con la autorizacion detf titular de la patente.

= Alvarez Soberanis, Jaime; Op. cit; p.44




La proteccidon que confiere la patente esta limitada en el tiempo
(generalmente de 15 a 20 afos). La invencnon significa una solucién a un problema
concreto en la de la tecr . que puede referirse a un producto o a un
procadimiento. Es patente si se trata de una invencidn nueva, que envuelva una
actividad inventiva (es decir que no es obvia). Y que es susceptible de aplicacion
industrial®, =3

Por lo que respecta, a la Ley de la Propiedad Industrial, no contiene
en su articulado alguna definicion de patente, como tampoco la contenia la Ley de
Invenciones y Marcas 24, es por eso que a conlinuacion transcribo la definicion que nos
da el Doctor Rangel Madina: “la patente es el documento expedido por el Estado para
hacer constar el derecho exclusivo temporal que una persona fisica o juridica tiene
para explotar industriaimente un invento que relina las exigencias legales”. **

Es el privilegio legal que concede el Estado a una persona fisica o
moral, durante un plazo determinado, para producir o utilizar en exclusiva, o a través
de un tercero bajo su licencia, un producto o procedimiento que haya resultado de l1a
actividad inventiva. Este decreto exclusivo, a pesar de que la informacién de la
patente esta disponible para el publico, tiene por consecuencia la prohibicién a
cualquier tercero:

a) De fabricar el producto objeto de la invencion patentada, sin tener la licencia de
explotacion previamente otorgada por el titular de la patente.

b) De introducir al pais e importar el producto patentado, de utilizarlo, venderio ©
ponerlo de cualquier manera en el mercado, segun consta en el articulo § del
Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de
1883, revision de Estocolmo del 14 de julio de 1967.

c) De ampliar o poner en practica los medios o procedimientos de produccion
patentados. asi como también de vender u ofrecer en venta dichos medios o
procedimientos.

d) De entregar o de ofrecer la entrega a una persona no titular de una licencia, los
procedimientos que permitan llevar a la practica una invencion patentada.

3 Avarez, Soberanis; Jalme, Op cnl p.45

24 Ley de in es y N en el Diario Oficial de la Federacion ef dia 10 de febrero de
1975; en lo subsecuente L.l.M.

b Rangel Medina, David: DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL; p. 23




Es importante recalcar que por invencion se entiende una solucién
adan problema concreto en la esfera de la tecnologia que puede referirse con producto,
a una maquina o a un procedimiento . Una invencion sera patentable si se trata de
una solucién nueva a un problema que envuelve una actividad inventiva, es decir, que
no es obvia, y qua es susceptible de aplicacion industrial.

Cuando la patente caduca, su informacidn pasa a ser de dominio
publico y puede, por lo tanto, ser empleada libremente por cualquier persona sin que
tenga ya que consuitar al titular de la patente para la obtencion de la licencia.

. Una patente concedida en un pais no tiene validez legal en otros
paises.

Conforme a la Convencion de Paris y sus revisiones posteriores, se
concede al inventar un periodo de 12 meses desde la fecha de presentacion de la
solicitud de la patente en el pais de origen (fecha de prioridad) para solicitar proteccién
en otros paises, conservando un derecho de prioridad que le garantiza tener la primera
opcidn para patentar en caso de que hubiesen otros interesados que reclamaran
derechos de patente, en esos mismos paises, Ja invencion en cuestion. Asi el
solicitante estara protegido durante el periodo de prioridad en todos los paises de la
Unién de Paris contra el efecto de publicaciones y solicitudes de patente por parte de
otros. Ademas, en casos de invasion o nulidad de patente, esta fecha de prioridad
sirve para demostrar que, en el pais de origen, esta invencion era conocida desde esta

fecha de prioridad.

Una vez que una patente ha sido ya otorgada en el pais de origen,
es ya dificil patentar en otros paises, dado que la novedad de! invento se habra
perdido al haber sido relevada en un pais afiliado a los acuerdos de la Convencion, el
cual hace pibtlico el texto de la patente, apareciendo éste en diversas publicaciones e,
inclusive, siendo registrado en bancos de datos tecnolégicos de acceso por
computadora. Sin embargo, si la patente no se ha concedido en el pais de origen,
sigue siendo posible solicitar la patente en otros paises, aun que sin tener derecho
alguno de prioridad al haberse vencido el plazo de un afo anteriormente mencionado.

Con la aparicién de la Ley de la Propiedad Industrial, es posible
patentar las invenciones que en detlerminadas areas tecnoldgicas se habia previsto no
patentar en la Ley de Invenciones y Marcas sino hasta el ano de 1997 o
indefinidamente. Entre las areas que se van a poder patentar las invenciones
encontramos las siguientes:

1) Los procedimientos biotecnoldgicos de obtencidn de farmaquimicos,
medicamentos en general, alimentos y bebidas para consumo animal y
humano, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas fungicidas y productos con
actividad biolégica, como hormonas y vacunas,
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2) Procedimientos genéticos para la obtencion de animales y vegetales, o
sus’ variedades siempre y cuando no consistan en seleccionar o alslar

material, -biolégico disponible y dejarlo que actué en condiciones
naturales,

. 3) Variedades vegetales,

4) Las invenciones relacionadas con microorganismo, como las que se
realicen usandolos las que se aplique a ellos o las que resuiten en los
mismos incluyendo dentro de estos, las bacterias, los hongos, las algas,

los virus, los micropasmas, los protozoarios y, en general, las células que
no se reproduzcan sexualmente.

Con esto, se espera un aumento, significativo en las patentes que se
otorguen de nacionales en el pais y un desarrollo subsecuente de inversiones

productivas. Es decir con esta medida se tratard de reforzar la competividad
internacional de México.

También es conveniente sefalar, que la legislacidn vigente establece,
que no se concederan patentes a aquellas inversiones que tengan que ver con la
materia viva, tales como las especies o razas animales, las invenciones referentaes a la
materia viva que componen el cuerpo humano.

Considero que la implantacion de esta medidas es decir, de otorgar patentes en
Areas que antes 1o se concedian, son tendientes a alertar las inversiones productivas y la
introducci on de tecnologias mas modemas en las diversas industnas, 1o que traerd como
consecuencia, un avance de caracter cientifico y econdimico. en beneficio de la sociedad mexicana

También cabe sefalar, que la Ley de la Propiedad Industrial establece
en uno de sus articulos transitorios, una disposicidn especial sobre las invenciones
anteriormente senaladas. Dicha disposicion estipula que los inventos que ya hubieran
solicilado una patente en el extranjero, incluso varios afnos antes de que se concluya el
término de 12 meses siguientes a la entrada en vigor de dicha ley, podran obtener una
patente en México, siempre y cuando, todavia ninguna persona hubiere comenzado la
explotacion de esas invenciones en México. Es decir la novedad de este tipo de
invenciones que se examine en México. se hara con respecto a la fecha con que
originalmente se presento la solicitud de 1a patente en el extranjero, y no con referencia
a la fecha posterior en que se solicite la patente en México. El propdsito de esto,
considero es que se trate de invenciones que no tengan mucho tiempo de haberse
creado esto con el fin de no tener un retraso de tipo cientifico.



Por lo que respecta a la vigencia de las patentes, la nueva ley les
confiere una duracidén de 20 aflos improrrogables contados a partir de la fecha de
presentacién de 1a solicitud pero en el caso de los productos farmaquimicos o de
proceso de obtencion de esos productos, la vigencia de las patentes podra ampliarse

tres afios mas, siempre que su titular conceda licencia para explotacién de la patente
bajo las siguientes circunstancias;

1. Que las licencias se concedan a una persona moral, con capitay
mayoritariamente mexicano.

2. Que dicha licencia, se conceda mediante convenio, dentro de los seis
meses sigulientes al otorgamiento de la patente o a la fecha en que se

otorgue el registro sanitario para la dlslnbuclén del producto, por parte
de la autoridad correspondiente.

3. Que l1a licencia sea inscrita en el Instituto v ;

4. Que la duracién de ia licencia se haya otorgado desde la fecha de su

concesion hasta el vencimiento de la vigencia de ia patente, incluyendo
su prorroga

La vigencia de 20 ailos, es muy parecida a la de 15 afios que otorgaba
1a ley de 1942, contados también a partir de la fecha de la presentacion de la solicitud,
mientras que Ia Ley de Invenciones y Marcas le conferia a las patentes una vigencia de
14 afios (Art. 40), pero contados a partir de la fecha de expedicion del titular
tomandose como fecha legal de la patente, el dia y hora de la presentacion de su
solicitud.

Por ultimo sefialaré el hecho de que me parece adecuada la vigencia
blecida en la legi i

on vigente, ya que ta proteccion legal de las invenciones en
Meéxico, puede ser compatible, con las que se eslablecen en las principales nacionales
industrializadas. pudiendo asi comprender con las mismas

. Esta forma de medir la
duracion de las patentes, contribuird a evitar confusiones entre los nacionales y
extranjeros. que pretendan registrar su invencion

Es conveniente anotar que por lo que toca a los modelos de utilidad, el
registro de los mismos, en un principio no se encontraban contemplados en la Ley de
Invenciones y Marcas. pero la legislacion vigente 10s introduce y otorga una vigencia de
diez afos improrrogables contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud
(Art. 29).

17



Por o que se refiere a la duracion del registro de los disefnos
industriales, la nueva' ley considerablemente amplia la vigencia de {os mismos,
otorgandoles una duracion de 15 arfios contados a partir de la presentacion de la
solicitud para la explotacion exclusiva de los mismos, en vez de 7 afios que otorgaba la
ley anterior, contados a partir de la expedicidn del titulo correspondiente.

Lo anterior, considero que obedece, al hecho de que ahora. existe una
mayor participacién de la economia mexicana en la economia internacional y
viceversa, lo que ha motivado al gobierno mexicano, a otorgar medidas tendientes a
proteger efectivamente dichas figuras, con el fin de incentivar la participacion y
aportacion de capital de paises industrializados en la economia nacional y, asi tratar de
lograr un fortalecimiento econdmico que sea competitivo y comparable con las
naciones mas fuertes econémicamente.

La practica que se ha seguido en Meéxico, al igual que en muchos
paises, es que se ha exigido como condicion indispensable, el que al titular que se le
conceda una patente o se encuentre en tramite de conseguiria, una vez cubiertos los
requisitos de forma, tiene la obligacidn de publicarla en detalle, esto es que sefnale las
caracteristicas, el fin de su invencion, para que el publico en general pueda conocerla
y asi poder participar el auge, del conocimiento técnico en la sociedad.

El articulo 52 de la ley vigente establece que la publicacién de la
solicitud de una patente en tramite, tendra lugar lo mas pronto posible después del
vencimiento del plazo de dieciocho meses, contados a partir de !a fecha de la
presentacion, en su caso, de prioridad reconocida. A peticion del solicitante, la
solicitud, sera publicada antes del vencimiento del plazo sefalado.

Como se puede constatar la anterior legislacion, no establecia un plazo
maximo para la publicacion de los solicitudes de patente en tramite, sino que
unicamente sefialaba que se publicaria en la Gaceta de Invenciones y Marcas
mensualmente, y en la legislacion vigente parecera publicada trimestralmemae.

Considero que, la razdn por la que ahora se haya adoptado este sistema
de publicacion es debido a los amplios beneficios que estos puedan reportar a una
nacién en vias de desarrollo con la nuestra y es mejor que hacer llegar a la gente, la
informacion de caracter técnico en el momento en que estan ocurriendo los hechos y

no mucho tiempo después.

La Ley de la Propiedad Industrial regula tres tipos de licencia, las
convencionales, las obligatorias y las que se otorgan por causas de utilidad publica.



Las licencias convencionales son aqguellas, que se otorgan por el
acuerdo de voluntades entre el titular de la patente o un registro y un tercero. Estas
licencias se encuentran previstas por el articulo 63 de dicha ley y subsecuentes.

ARTICULO 63 LPl- El titular de una patente con registro podra
conceder, mediante convenio, licencia para su explotacion. La licencia
debera ser inscrita en el instituto para que pueda producir sus efectos en
perjuicio de terceros.

Las licencias de utilidad publica, se otorgan por causas de emergencias
o de seguridad nacional, y se encuentran regulada en el articulo 77 de la nueva ley.

ARTICULO 77 LPI.- Por causas de emergencia o seguridad nacional y
mientras duren éstas, el Instituto, por declaracién que se publicara en
Diario Oficial determinara que la explotacién de cierlas patentes pueda
hacerse mediante la concesion de licencias de utilidad publica, en los
casos que de no hacerlo asi, se impida entorpezca o encarezca la
produccidn, prestacidon o distribucion de satisfactores basicos para la
poblaciéon.

Al respecto hay que sefalar, que esto no representa una expropiacion
de una patente. pues esta debe realizarla el Ejecutivo Federal, on el decreto
expropiatorio se establecera si pasa a propiedad del Estado o si cae en el
conocimiento difundido. o0 que no acontece en esencia en dicha licencia.

Para la concesion de estas licencias, se procedera en los términos del
parrafo segundo del articulo 72 y no podran tener el caracter de exclusivas o
transmisibles.

Por lo que concede a las licencias obligatorias cambid su regulacion
respecto con la Ley de Invenciones y Marcas. Y se encuentran reguladas en el articulo
70 de la Ley vigente,

ARTICULO 70 LPIL- Tratandose de invenciones, después de tres anos
contados a partir de ta fecha del otorgamiento de la patente, o dentro de
cuatro ainos de la presentacion de la solicitud, segun lo que ocurra mas
tarde, cualquier persona podra solicitar al Instituto la concesién de una
ficencia obligatoria para explotarla, cuando esta no lo haya sido, salvo
causas técnicas o economicas justificadas.



No procedera el otorgamiento de una licencia obligatoria, cuando el
titular, de 1a patente a quién tenga licencia contractual, hayan estado realizando la
imporntacién del producto patentado u obtenido por el proceso patentado

Desde mi punto de vista es una medida que protege. Unicamente al
titular de la patente, ya que éste puede monopohzar el producto © el proceso
patentado, lo que solo representaria ventajas econdmicas a esa persona y, casi no
reportaria ventaja de ningun tipo entre la sociedad. La ley anterior, permitiria a la
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, otorgar este tipo de licencias cuando la
explotacion del invento protegido no sea st iente para sati er el mercado nacional:
se daba la oportunidad a otras personas de explotar la invencion, pero el beneficio ya
no quedaba uUnicamente en una sola persona, sino que el beneficio alcanzado a la

sociedad, que se beneficiaba indirectamente con el producto de esa invencion para
cubrir alguna necesidad primordial.

La regulacidén de este tipo de licencias en la Ley de la Propiedad
Industrial en una forma esta apegada a lo establecido en el Convenio de Paris.

b) Certificados de Invencion.

Aun cuando de acuerdo con nuestra ley actual, no existe regulacion al
respecto, es conveniente estudiar esta figura. Lo anterior, tomando en consideracion

que por el poco tiempo transcurrido a partir de que entra en vigor la dicha ley, existen
aun titulos vigentes.

E! certificado de invencidon se ha definido como el titulo expedido por el
Estado-Secretaria de Comercio y Fomento Industrial- en favor de autor de un invento
que siendo materiaimente patentable, no 1o es por disposicidn expresa de la ley. Este

titulo o certificado implica que la invencidn a que se refiere ha sido registrado y
acreditado el derecho de obtlener el pago de regalias, temporalmente, por la
explotacion del invento. *°

Anteriormente 1a Ley de Invenciones y Marcas, consideraba por razones
de interés general, que algunos inventos que correspondian a las areas de la industria,
de arte o de la ciencia, no podrian ser objeto de proteccion por medio de Ia patente.
Sin embargo. estos inventos quedaban protegidos a través del cerlificado de invencién,
es decir el Certificado de Invencion protegia las invenciones que siendo materialmente
patentables no los eran por disposicion expresa de \a ley.

2 Rangel Medina, David; Op. Cit; p. 36
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“Ef certificado de invencién, se entendia como el titulo que implicaba que
1a invencién protegida mediante éste, habia sido registrada y acreditada el derecho de
obtener el pago de regalias, temporalmente por la explotacion del invento.” 27

Los certificados de invencidn tenian en la Ley de Invenciones y Marcas,
una vlgencla de catorce afos, al igual que la patentes. Cualquier interesado podia
explotar la invencion amparada por un certificado de invencién, pero estaba obligado a
cubrir al titular del certificado el pago de las regalias correspondientes, sujeto a la
aprobacion del Registro Nacional de Transferenciay Tecnoloma © que seria fijada por
éste, cuando no hubiere acuerdo entre las partes.

Por otra parte, la Ley de Invenciones y Marcas establecia la posibilidad
que aun tratandose de invenciones patentables por disposicion de la Ley, el titular de
la invencion podria optar, entre el otorgamiento de una patente o de certificado de
invencion. Esto, tai vez, considerd que podia representar alguna ventaja para el
inventor que careciera de recursos y no estuviera en la posibilidad de cumplir con el
requisito de explotacion que se exige para las patentes.

De acuerdo con el articulo 65 de la Ley de Invenciones y Marcas, las
invenciones que protegia era las siguientes:

a) Los procedimientos para la obtencion de bebidas y alimentos de consumo humano;
b) los procedimientos biotecnologicos de obtencidn de farmoquimicos; c¢)
medicamentos en general; d) alimentos y bebidas para consumo animal; e)
fertilizantes, ) plaguicidas: g) herbicidas; h) fungidas y: I) productos con actividad
biologica. Como se puede notar se trataba de invenciones que no eran patentables
conforme al articuio 10 fracciones lil y VIl de la Ley de inverciones y Marcas.

Pero con el surgimiento y la entrada en vigencia de la Ley de Fomento y
Proteccion de la Propiedad Industrial, vinieron a desaparecer los cerificados de
invencion debido a que las areas tecnojogicas que se registraban a través de estos y
que eran consideradas como no patentables por disposicidon de la Ley, ahora son
consideradas por esta nueva disposicidén como patentables.

La desaparicion de los certificados de invencion es debido al desarrollo
industrial y comercial que se le pretende dar al pais a través de las invenciones, trata
de otorgar al inventor por medio de las patentes, una mayor proteccion juridica que lo
que puede otorgar los certificados de invencion, lo que traeria como consecuencia una
mayor motivacion entre los inventores y un gran auge economico.

' Rangel Medina, David Op. Cit; p. 36
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L Los 'cgdlﬂcados de invencidn ya son patentables por razones ' de
apertura comercial, ya que mucho de esos inventos, son patentables industrializados
del mundo, debido a la seguddad juridica que las mismas representan. .

; Por ulllmo sedfalaré lo que sucedera con los certificados, de Invenclén,' :
de ecuerdo a los articulos lransilorlos de la Ley de Fomento y Proteccion de la
Propiedad Industrial: - :

1) Los certificados de invencion olorgados al amparo de la Ley de lnvencuones 32
Marcas se abroga, les seran ap 1a: es de dicha ley,’ hasta el
vencimiento de la vigencia que se les habia concedldo (Art. 91).

2) A las solicitudes de certificados de invencion que se encuentre en tramite, le sera
aplicable lo relativo a la publicacidn de la solicitud prevista en el articulo 52 de esta
ley y sélo debera publicarse la patente en los términos del articulo 60. (Art. 10).

3) Las solicitudes de certificados de invencidn que se encuentre en tramite, se
convertirAn en solicitudes de patente conservando su fecha de presentacion o de
prioridad reconocida, sdlo que cumpla con lo siguiente:

a) Las solicitudes de certificados de Invencidon que se encuentren en tramite,
deberan pedir por escrito a la Secretaria, dentro de los doce meses siguientes a la
entrada en vigencia de esta ley, que continte con el tramite, con base en dichas
solicitudes, tendiente a obtener la patente correspondiente, en términos de esta ley.
Si los solicitantes no lo hicieron, se tendran por abandonadas dichas solicitudes y
por concluidos los tramites correspondientes (Art. 10 Transitorio)

b) Las solicitudes en tramite de certificados de invencion y las de patente relativas
o procesos de los que se obtenga directamente un producto que no fuera
patentable conforme a la Ley de Inverciones y Marcas que se abroga. pero si
conforme a esta ley, podran convertirse en solicitudes de patentes para dicho
producto, conservando su fecha de presentacion o de prioridad reconocida (Art. 11
Transitorio)

¢) Modelos de Utilidad.

Se consideran modelos de utilidad los objetos, utensilios, aparatos o
herramientas que, como resultado de wuna modificacion en su disposicién,
configuracion, estructura o forma, presenten una funcion diferente respecto de las
partes que (o integran o ventajas en cuanto a su utilidad (Ant. 28 L.P.1.).
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Al respecto cabe sefialar, que la legislacion anterior no contempla a los
modelos de utilidad,

Por primera vez en México, se regulan a través de la lLey de la
Propiedad Industrial este tipo de invenciones, con el nombre de “Modelos de utilidad”
estos vienen a sustituir de alguna manera a las desaparecidas patentes de mejora, sélo
por 1o que hace a algunos campos, como son: las comprendidas dentro de la definicion
que nos da de los modelos de utilidad el articulo 28 de la ley vigente y que son, los
objetos utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificacion en
su disposicién, configuracion estructura o forma, presenten una funcidon diferente
respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad.

Podemos concliuir que las mejoras r 1as a un pr > ya patentado
para la obtencién de algun producto u objeto no son materia de la proteccién de los
modelos  de utilidad, por no estar comprendidos dichos procesos dentro de los
supuestos que considera la Ley para los modelos de utilidad, y al no estar contempladas
tampoco dentro de la legislacion vigente, las patentes de mejora, las mejoras realizadas

a un proceso ya patentado quedan sin proteccion juridica alguna; considerando que este
punto debidd ser previsto por el legislador.

La misma ley establece, que seran registrables los modelos de utilidad,
que sean nuevos y susceptibles de aplicacion industrial (Art. 27). Los modelos de

utilidad tendran una vigencia en su registro, de 10 arios improrrogables, contados a
partir de la fecha de presentacion de la solicitud respecliva.

Entonces 4 Que debemos entender por Modelos de Utilidad? La misma
ley nos dice que se consideran como tales los objetos, utensilio, aparatos, o
herramientas que, como resultado de una modificacion en su disposicion, configuracion,

estructura o forma, presenten una funcion diferente respecto de las partes que lo
integran o ventajas en cuanto a su utilidad.

Ch) Secretos Industriales.

Se considera secreto industrial a toda informacidon de aplicacién
industrial que guarde una persona fisica © moral con caracter confidencial, que le
signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o econdmica 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 restrigido
a la misma (Art: 82, L.P.L).
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La proteccion de la informacion técnica de naturaleza confidencial, en
que las empresas basan parte de sus ventajas para sobresalir frente a sus
competidoras, es conocido comunmente, como “secreto industrial”.

La legislacién vigente en su articulo 82, define al secreto industrial, como
“ toda informacidn de aplicacion industrial que guarde una persona fisica o moral con el
caracter de confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva
© econdomica frente a terceros, en 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. La informacion de un secreto
industrial, necesariamente debera estar referida a !a naturaleza, caracteristicas o
finalidades de los productos; a los métodos o procesos de produccion; o a los medios o
formas de distribucion o comercializacion de productos o prestacion de servicios”.

No se considera secreto industrial aqueila informacion que sea del
dominio publico, la que resulte evidente para un técnico en la materia, o la que deba
divulgarse por disposicion legal, o por orden judicial. No se considerara que entra al
dominio publico cuando sea 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 permisos,
autorizaciones, registros, o cualquiera otros actos de autoridad”.

Esta es una disposicién novedosa en la legislacion mexicana, considero
que el haber legislado en relacion a este tema, tiene como finalidad, situarnos al nivel
de los paises mas industrializados, donde la proteccidén juridica de los secretos

industriales, se encuentra ya muy desarrollada, debido al gran auge tecnoldgico que
impera en esos paises.

La importancia que tiene para las empresas el secreto industrial es vital,
deabido a que la empresa que sufre una pérdida parcial o total de intormacién industrial
o comercial que conserva de manera confidencial frente a sus competidores, puede
var como su posicion en el mercado, en muy corto tiempo, va cayendo en relacion de
ia que guardaba frente a sus competidores. Las ventajas competilivas y economicas
que pudo haber logrado mediante el conocimiento técnico generado desde su interior,
a través de los anos de acumular experiencia, puede venirse abajo por una filtracion
indeseada de ese conocimiento hacia su competidores o hacia el publico en general.

La filtracion de la informacion de caracter confidencial, puede darse en
una empresa de manera accidental, por negligencia o deslealtad hacia la empresa. En
forma accidental, cuando la empresa no aplica medidas suficientes para prevenir esto
(senalamiento de manuales confidenciales, acceso controlado de individuos ajenos a
la empresa, etc). Por negligencia o deslealtad cuando aquellas personas que la
empresa encomienda la custodia de la informacion confidencial, la dan a conocer a

otras personas o a los compentidores de ia empresa que le confid el secreto industrial.
También, ja difusidn de este tipo de informacion puede ser provocada por los
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compaetidores actuales o potenciales de la empresa, en actos de espionaje industrial o

comaercial.

o) Disefios Industriales.

La Ley de la Propiedad Industrial al hablar de los "Disefios Industriales” no nos da una
definicidén de io que debemos entender por ellos, sino que el articulo 32 de la citada ley
nos ensefia, que los disefios industriales comprenden a los dibujos y modelos

industriales, los que define de la siguiente forma:

a) Dibujos Industriales, que son toda combinacién de figuras, lineas o colores que se
incorporen adn producto industrial con fines de ornamentacion y que le den un

aspecto peculiar y propio.

b) Modelos Industriales, que se encuentran constituidos por toda forma tridimensional
que sirva de tipo o patron para la fabricacion de un producto industrial, que le de

apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos.

La Ley de Invenciones y Marcas tenia una mejor técnica juridica, ya que
no utilizaba la palabra “disefios industriales” para referirse a los dibujos y modelos
industriales, sino que al referirse a ellos la hacia de esta forma, ya que en dicha ley no
existia una definicion de lo gque debiamos entender por “diserio industrial®,

La proteccidn de los disefios industriales en la nueva ley la encontramos
regulada, dentro del capitulo IV, denominado “De los disefios industriales™.

ARTICULO 31 .- Seran registrables los disefios industriales que sean
originales y susceptibles de aplicacion industrial. Se entiende por
original el disefio que no sea igual o semejante en grado de confusion a
otro que ya esté en el conocimiento publico del pais.

En la tey anterior no permitia e! registro de los disefos industriales
cuando estos fueron idénticos a otros ya registrados, es decir permitia el registro de
disefos industriales semejantes.

En consecuencia diremos, que la proteccidon que otorga la Ley de la
Propiedad Industrial es mayor, ya que la palabra “semejanza” que se utiliza para definir
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lo que es original, como vimos constituye la gran diferencia entre la proteccidén que
otorga una ley con respecto a la otra.

Semejanza significa, analogo, equivalente parecido similar, es decir, la
podemos utilizar para significar el parecido entre dos objetos. Mientras que identifico
significa, que es lo mismo que otra cosa o que se confunde con elia.

1) La Ley de Invenciones y Marcas senalaba, que la novedad que
deberian de presentar el disefio industrial dependeria del estado de ia técnica que
al mismo guardara, esto es si no se ha hecho accesible al ptiblico, en el pais o en el
extranjero por cualquier medio. Ahora. ese estado de la técnica y. de acuerdo a la
parte final del articulo 30. solamente se referira a México y no asi al mundo entero.
Lo que dara oportunidad, a una persona que no haya registrado su disefo industrial
en Meéxico, de registrarlo aunque el disefio industrial de que se trate, carezca de
novedad en el pais o paises en que ya se haya registrado. En otras palabras, si el
disefio de que se trate, ya ha sido registrado y, dado a conocer al publico en un pais
distinto al nuestro con muchos afios de antelacion; en México, como dicho disefo
industrial no se ha dado a conocer por ninglin medio al publico en general, sera
objeto de registro por no encontraarse dentro del estado de la técnica en nuestro

pais.

2) De acuerdo con el anticulo 37 de la legislacion vigente, para el registro de un diseno
industrial, ya no se practicara el examen de fondo que se venija practicando para
determinar la novedad de los mismos. Considero que esta medida, se determino
para favorecer la creatividad inventiva. debido a que el examen de fondo que se
venia practicando sobre los disefios industriales, era muy tardado para el tipo de
creacion lo que ocasionaba que los titulares del disefio industrial no percibieron la
remuneracion adecuada a la creacidon y, en consecuencia los desalentaba para
seguir trabajando en la creacion de diserios industriales.

Por otra parte, estimo que el problema de la novedad se resolvera de la
misma forma que los modelos de utilidad es decir cualquier interesado, podra intentar
en una demanda, la nulidad del registro de los mismos, argumentado como aviso la

falta de novedad del diseno industrial registrado.

3) La vigencia del registro de los diserios industriales cambio 7 afios contados a partir
de la fecha de registro, a 15 anos contados a partir de la fecha de presentacién de
la solicitud del registro.

Por lo tanto se va a poder determinar con certeza, la vigencia o duracién

de los registros de los diserios industriales.




f) Novedades Vegetales.

La Unidn para la proteccidn de la obtencidon de especies vegetales
(UPOV) es una organizacion intergubernamental independiente con personalidad legal
propia.

. A-enero de 1995 existian 25 estados miembros sin incluir todavia a
México. -

4. DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS.
Esta gran rama se encuentra constituida por las siguientes instituciones:

. Marcas.

. Nombres Comerciales.

. Avisos Comerciales.

. Denominaciones de Origen.

hUNS

Los signos distintivos componen el segundo elemento de lo que se
conoce como propiedad Industrial. Se encuentran regulados en la nueva Ley de la
Propiedad Industrial, dentro de los articulos 87 al 178.

Los-signos distintivos, se utilizan para diferenciar y comercializar los
productos y servicios de una negociacién. La importancia econdomica que revisten los
mismos, para sus titulares, es muy significativa; debido que a través de estos signos
distintivos que se utilizan sobre los productos o servicios, la gente puede identificar a
los de su preferencia, ya sea- por la calidad, por la cantidad por la forma en que estén
elaborados, por el precio. o por el lugar de donde provienen, etc. lo que representan
grandes beneficios econdmicos para sus titulares.

Los signos distintivos contribuyen en gran medida. a la forma como se
hace propaganda en relacion con los productos, establecimientos o servicios, de los
comerciantes o empresarios. Muchas veces el publico consumidor, mas que acordarse
de la marca o el nombre que liene un producto o servicio, se acuerdan mas de las
frases que se utilizan para demostrarios al anunciarlos, y muchas veces ese publico
consumidor, al mencionar las frases o frase distintiva que se utiliza en el mensaje
comercial, o simplemente al escucharla, inmediatamente liga la frase con el producto,
establecimiento o servicio.
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Otra funcién de los signos distintivos es el que ayudan a diferenciar un
establecimiento © negociacion, de otro que se dedica a prestar los mismos servicios. a
industrializar, distribuir o vender los mismos o similares productos. Lo cual representa
también ventajas al titular del negocio, ya que el consumidor puede diferenciar también
los productos a través del nombre del establecimiento y, preferir lo que ofrece el
negaocio “X", de los que ofrece el negocio “Y".

Como podemos ver, la utilidad de los signos distintivos es muy amplia y
representa grandes ventajas economicas a los titulares de los mismos. En donde
propiamente, la ventaja se hace palpable en los comercios, donde la gente
consumidora, adquiere productos que utilizan signos distintivos, por que son sinénimos
de calidad y confianza. La ventaja se traduce cuando una persona consumidora
prefiere los productos o servicios que puede conseguir en determinado negocio.

Por lo tanto su proteccion debe ser muy rigurosa pero a la vez flexible.
Es decir, rigurosa en cuanto a que terceros pretendan a ser un indebido uso de los
mismos; flexible en cuanto a que al titular del signo distintivo, pueda ser uso de este en
una forma mas amplia y comoda, sin llegar a tantos formalismos, siempre y cuando no
afecte la naturaleza y la funcion de los signos distintivos, ni tampoco afecte los
derechos de otros titulares de signos distintivos.

a) Marcas.

Se entiende por marca, todo signo visible que distinga productos o
servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado (Art. 88 L. F.P.P.L).

Anteriormente, el articulo 87 de la Ley de Invenciones y Marcas, definia
a la marca dividiéndola en marcas de productos y servicios, y daba una definicién para
cada una de ellas, cosa que ahora no hace la ley vigente. Establecia el mismo
articulo, que dicha ley reconoce las marcas que productos y las marcas de servicios.
Las primeras se constituyen por los signos que distinguen a los articulos o productos
de otros de su misma especie o clase. Las segundas, por los sighos que distinguen un
servicio de otros de su misma clase o especie (Art. 87 L.I.M.).

“La marca es un vehiculo utiizado por las empresas para a traer la
clientela y dominar los mercados por lo que juega un papel primordial en la
comercializacion de mercancias y servicios.”

* Garcia Moreno. Victor Carlos: Comentario a la nueva Ley de Invenciones y Marcas, REVISTA DE LA
FACULTAD DE DERECHO; Tomo XXVI Universidad Nacional Auténoma de México; México (Julio-
Diciembre), 1976; p. 248

28




La marca, es un signo cuya funcién primordial consiste en distinguir
productos o servicios en el mercado, su proposito, es proteger al titular de la
concurrencia desleal de otros fabricantes o comerciantes y al publico de posibles
fraudes.

La marca tiende a eliminar los mapas de indiferencia existentes entre los
consumidores e inducirlos a preferir un producto sobre otro, lo cual se logra, mediante
la calidad intrinseca del producto mismo o a través de un habil propaganda, que tiende
a manipular dicha demanda, entre otras formas.

L.as funciones que tiene una marca son las siguientes:

a) Asegurar al producto un caracter distintivo: esta distincion o caracter distintivo
deriva de la esencia misma, de la marca. Es decir, que no se confunda con las marcas
existentes o con las denominaciones o signos del dominio publico.

b) Asegurar la proteccion del producto partiendo de la empresa: la marca protege al
titular contra sus compendores al igual que al publico contra los “ursupadores
potenciales”.

c) Asegurar una garantia de calidad : Ademas de los anterior, la calidad del producto lo
califica intrinsecamente. pués eso que el consumidor busca adquirir un producto,
por que ese producte cumple con los requisitos o cualidades que busca y, al
momento de volverlo a adquirir, lo reconoce por medio de la marca, no importando
quien elabore el producto.

d) Asegurar una indicacion de origen; En tanto que permite identificar el producto con
ta empresa, o el territorio en que se produce. Considero que en la practica, no
sucede con frecuencia en las marcas, o que importa al consumidor no es
exactamente quién elabora el producto ni donde, lo que le importa es la calidad que
representa el producto y la marca. Por otra parte el consumidor, si nota que el
producto es de procedencia extranjera, lo prefiere al de procedencia nacional
aunque no conozca la marca, ni la calidad del producto, sino lo prefiere, por que
tiene la idea de que ese producto es de mejor calidad que el que elabora en el
territorio nacional.

@) Asegurar una publicidad. Esto se refiere al caracter publicitario que tienen las
marcas. es decir, con la marca se le da publicidad al producto o servicio que

*® Garcia Moreno Victor Carlos: Los Signos Marcarios Extranjeros en la Nueva Ley Mexicana de
Invenciones y Marcas; REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO: Tomo XXXIi Universidad Nacional
Auténoma de México; México (Enero-Julic 1982), p.p. 242
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ampara; ya que en muchos casos, resutta mas facil prom.iriciar © escribir o en algun
aparador l1a marca que todo el nombre del producto que ampara sl

b) Nombres qa;rnerciales.

“El nombre comercial corresponde al signo definitivo que se utiliza para
identificar la empresa de una persona fisica o juridica, de las demas que tienen la
misma o similar actividad en la industria mercantil” >'

Esta definicidén nos la da el Doctor Rangel Medina ya que ni la Ley de
Invenciones y Marcas, y la Ley de la Propiedad Industrial contienen alguna definicion al
respecto; sin embargo, vale la pena anotar, a fin de complementarla antes mencionada
que la legislacién vigente hace alucion a la denominacién de una empresa o
establecimiento industrial comercial o de servicios dentro de una zona geografica de
clientela efectiva pudiéndo ser esta zona en la que se encuentre la negociacion
mercantil, o a nivel de toda la Republica Mexicana, si se da a conocer el nombre
comercial o través de los medios masivos de comunicacion (Art. 105 L.P.1.).

Cuando el nombre de los comerciates, el propio o el que arbitrariamente
adopte, tiene como funcidn especifica, identificar y distinguir a la empresa o al
establecimiento, frente a los de sus compaetidores, se usa como nombre comercial o
nombre de comercio.

El nombre de los comerciantes que se utiliza con estas funciones, se
convierte en signo distintivo de la empresa o establecimiento y por ello, queda sujeto a
la reglamentacion de decreto de propiedad industrial.

El nombre comercial utilizado como signoe distintivo, sirve para atraer a la
clientela al establecimiento o empresa de que se trate, porque sintetiza con el, todo lo
que representa la organizacidon de los bienes de la hacienda, su coordinacion
adecuada y, la adaptacion de los mismos a la finalidad de la empresa. Es decir, bajo
nombre comercial se engloba a la buena organizacion el conocimiento de los habitos y
gustos del publico, las listas de nombres y direcciones de los consumidores, el buen
servicio del personal, la ubicacion de la fabrica o establecimiento, que son factores que
sirven para producir utilidades que constituyen el avio de la empresa. Esos mismos
factores son las que determinan ia formacién y mantenimiento de una clientela que
sera tanto o mayor, cuanto mejor aviada esté la empresa o el establecimiento.

3 ajvarez Soberanis, Jaime Op. Cit; p.p. 56-57
' Range! Medina, David; Op. Cit. p. 62
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“Mediante el nombre comercial se protege al consumidor prohibiendo 1a
utilizacion por terceros no autorizados, de cualquiera de ias figuras de la propiedad
industrial, pertenecientes a la empresa, o cual podria resultar en un desvio de la
clientela hacia los productos que un comerciante, que utiliza sin derecho la marca, o un
nombre comercial igual o semejante al de su competidor, con el propdsito de provocar
error en la eleccion de! consumidor hacia los productos o servicios que pretende
obtener apoyado en su preferencia, por los productos o servicios que identifica, como
de determinada marca o determinado origen o procedencia” 32

El_nombre comercial es un bien intangible, pero su valor reside en la
probabilidad de que la clientela continde el patrocinio y, casi siempre, el nombre
representa un valor econdmico de mayor consideracion que el de una marca.

El articulo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial, conserva la esencia
del Convenio de Paris, respecto al nombre comercial.

Pero si bien es cierto, que no se necesita registrar e! nombre comercial
para que este goce de la proteccion legal, no es suficiente ia simple adopcion de un
nombre distintivo de una negociaciéon, para que el derecho al uso exclusivo de dicho
nombre surja en favor del propietario. La exciusividad del derecho solo se reconoce si
ocurren las siguientes circunstancias:

a) Que el nombre de que se trate efectivamente se esté usando para
distinguir una negociacion mercantil (Art. 105).

b) Que dicha denominacidn sea concocida dentro de una zona
geografica, que puede ser delimitada por 1a extension de la clientela efectiva (Art. 105).

c) Que el nombre adoptado, usado y conocido dentro de este ambito
territorial tenga cacracteristicas propias, originales de manera tal que de ser usado por
un tercero pudiera provocar confusiones o errores entre el publico consumidor.

El maestro César Sepulveda, sostiene que la razdén por lo que se
protege al nombre comercial, es que "a través de Ia tutela del nombre se protege la
habilidad del comerciante. su capacidad, la calidad de sus productos que fabrica o
expende, los precios razonables y justos, la equidad, el sistema de ventas, en fin, a
todas las circunstancias que caracterizan a un negocio, y en una palabra a la clientela.

*2 vadillo B., Bjorn: EL NOMBRE COMERCIAL. Proteccién en la Ley de Invenciones y Marcas y bajo la
Convenclon de Paris; REVISTA MEXICANA DE JUSTICIA; Vol. 1} NUm. 4, Procuraduria General de la
mMé {Octubre-D e) 1984; p.p. 186 ata 190,
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Ya que el desvio de clientela, constituye precisamente el acto por excelencia de la
competencia desleal” * .

L.a clientela constituye en ultima instancia el bien protegido cuando se
tutela el nombre comercial, de ahi que la ley =a que la prc ion del nombre
abarcara la zona geografica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento.
Esto se debe, a.que la clientela es quién da la venta o beneficio adquiriendo por un
establecimiento’ mas alla de su mero valor de su capital, de sus fondos © de su
propiedad, como con 1cia del patrocinio publico en general y el animo que recibe
de los clientes habituales y constantes por su posicion local © su reputacion, por su
habilidad o por su eficiencia, o por cualquier circunstancia accidental, o auan por
antiguas parcialidades o prejuicios.

La clientela debe entenderse siempre en funcidn de la competencia
mercantil. Es decir, 1a protecciéon que se le otorga a la clientela en funcién del nhombre
comercial, tiene por objeto prevenir o impedir actos de competencia desleal en prejuicio
de la clientela del establecimiento y,.. asegurar a la clientela su derecho a elegir
libremente, los productos o servicios de un comerciante con quién identifica ciertas
calidades con niveles en los mismos que satisfacen sus particulares requerimientos.

d) Avisos Comerciales.

Se considera aviso comaercial a las frases u oraciones que tengan por
objeto anunciar al publico establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o
de servicios, productos o servicios para distinguirlos facilmente de los de su especie
(Art. 100 L.P.1.).

Al respecto, la Ley de Invenciones y Marcas, no contenia una
definicién de io que se pudiera considerar como aviso comercial; sin embargo, su
reglamento vigente a la fecha, en el articulo 100 contiene lo que pudiéramos
considerar una definicion al respecto.

“Quienes pretendan distinguir establecimientos o negociaciones
comerciales, industriales o de servicios o determinada clase de productos, mediante el
uso de oraciones o frases que los distingan facilmente de los de su especie, podran
obtener el derecho exclusivo de usar dichas oraciones o frases y de impedir que otras
personas hagan uso de los mismas. Para tal fin deberan presentar una solicitud en los
términos del articulo siguiente™.

3 Sepulveda, César Op. Cit; p.p. 177
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“Ef aviso comercial, sirve para llamar o dirigir 1a atencidén, hacia un
establecimiento o negocio hacia un producto o servicio determinado para realzar las
bondades de éstos y en consecuencia atraer al consumidor” 34

“El aviso comercial es el texto del anuncio publicitario, el slogan
‘comercial con el que se da a conocer al publico, para efi de su prop 1da, fos
tres signos identificadores de mercancias, servicios y establecimientos comerciales” >*
“

Como ya sehalamos, con la marca se distinguen mercancias y
servicios, con el nombre comercial, se identifican establecimientos comerciales e
industriales, con las denominaciones de origen, se identifican productos procedsntes
de ciertos y determinados lugares geograficos, sin perjucio de que cada productor los
distinga con su propia marca. Pues bien, con el aviso comercial, se particularizan las
originales frases publicitarias que forman la literatura de que se valen los medios
comerciales y las denominaciones de origen.

El maestro César Sepulveda sostiene, que “el aviso comercial,
participa mucho de la naturaleza de los derechos de autor. Ciertamente, deberia estar
regulado por esas normas, porque en el aviso hay inventiva y. a la vez, cierta habilidad
literaria o artistica, no sélo en las leyendas que deben ser redactadas con algun arte
sino también en la disposicion de los elementos que lo hacen sugestivo y capaz de
llevar al animo del consumidor la intencidn de que el producto debe de adquirirse o que
el establecimiento comercial debe patrocinarse”

Cabe mencionar. de que los avisos comerciales no son protegibles,
de acuerdo a lo establecido por 1a Ley Federal de Derechos de Autor, pues inclusive
en la practica, no son registrables por consistir en frases u oraciones sueltas.

Considero que el haber regulado los avisos comerciales dentro de lo
que es la propiedad industriat y, en parnicular dentro de los signos distintivos, es un
acierto porque lo que pretende protegerse a través del registro, no es solamente la
frase como tal; sino mas, el propio producto, servicio y/o el establecimiento. La frase
que se escoge para connotar el producto, servicio y/o establecimiento, tiene que ser
una frase sugestiva, que lo identifique con el producto, servicio y/o establecimiento es
decir, que al mencionar esa frase , el publico sin lugar a dudas y sin ningun tipo de
confusion, sepa del producto o negocio del que se esta hablando, sin la necesidad de
mencionar el nombre comercial del producto. Unos ejemplos de esto son: cuando se

habla de "E! canal de las Estrellas” de inmediato la gente sabe que se trata del “canal 2
de Televisidon~.

34 sSeputveda. César: Op. ¢it: p. 183
* Rangel Medima, David, Op. Citi p. 71-72
% Sepulveda, César; Op Cit, p.p. 183-184
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Otro ejemplo es cuando escuchamos en un comercial las frases
“Cuba de uva”, “Obviamente” y “Tendra sentido” de inmediato y sin confusidn la gente
sabe que se esta hablando del producto “Brandy Presidente”.

En otras palabras, lo que se protege con el registro del aviso
comaercial es el fin para la cual esta destinada la frase publicitaria, distinguir productos,
servicios establecimientos de otros que se utilizan para la misma finalidad. Es decir se
utitiza para cosas que regula la propiedad industrial.

e) Denominaciones de Origen.

Se entiende por denominacion de origen. el nombre de una region
geografica del pais que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya
calidad o caracteristicas se deban exclusivamente al medio geografico, comprendido
en éste, los factores naturales y l1os humanos (Art. 156 L.P.1.).

Por ultimo dice, en lo concerniente a las denominaciones de origen, que
las mismas no tuvieron una definicion dentro de la Ley de Invenciones y Marcas, ni
siquiera en su reglamento.

“Las denominaciones de origen son, en cierta forma marcas de un tipo
especial. Las marcas ordinarias son, individuales. Las denominaciones de origen son
marcas singulares, que llaman la atencion sobre la procedencia geografica de la
mercaderia y son: “"colectivas”, en el sentido de que cualquier productor o fabricante de
esa circunscripcion territorial puede usarla, si cumple con los supuestos establecidos
para ello. Otra diferencia entre las marcas comunes y las denominaciones de origen,
es que no existe propiedad privada sobre la marca constituida por designaciones. pues
ningun particular puede apropiarsela para si, ya que las denominaciones de origen
pertenecen al Estado” *7

También es importante el distinguir entre las designaciones geograficas
o de procedencia y, las denominaciones de origen. Las primeras solo indican el lugar
de produccion, de manufacturacion o de extraccion; es decir, constituyen la mencion
que atiende a senalar el lugar de fabricacion sin que ello signifique un titulo de calidad.
Las indicaciones de procedencia son: descriptivas y no son registrables. Pueden
referirse algan lugar donde ni siquiera los productos tengan renombre. Cualquiera las
puede utilizar sin caer en alguna responsabilidad.

En cambio, las denominaciones de origen suponen una exclusividad de
origen, una calidad minima en especial: en cierta forma constituyen un certificado

3 Sepulveda, César Ob. cit; p.p. 159-160
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oficial, un titulo de ‘calidad y, una garantia. Tienen un caracter proteccionista y se
refiere siempre a un sitio concreto y circunscrito. .

Roubier sostiene, que la denominacidn de origen tiene un caracter
territorial eminentemente; que tiene un caracter colectivo, por la pluralidad de los
benefiarios y el titular de la denominacion es el poder publico a8

Los productos a los cuales se aplica las de denominaciones, como ya
dijimos son productos de calidad garantizada y reconocida; con esto, se consigue
incrementar y a la vez confirmar la buena reputacion de que gozan los productos, a los
cuales se aplica la denominacion reputacidon que se convierte entre e! consumidor en
signo de calidad y confianza; es decir, el piblico va estar seguro de que los productos
que adquiere son de primerisima calidad, lo que tiene como consecuencia una mayor
difusién y venta de los productos, consecuencia de la funcién de propaganda de todo
signo distintivo.

E! valor que obtiene un producto al que se aplica la denominacién de
origen, no solo es reconocido como un producto excepcional, sino que bastara
referirse a el por la denominacion para que el publico empiece a consumir ese
producto por la garantia que representa.

Por 1o que se refiere al mercado internacional no son pocos los
tratadistas que consideran una motivacion esencial, el empleo y proteccion de las
denominaciones de origen, por el efecto que se consigue sobre las exportaciones de
los productos que llevan la denominacion. La exportaciones se ven incrementadas
cada dia mas respecto de aquellos productos que tienen cualidades y caracteristicas
especiales que los convierten en productos de calidad garantizada; productos de
tiempo excepcional dentro de los de su género.

“Las denominaciones de origen constituyen un vehiculo importante
dentro del comercio internacional. para los productos a que se aplica la denominacion.
Existen paises entre cuyos mas importantes de exportacion ocupan un lugar
importante los productos signados con las denominaciones de origen, tal es el caso de
Francia, cuya exportacion vinicola es de real trascendencia”

Otros casos es el de México, que por el ejemplo el porcentaje mas alto
de productos exportados a los Estados Unidos de América lo obtiene el “Tequila®.

3 Seputveda César; Ob. cit; p.p. 160

30 Echegaray Barberis, Maria Nancy: Valor econémico y juridico de las denominaciones; REVISTA
MEXICANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y ARTISTICA; Nums. 29-30, Méxica 1977, p.p. 316 ala
319
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El otorgar un derecho colectivo a una agrupacion de productores,
fabricantes, o anlesanos sobre una denominacion de origen. representa que ya no sera
una sola persona la que tenga el beneficio que representa usar en exclusiva un signo
distintivo, sino que se vera beneficiados con las ventajas econdmicas que otorga el
empleo de las denominaciones de origen, serian todos los productores de la zona.
Ademas cabe senalar, que la denominacion también protege a los productores de esa
zona, con respecto a los productores de otras regiones que pretenden utilizar la
denominacion de origen contra cualquier otro tercero.

Tenemos pues que el fin Ultimo de la denominacion de arigen. es el de
proteger al publico consumidor de posibies fraudes y errores que pudiesen sufrir al
consumo de las mercancias. Esta proteccidon también se extiende al empleo de falsas
denominaciones de origen “°

Para tener una mejor proteccion de las denominaciones de origen, es
necesario también una proteccidon de tipo internacional, la cual se obtiene mediante la
suscripciéon y consoli ion de Tr: d Bilaterales o multilaterales; tal es el caso del
Arreglo de Lisboa del cual México es parte desde el 11 de Junio de 1964.

40 Echegaray Barberis, Maria Nancy; OP. cit; p.p. 319-320
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CAPITULO SEGUNDO

REGLAMENTO DE LOS SECRETOS INDUSTRIALES POR LEYES DISTINTAS A
. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Es necesario efectuar primeramente un analisis de las teorias y lineamientos
establecidos por las diferentes doctrinas y legislaciones de nuestro pais. e igualmente
se analizara la generalidad de los contratos, ya que los principios generales de
Derecho, se aplicaran supletoriamente en casos de existir lagunas en la legislacion de
la materia; estas deben actuar conjuntamente para lograr una proteccion eficaz, ya que
finalmente se busca propiciar una armonia que permita alcanzar el objetivo final de la
ciencla juridica: la regulacion de la conducta de! hombre.

El estudio de la teoria general del contrato nos serd de utilidad para determinar
ia naturaleza juridica. Toda estructura a excepcion de las salvedades y particularidades
que exigen una regulacion especial.

La teoria general de las obligaciones constituye para algunas doctrinas, el
fundamento central de! Derecho Civil ya que el conocimiento y asimilacidn de sus
principios y reglas, tiene por objeto la regulacion de los derechos y obligaciones entre
los individuos, en una regulacion juridica observada por el Derecho Positivo.

En el estudio realizado al Derecho Penal, para algunos doctrinarios al igual que
los principales sistemas juridicos extranjeros. incluyen diversas disposiciones penales
aplicables a la proteccion de los secretos industriales (Céd. Penal Espaiiol, Cod. Peanal
Francés, Cod. Penal ltatiano, Ley alemana de Represion de la competencia Desleal).

Las normas penales aplicables al secreto industrial solamente cubren
parciaimente los posibles tipos de conducto que afectan dichos secretos (espionaje
industrial).

En el analisis de la Ley Federal del Trabajo, incluyen diversas disposiciones
aplicables a la proteccion del secreto industrial; en el curso de relaciones laborales y
en relacion a la violacion de secretos.

Por primera vez, se regula los secretos industriales en la nueva Ley de
Propiedad Industrial, en el titulo tercero, capitulo tnico, denominado “De los secretos
industriales”.

Asimismo en los Tratados de Libre Comercio que ha celebrado México con diferentes
paises, se encuentran disposiciones que regulan aspectos de los secretos industriales.

PROTECCION CIVIL DE LOS SECRETOS INDUSTRIALES

La relevancia en materia civil respecto a los secretos industriales es el contrato,
ya que esta figura, una persona puede convenir no comunicar determinados
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conocimienios a terceros, o no utilizarlos. Una de las dificultades que se enfrenta el
Derecho Civil se da en la interpretacion de los contratos acordados en esta materia.

Teoria General Del Contrato.

Toda Obligacion nace de un hecho: dentro de aquellos regulados por La Ley.
se encuentran los actos juridicos, considerados como una manifestacion exterior de la
voluntad, con el fin de crear. transferir, modificar o extinguir una obligacién o un
derecho, produciendo precisamente el efecto deseado por su autor y que pueden ser
unilaterales, que exigen solamente una voluntad para su creacidn y bilaterales, que se
crean por el concurso de dos voluntades; a estos Gltimos se les denomina convenios,
de los cuales aquéllos que crean o transmiten derechos u obligaciones son
denominados contratos.

CONCEPTO DE CONTRATO.

La doctrina mexicana ha elaborado una definicion de convenio y de contrato,
mismas que son recogidas por nuestra legislacion civil en sus articulos 1792 y 1793,
los cuales textualmente establecen: “... Convenio es el acuerdo de dos o mas personas
para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones...”". “... los convenios que
producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos...”.

Tanto Manuel Borja Soriano *' como Manuel Bejarano Sanchez “? consideran

que nuestro Cadigo Civil { en lo sucesivo CC) sigue la teoria de que el género proximo
es el convenio, y la diferencia especifica, la produccidn o transmision de las
obligaciones y derechos. Asimismo y en virtud de que contrato es una manifestacion
exterior de voluntad tendiente a la produccion de efectos de derecho sancionados por
la ley, se trata de un acto juridico multilateral en el que intervienen dos o mas
voluntades: la de los contratantes.

ELEMENTOS DEL CONTRATO.

La legislacion civil distingue claramente entre los elementos necesarios para la
existencia del contrato y los que solo se exigen para su validez, atendiendo a la
importancia que cada uno de éstos reviste para la creacion o subsistencia del mismo;
el acto inexistente es aquel que no ha podido formarse, en razdn de la ausencia de un
elemento esencial, a diferencia del nulo que retne las condiciones esenciales de todo
acto juridico pero se encuentra privado de efectos por la ley. Dicha nulidad se
subdivide en: absoluta, la cual no produce efecto alguno por afectar a los actos que se
ejecutan en contraversion a un mandato o a una prohibicion de una ley imperativa o
prohibitiva y relativa, que se instituye como una medida de produccion en favor de
personas determinadas, produciendo efectos mientras que sea anulado por una
decision judicial.

. Borja Soriano ; TERORIA GENERAL DE LAS OBLIGACIONES; De Porrda, S.A México, 1990, p. 112
2 Bejarano Sanchez, Manuel; OBLIGACIONES CIVILES; Editorial Harla 3era. Edicion México, 1990 p. -
31-32.
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- El analisis de los elementos del contrato resulta importante para la
determinacion de su existencia o nulidad, conforme a la teoria adoptada por nuestra
legislacién civil.

Para los dogtrinarios de la materia todos los contratos constan de dos clases de
aelementos: de Existencia, que son el consentimiento, el objeto y, la solemnidad, como
lo senalan algunos autores, y de validez, que son la capacidad, ausencia de vicios en
el consentimiento, formalidad (cuando se exiga por ia ley) y fin o motivo determinante
licito.

Por otro lado, en cada tipo de contrato en particular encontramos elementos sin
ios cuales aquél no puede existir: estos se clasifican, atendiendo a la importancia que
revisten para ia definicion de| acuerdo de voluntades en particular, en esenciales sin
los cuales el contrato no existe, naturaleza que lo acomparian por ser propios de su
misma naturaleza y que pueden ser suprimidos a través del pacto expreso y
finalmente, los elementos accidentales que se agregan a un contrato por voluntad de

las partes.

ELEMENTOS DE EXISTENCIA.

Como ya establecimos, los elementos de existencia de.los contratos tienen una
importancia tal que se considera que, a falta de uno de ellos, no se ha celebrado un
contrato en el término estricto de la palabra, y no podran convalidares por confirmacion
© prescripcién. El codigo civil vigente establece en su articulo 1794: “Para la existencia

del contrato se requiere: 1. Consentimiento: [l. Objeto que puede sor materia deil

contrato”.

Consentimiento.

El consentimiento consiste en el acuerdo de dos o mas voluntades sobre la
creacion o transmision de obligaciones y derechos: sin embargo. en ocasiones el
consentimiento sdlo es aparente, ya que no existe en realidad, debido a un error en la
naturaleza de! contrato o a la identidad del objeto.

El contrato se caracteriza por ser un acuerdo de las libres voluntades de los
contratantes. La nocién de libertad individual se expresa habitualmente diciendo que
todo o que no esta prohibido esta permitido; esto es lo que en Derecho se Hlama el
principio de la autonomia de la voluntad “3 . De acuerdo con dicho principio las partes
son libres para celebrar contratos en un principio de igualdad, sin tener mayor
timitacion que el orden publico. De esta manera, tos participantes pueden estipular en
sus contratos todo o que no sea contrario a derecho, y aun pueden convenir en lo que
sea contrario a una ley. si no se trata de una disposicion de interés publico. Ei
principio de la autonomia de la voluntad ha sido rebatido en varias ocasiones, en virtud
de que la libertad que este pretende encerrar no es absoluta, ya que con frecuencia,
los contratos son celebrados por necesidad y los contratantes no siempre se
encuentran en un plano de igualdad. E! consentimiento debe entenderse en dos

sentidos:

3 Bejarano Sanchez, Manuel: OP. Cit., p. 123
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A) Como voluntad del deudor para obligarse, lo cual debe exteriorizarse expresa o
tacitamente y tener un contenido determinado, de lo cual surgen dos criterios: la teoria
francesa de la voluntad interna y la teoria alemana de la voluntad declarada. Para el
maestro Sanchez Mendal, nuestro derecho concuerda al parecer en este punto con la
teoria francesa, debido a ia importancia que nuestra legislacidn conceda a los vicios
del consentimiento y a la intencidn de los contratantes en la interpretaciéon de un
contrato: no obstante, la exteriorizacion de la voluntad es necesario para tener
relevancia juridica **

B) Como acuerdo de voluntades, cuya coincidencia en el objeto es indispensable para

la existencia del contrato; en esie sentido podemos distinguir dos momentos en la
formacion del consentimiento; la oferta o policitacion, y la aceptacion.

Objeto.

€l objeto directo de todo contrato es la creacion o transmision de derechos vy
obligaciones. mientras que el objeto indirecto o inmediato es una prestacion positiva o
negativa, como se desprende de lo establecido en el articulo 1824 del cédigo civil:
“Son objeto de los contratos:i.- La cosa que el obligado debe dar. I1.-El hecho que el
obligado. debe hacer o no hacer *

En cuanto a las obligaciones de da:, el mismo cuerpo normativo establece en el
articulo 2011 C.C.

La prestacion de cosas puede consisti
LEn i1a traslacion del dominio de cosa cienta:
1:En la enajenacion temporal del uso o goce de cosa cierta:
1:En ja restitucion de cosa ajena a pago de cosa debida.

Solemnidad

Nuestro Derecho reconoce la existencia de cierlos actos cuya importancia sociat
o econdmica es de tal magnitud, que requiere exteriorizarse mediante determinados
ritos como condicion de su existencia, un acto solemne se distingue de un aclo formal
en que, en el primero, la forma de realizacion de un acto constituye en elemento

existencial del mismo, por io que de no ser asi no existe, en el segundo, en cambio, se
trata de un elemento necesario para la prueba del mismo

Elementos de validez

Existen aigunos elementos que si bien afectan al contrato en cuanto a su
validez no lo hacen inexistente, por tratarse de situaciénes, que ain cuando son nulas,
en algunos casos pueden ser subsanables; en consecuencia, los actos afectados de
nulidad absoluta no pueden hacerse validos por confirmacion o prescripcidon, por el
contrario, 1a nulidad relativa es susceplible de borrarse retroactivamente por
confirmacidn de quien tenga la accion de nulidad, renunciando expresamente a la
misma o bien por prescripcion. La legislacion civil define {os casos de nulidad de los
contratos en el articulo 1745

** Sanchez Medal, Ramon: DE LOS CONTRATOS CWILES. Edstorial Porrda, S A. México 1991, p. 24
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“El contrato puede ser iny > I. Por i idad legal de !las partes o de una
de ellas; ll. Por vicios del.consentimiento; lll. Porque su objeto o su motivo o fin sea
ilicito; IV Porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la Ley

establece ~.

. Capacidad

La doctrina define a la capacidad como la aptitud juridica de ser sujeto de
derechos y obligaciones y de ejercitarios por si mismos, de lo cual se desprenden dos
tipos de capacidad: de goce, como aptitud juridica de ser titular de derechos y
obligaciones, y de ejercicio, como la aptitud de ejercer esos derechos y obligaciones.
Ahora bien, la capacidad, para contratar es una subespecie de la capacidad de
ejercicio, y consiste en la aptitud reconocida por la ley, a una persona, para estipular
por si un contrato sin necesidad de sustitucion o de asistencia de otras.

“Por regla general nuestro codigo civil establece en el articulo 1798 que “... son
habiles para contratar todas las personas no exceptuadas por la ley”, sin embargo, el
propio codigo reconoce ciertas excepciones a dvcha regla, sefaladas expresamente en
el numeral 450, al hablar de los incapacitados *

Por otro lado, en caso de intervencion de un tercero en el contrato, la capacidad
dependera de la funcidon que éste ejerza, ya sea como mediador, nuncio ©
representante, en los dos primeros no se requiere capacidad para contratar, pero las
partes si deben tener dicha amplitud para que el contrato sea valido, por su parte el
representante debe ser capaz de contratar, por ser quien manifiesta ta voluntad de su
representado.” Aswmsmo es necesario distinguir tres figuras en cuanto a la capacidad
en los contratos *

A) La capacidad para contratar, ia cual hemos estudiado.

B) La formalidad habilitante, que consiste en una autorizacion o permiso otorgado por
una autoridad, judicial o administrativa para la celebracion de un determinado contrato.
como el caso de los conyuges para contratar entre si, el menor emancipado para
enajenar o gravar los bienes inmuebles de su propiedad, o el extranjero para comprar
un bien inmueble y,

C) La legitimacion para contratar, que es la aptitud reconocida por la ley en que una
determinada persona pueda ser parte en un contrato determinado, la falta de
legitimacion para contratar produce en el contrato la nulidad absoluta, por tratarse de
una infraccién a una norma prohibitiva.

‘¢ Art. 450 C.C. “Tienen incapacidad natural y legal: 1: Las menores de edad; Il. Los mayores de edad
disminuidos © perturbados en su mxehgencla aunque tengan intervalos tacidos; y aquellos que padezcan
er de fisico, © sensorial o

afeccion originadas por enfermedad o
por adiccién a sustancias todxicas como el alcohol los p & o los estup ientes; siempre que
debido !a limitacién, o a la alteracidn en la inteligencia que ésto les provoque No puedan gobernarse y
obligarse por si mismos, o manifestar su voluntad por algun medio™.

7 Sanchez Medal, Ramén; Op. Cit.,, p. 42




_Ausencia de vicios en el consentimiento
Aun cuando exista consentimiento en un contrato éste puede ser deficiente por
falta de consentimiento o por falta de libertad, ya sea por un vicio que afecte el
entendimiento (error o dolo), que afecte la voluntad (violencia ) © bien que afecte a una
y otra facultad (lesion). La presencia de cualquiera de estos vicios puede invalidar el
contrato y la afecta de nulidad relativa porque la accidn correspondiente sélo puede
ser invocada por la parte afectada, quien también puede confirmar o ratificar expresa o

tacitamente el contrato.

Error

Se entiende por error la opinion subjetiva contraria a la realidad, para lo cual
nuestra legislacion ha determinado cuatro clases de errores como vicios del
consentimiento: Error- obstaculo o Error-lmpediente, recae sobre la naturaleza del
contrato o sobre la identidad de la cosa y lo hace; inexistente; Error- Nulidad o Error-
Vicio. que recae sobre el motivo determinante de la voluntad de cualquiera de los
contratantes, conforme a lo que se declard en el acto de !a celebracion como se
desprende de las circunstancias; Error-Indiferente, que resulta de la celebracion de un
contrato en condiciones mas onerosas o desfavorables de las estimadas, sin ser de tal
magnitud que hubiera impedido su celebracién y; Error Rectificable o de calculo, que
da lugar a una correccion. sin anular ei contrato. Se exige que el error recaiga sobre e!
motivo determinante de la voluntad, para ser vicio del consentimiento, siendo
irretevante si el perjuicio es unilateral o bilateral o bien irreconocible o imprevisible.

“Por otra parte, nuestro precepto legislativo menciona la buena fe como
principio ético conforme al! cual los hombres. en sus relaciones sociales, deben
proceder con sinceridad, lealtad y honradez y con el animo de no lesionar ni enganar”
“® . dicho principio se establece en el articulo 1796, CC. que dispone que los contratos
obligan a los contratantes no solo al cumplimianto de lo expresamente pactado, sino
también a las consecuencnas que segln su naturaleza. son conforme a la buena fe al

usooalaley. %

Dolo

Debemos entender por dolo “... cualquier sugestion o antificio que se emplee
para inducir a error © mantener en &l a alguno de los contratantes " (Art. 1815 C C ).
Se suele distinguir entre dolo principal, el cual recae sobre la causa, o motivo
determinante, de la voluntad de una de los contratantes y dolo incidental, que recae
sobre otros aspectos a circunstancias que provocan que uno de los contratantes se
encuentre en circunstancias desfavorable; asi mismo, se distingue entre dolo bueno,
que sdlo exagera las cualidades o e! valor de una cosa sin que tenga trascendencia
juridica y, dolo malo, que produce efectos juridicos. El dolo es un error provocado, lo
cual hace mas facil su prueba, y permite exigir dafios y perjuicios a quien lo provoca,

“* Sanchez Medal. Ramén; Op. Cit., p. 47



sin embargo, cuando ambas partes actian con dolo, dicha indemnizacidon no es
axigible . Por otro lado, la mala fe en la conducta de una de las partes, como
disimutacion del error por parte de los contratantes se equipara al dolo como vicio de
consentimiento, mientras que el dolo es el engafio producido por las palabras o actos
positivos. la mala fe se produce por una omision deliberada. En este sentido, el dolo
proveniente de un tercero sélo vicia el consentimiento cuando da lugar aun error-
nulidad, configurandose la mala fe por parte de quién conocia el hecho.

Violencia

“Hay violencia cuando se emplea fuerza fisica 0 amenazas que importen peligro
de perder la vida, la honra, la libertad, la salud, o una parte considerable de los bienes
del contratante, de su conyuge, de sus ascerdiente, de sus descendientes o de sus
parientes colaterales dentro del segundo grado®. (Art. 1819 C.C ). De este concepto se
desprenden dos requisitos objetivo, que exige que las amenazas sean ilegitimas o
contrarias a derecho y subjetivo, que exige que dicha amenaza importe el peligro de
perder la vida ., la honra, la libertad, la salud, o una parte considerable de los bienes del
contratante, de su conyuge, de sus ascendientes, descendientes o de sus parientes
colaterales dentro del segundo grado. Por otra parte, la amenaza debe ser de tal
naturaleza, que pueda impresionar a una persona razonable.

Lesion

La lesidn es el perjuicio que experimenia una parte en razén de una
desproporcion en el valor; de las prestaciones otorgadas en el contrato, de lo cual se
desprenden dos elementos: objetivo, que consiste, en la obtencidn de un lucro
excesivo evidentemente desproporcionado a las obligaciones de |la parte perjudiciada y
subjetivo, que consiste en la explotaciéon de la suma ignorancia notoria inexperiencia o
extrema miseria de uno de los contratantes. En contraposicion a la doctrina tradicional,
nuestra legislacion civil establece en la lesidn dos notas: la considera como un vicio
mixto (objetivo, y subjetivo ) y la extiende a toda clase de contratos; sin embargo, limita
al término de un afo la accion de rescisidn, que es irrenunciable por tener como
fundamento el interés publico y por lo mismo, no es susceptible de ratificacidn expresa
ni tacita. En ocasiones la accidon de rescisidbn no puede resultar en la devolucion
reciproca de las respectivas prestaciones. sin embargo, si puede reducir
equitativamente aquéllas que sean excesivas.

Forma

Nuestro Codigo, establece la consensualidad en los contratos como principio
general , y como excepcidn, la formalidad para ia celebracidon de determinados
contratos: sin embargo, establece reglas de formalidad especificas en la mayoria de
los contratos.

“Este renacimiento del formalismo en nuestro derecho obedece a ciertos
factores, tales como el interés pablico en evitar litigios, dotar de precision a las
obligaciones asumndas Y da segundad a bienes de importancia, inducir a las partes a
mayor reflexion, etc.”

“* Sanchez Medal, Ramén; Op. Cit., p 59
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La forma exigida por la ley para la celebracion de un determinado contrato,
debe observarse tanto en la oferta o policitacién como en la aceptacion de la misma,
salvo las exc®pciones expresamente establecidas. Hay casos de formalismo indirecto
en los que la falta de forma presenta inconvenientes graves, aun cuando no es exigido
por la ley; por otra parte, existen ciertas formalidades habilitantes. como las
autorizaciones judiciales requeridas para celebrar un contrato en un caso determinado.
Ahora bien, cuando la ley exige determinada forma para la celebracion de un contrato,
é&sla se convierte en un elemento de validez del mismo: sin embargo. aun cuando la
falta de formalidad hace que el contrato pueda ser invalido. tal efecto sdlo produce la
nulidad relativa y no impide que el contrato produzca provisionalmente sus efectos.

Por otro lado el Cédigo Civil vigente permite purgar la falta de forma a través de
la ratificacidn expresa o cumplimento voluntario del contrato, si ambas partes o han
la

canvalidado; sin embargo; cuando sélo una de las partes pretende hacer valer
la voluntad de las partes a quedado constante de manera

nulidad relativa, si
indubitable y no se trata de un acto revocable, cualquiera de los interesados puede
exigir que el acto se otorgue en la forma prescrita por la ley; esta es una aplicacion del

principio de conservacion del contrato.

Fin o Motivo Determinante. Licitud en el Contrato.

Existe cierta diferencia entre la causa del contrato, que es el fin o motivo que
determind a las partes a celebrarlo y la causa de una obligacién contractual, que es el
motivo por el cual cada parte acepto obligase en favor de la otra. A pesar de que el
Caédigo Civil distingue claramente estos dos conceptos, tanto el objeto-hecho como el
fin o motivo determinante de la voluntad de los contratantes deben ser licitos; en caso
contrario, el contrato puede ser invalidado. “Cabe aclarar que este requerimiento no
atenta contra la seguridad de las transacciones, ya que. para que tenga trascendencia
juridica es menester que tal motivo se haya declarado expresamente al celebrarse el
contrato, o que las circunstancias que rodean su celebracion demuestren que fue por
ese motivo y no otro” *° . Cuando el fin o motivo determinante es falsa el contrato es
susceptible de ser anulado, sin embargo para que dicha nulidad surta efectos, las dos
partes deben haber coincidido y exteriorizado el mismo fin o propésito, bien sea porque
asi la han declarado expresamente o porque las circunstancias asi lo demuestren.

INTERPRETACION DEL CONTRATO

Para poder determinar los alcances y efectos legales de las obligaciones y
derechos generados de la celebracion de un contralo, debemos atender en principio a
lo expresamente estipulado por las partes: sin embargo. en ocasiones la redaccion
hace confusos los términos y condiciones por eilas establecidos y hace necesaria su
interpretacion. El alcance preciso de la voluntad comun de las partes requiere ser
interpretado cuando se presentan situaciones en las cuales la voluntad no ha sido
expresa. o existe una aparente contrariedad entre la expresion de la voluntad externa y

la verdadera intencién de las partes.

% Sanchez Medal, Ramén; Op- Cit., p 65
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Por otra parte, el problema fundamental de la interpretacion consiste en la
determinacion del criterio que debe seguirse para ello, ya que implica la atencion que
debe presentarse, bien a la voluntad interna de las partes y no a sus términos. o bien
determinar que los términos escogidos por los contratantes traducen
irremediablemente su voluntad; en consecuencia., la interprelacion plantea Ia
necesidad de’ atender a la voluntad interna o recurrir exclusivamente a la voluntad
declarada. Al respecto el Maestro Sanchez Medal. explica que “para interpretar el
contrato no hay que pronunciarse unicamente por la voluntad declarada, sino acudir a
la voluntad interna declarada, o sea ir al encuentro de la mlenclon comun de las pantes

en la medida que ambas exteriorizaron su voluntad interna’”.

El Codigo Civil adopta la tecria de la voluntad interna, como se deduce del
articulo 1851 que limita a la interpretacién a los casos que se hace verdaderamente
necesaria, postulando el respecto a la voluntad real evidente, la cual pretende conciliar
la proteccion de los designios verdaderos de las partes con la tutela al interés de los
terceros, asi como salvaguardar la seguridad contractual, si no existe contradiccion
alguna entre las palabras empleadas en el contrato o en la circunstancias objetiva del

acto.
Art.1851cc.- “Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la
intencidon de los contratantes, se estara al sentido literal de sus clausulas si las
palabras parecieran contrarias a la intencién evidente de los contratantes,

prevalecera esta sobre aquellas”™.

En consecuencia, la expresidon de la voluntad parece tener una importancia mas
decisiva; sin embargo, se trata de encontrar la intencion comuan de las partes y el fin
que se propusieron, a través de cualquier medio o hecho. Para tales propdsitos, las
normas de interpretacion tienen una funcién compleja y se dividen en dos grupos las
que investigan la intencidn comdan de las partes y, las que eliminan las dudas del
contrato. Al respecto Sanchez Medal habla de la “interpretacion Integradora” %° la cual
tomando en consideracion que en la celebracién de un contrato las partes no siempre
tienen presentes todas las consecuencias. alcances y efectos del mismo, lo analiza en
su integridad, completando con normas suplementarios establecidas por el legislador,
omisiones o algunas generadas en las clausulas convenidas por las partes.

EFECTOS DEL CONTRATO

Segun lo estipulado por el articulo 1796 c.c., lo contratos legalmente celebrados
obitgan al cumplimiento de lo expresamente pactado; sin embargo, la validez y el
cumplimiento no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes, ya que también
obliga a todas sus consecuencias, conforme a los principios de buena fe y la ley. Asi
mismo, los contratantes pueden poner las clausulas que crean convenientes, pero las
que se refieran a requisitos esenciales dei contrato o sean consecuencia de su

*! sanchez Medal, Ramon; Op. Cit,'p.69
52 Sanchez Medal, Ramon; Op- Cit., p.73
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naturaleza ordinaria, se tendran por puestas aunque no se expresen, a no ser que las
segundas sean renunciadas en los casos y términos permitidos por la legislacion.

Por otro lado, los contratos deben atender al principio expuesto en el articulo 6
del Cédigo Civil, que a la letra dice: * La voluntad de los particutares no puede eximir
de la observancia de la Ley, ni alterada o modificarla. Solo pueden renunciarse los
derechos privados que no afecten directamente al interés publico, cuando ja renuncia
no perjudique derechos de tercero *; el siguiente numeral aclara que la renuncia
autorizada en el articulo anterior, no produce efecto alguno sino se realiza en términos
claros y precisos. de manera que no quede duda respecto del derecho que se
renuncia.

Por otra lado. el problema de la imprevisibn en la interpretacidon puede
resolverse teniendo en cuenta que la fuerza obligatoria del contrato debe templarse,
por la consideracion de lo justo; asi se establece en los articulos 1796 y 1835 a! 1838
de nuestra legislacion civil, que sefiatan los caracteres de las diversas especies de
contratos.

Ahora bien, es necesario analizar los efectos producidos por los contratos con
relacién a terceros; se considera tercero a toda persona que no ha participado en el
contrato y que no ha sido validamente representada en el. Al respecto, debemos tomar
en cuenta que los representados no son terceros, ya que quedan obligados por los
contratos que en su nombre celebran sus representantes. En cuanto a los sucesores
universales, les esta reconocida la tramitacion hereditaria de los créditos y de las
deudas en nuestro codigo civil; sin embargo los sucesores particulares si son terceros.
En cuanto a los efectos de una prestacion contraida en nombre de otro, dicho precepto
determina que no hay obligacion concractual, para el que no conste en obligarse; en el
caso de la promesa de Porte-Fof, una persona puede obligarse con otra, solamente, a
hacer io necesario para lograr que un tercero le de una cosa o ejecute algunos hecho a
su favor.

Nuestra legistacidn exige cienta publicidad, destinada a prevenir a los terceros,
de la oponibilidad del contrato que se considera como la facultad de un contratante de
hacer prevalecer la existencia de un acuerdo de voluntades y sus correspondientes
efectos juridicos frente a personas que no han sido parnte de él.

TERMINACION DEL CONTRATO

El contrato puede terminarse por dos razones:

1.-Por no producir sus efectos, a causa de hechos o circunstancias a la celebracion dej
mismo o,

2.- Por extinguirse o dejar de producir efectos, a causa de hechos o circunstancias
supervenientes., acaecidas con posterioridad a la celebracion del acuerdo de
voluntades.

1.- En el primero de los casos, el contrato queda sin efecto, contra la intencion de
quien queria llevarlo a cabo; esta situacion se da en los siguientes casos:



o e e

A. Cuando falta alguno de los elementos de existencia del contrato,
B. Cuando el contrato esta afectado de nulidad absoluta,
C. Cuando hay falta de capacidad en alguna de las partes,

Ha habidgo algun vicio del consentimiento, o cuando no se ha llenado ta
formalidad exigida por la ley; en estos casos, el contrato produce provisionalmente sus
efectos, mientras no se ejerza la accion de nulidad,

D. Cuando sé ha Brc;ducido la lesidén, que da lugar a la rescision del contrato y,

£. Cuando sin ser nulo el contrato. es ineficaz frente a determinadas personas a las
cuales no les es oponible, en cuyoc caso opera el principio de la relatividad vy,
parciaimente el de oponibilidad del contrato frente a terceros.

2.- En el segundo caso. el contrato puede dejar de producir o extinguir sus efectos
como consecuencia de hechos a acontecimientos posteriores a su celebracion, que
propiamente constituyen los modos de terminacion del mismo:

A. Por vencimiento dei término,

B. Por muerte de uno de los contratantes,

C. Por incapacidad sobreviniente de una de las partes.
D. Por agotamiento natural del contrato

E. Por quiebra de algunos de los contratantes.

F. Por voluntad unilateral de una de las partes o,

G. Por mutuo consentimiento.

Ahora bien, la rescision, diferente a la terminacion del contrato, puede
producirse por cualquiera de estas causas: **

1. Por incumplimiento de las obligaciones a cargo de una de las partes contratantes, 1o
cual da derecho a la parte perjudicada de exigifo. ademas del pago de daifios y
perjuicios y,

2. Por imposibilidad de cumplir algunas de la obligaciones a cargo de una de las
partes, en situaciones como el caso fortuito o fuerza mayor.

ESTRUCTURA DE LOS CONTRATOS EN MATERIA DE SECRETOS INDUSTRIALES.

Pasemos ahora a considerar la estructura basica y las partes que integran los
contratos. En el marco de ia Ley y el reglamento.

Es necesario definir y conocer las condiciones legales. No es suficiente que
exista solo la buena voluntad de las partes. Hay que definir las condiciones, los
derechos y las obligaciones completamente, garantizando al receptor un traspaso de

%2 sanchez, Medal, Ramon; Op. Cit., p. 121



tecnologia que fortalezcan su posicion. Todo esto se logra al plasmario por escrito en
un contrato.

ESTRUCTURA DEL CONTRATO.

La estructura® dél contrato es variable y no hay una forma en cuanto a su
extension y contenido. Siempre hay que tomar en cuenta que 1o que importa es la
voluntad de las partes para cumplir lo acordado, y que debe quedar un testimonio por
escrito.

El cuerpo de un contrato se estructura por tres partes principales:

1.- ANTECEDENTES Y DECLARACIONES.

2.- CLAUSULADO.

2.1 Términos utilizados y/o definiciones.

2.2 Objsto del contrato y/o alcance de la transferencia.
2.3 Parametros criticos y sus garantias.

2.4 Garantias y sus previsiones.

2.5 Pagos

2.6 Condiciocnes a la terminacion del contrato.

2.7 Notificaciones y correspondencia. Validacion.

3.- APENDICES. DOCUMENTOS ANEXOS.

Ahora analicemos cada parte de la estructura del contrato.

1.- ANTECEDENTES Y DECLARACIONES.

Generalmente aqui se incluyen los datos referentes a las partes involucradas
-en el contrato, como nombre O razon social del oferente de tecnologia, domicilio,
actividades a que se dedican, (produccidon de bienes y servicios, desarrolio de
productos y/o procesos: investigacion y desarrollo de tecnologia, disefno y
construccion, operacion y mantenimiento. servicios administrativos etc.) haciendo
referencia a las necesidades del receptor de tecnologia ( y los beneaficios que recibir de
quien la otorga): el nombre o razon social del receptor, su representante, si lo hay.
domicilio, actividades y necesidades de tecnologia que tiene, etc. 5°

2.-CLAUSULADO.
2.1 Términos utilizados y/o definiciones.

En las primeras clausulas se puede convenir en la definicibn de algunos
términos, necesarios para un buen entendimiento de la transferencia. Debe quedar
claro lo que se entiende por el © los productos y/o servicios objeto del contrato, asi
como componentes y especificaciones técnicas.

54 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL: La Contratacion de la Tecnologia.
Direccién de Patente; Agosto México D.F. Agosto de 1995.
35 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL; Op. Cit
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2.2 Objeto del contrato y alcance de la transferencia.

En estas clausulas se van definiendo las condiciones y la modalidad de la
transferencia. Por ejemplo, si es una licencia para uso y expiotacién comercial de una
marca o explotacion de un proceso patentado, se aportaran los datos correspondientes
al titulo o certificado de marca y/o patente. También, pudiera tratarse de asistencia
técnica y /o transmisién de conocimientos técnicas por lo que se deben establecer si se
da en el domicilio del receptor o del licenciante © en otro ilugar. El alcance de la
asistencia © de los conocimientos a veces se detalla en anexos al contrato indicando
que forman parte dei mismo. Este es el caso cuando se transfiere ingenieria basica y
de detalle. Se podran estimular los medios (como manuales, planos, etc.) y la
fracuencia del traspaso tecnologico, inclusive en forma calendarizada.

En el caso de servicios de operacién o administracion de empresas, se deben
establecer claramente las atribuciones del otorgante, ya que la toma de decisiones es
un factor importante. lgualmente, si hay de por medio informacion que este protegida
por derechos de autor deben definirse claramente en que consiste la concesion.

Otras clausulas consideran io siguiente:

2.2.1 Territorio. El territorio que cubre el otorgamiento materia del traspaso. El
licenciante podra reservarse el derecho de paises donde ya haya otorgado otras
licencias. El receptor debe negociar las posibilidades de mercados externos conforme
a sus intereses y politicas de exportacidn. Se especifican el derecho de produccion,
total a parcial, y/o comercializacion.

2.2.2 Desarrollo tecnologico. Es indudable que las empresas mexicanas, que
tipicamente son receptoras de tecnologia, han hecho desarrollos importantes dentro
de! proceso de adaptacion y asimilacion de tecnologia, Estas mejoras o innovaciones
menores, deben ser capitalizados por el receptor o licenciatario, conforme a las
clausulas que al respecto forman parte del contrato. Es importante que haya
reciprocidad, en adicion al costo que tiene para el receptor. puasto que el traspaso de
tecnologia no es gratuito. Se considera que un buen conocimiento del sistema de
propiedad industrial, en paricular la proteccidn de los desarrollos y mejoras ©
invenciones en materia de tecnologia por medio de patentes, de modelos de utilidad y
disenios industriales, le permiten a las empresas mejorar su competitividad y su
penetracidon en los mercados con la diversificacion de productos y con mayor calidad,
E! fortalecimiento de !a empresa en este sentido, implica la inversién en recursos
humanos especializados y contar con un area o departamento donde el personal lleve
a cabo sus actividades de investigacion y desarrollo de nuevos productos y/0 procesos.
Podra establecerse en las clausulas si los desarrollos o innovaciones que el licenciante
realice durante la vigencia del contrato se incorporan al fraspaso de tecnologia. Esto
es frecuente cuando el olorgante tiene intereses economicos en la empresa receptora
o por que el costo de la tecnologia lo justifica.

2.2.3 Vigencia. En el contrato se especifican la fecha de inicio de traspasc tecnologico
o de entrada en vigor de! contrato, mismo , pudiendo ser {a fecha de su firma por
ambas partes a partir del inicio formai de las actividades que forman el paquete
tecnolédgico, ya sea de la produccidon o de la comercializacion de los productos y/o
servicios materia de! contrato.
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2.2.4 Exclusiv-dad y sublicenclamnento En el contrato, y de acuerdo a los intereses de
ambas partes, se 1sieltr tecnologico es exclusivo en el territorio, o si
el otorgante lo puede dar a terceros . Esto es importante para el receptor. ya que un
contrato no exclusivo significa que tendra mayor competencia en el mercado.
lgualmente, se definira si el receptor puede otorgar sublicencias, es decir, si a su vez
puede traspasar la tecnologia a otros, dando a conocer e involucrando al licenciante.
En este caso se podra definir las condiciones y monto de los pagos.

2.2.5 Confidencialidad. Muchas veces el paquete tecnoldgico contiene informacion
importante que e! licenciatario se compromete a no divulgar en forma oral o escrita y
hacerla estrictamente del conocimiento solo del personal necesario para obtener
buenos resuiltados tanto de los procesos como de los productos. Esta informacion
llamada confidencial constituye los secretos industriales y como tal. como secretos
industriales, es una alternativa de proteccion cuando no se desea O noO conviene
documentarla y protegerla legalmente a traves de una patente u otra figura. Las partes
podran convenir en la firma de un acuerdo de confidencialidad entre el licenciatario y
sus trabajadores donde se establezca por escrito este caracter confidencial y de ias
sanciones en caso de incumplimiento. La informacién necesariamente debera estar
referidad a la naturaleza, caracteristicas o métodos de produccion de los productos y
sus disefos, manuales o© informacion y conocimientos para distribucidon y
comercializacion y/o conocimientos tecnicos., que no sean del conocimiento del
licenciatario. durante la vigencia del contrato.

2.2.6 Legislacion aplicable. Las partes acordaran, en caso de controversia, el o los
tribunales a que se someteran tomando en cuenta las leyes de México y los convenios
internacionales sobre la materia suscritos en México.

2.2.7 Idiomas. Se establecera el idioma en que originalmente se firme el acuerdo para
las interpretaciones que al efecto surjan.
2.2.8 Cesion. Las partes acordaran si el contrato puede cederse con el conocimiento

previo y por escrito de la contraparte como concecuencia del cambio de propiedad
cualesquiera de las partes subsistiendo la obligacion de dar cumplimiento a dicho

contrato.

2-2-9 Fuerza Mayor. Esta clausula establece las situaciones que salen del control de
las partes y por lo cual pudieran no cumplir con sus obligaciones en forma temporal o
permanente, sin perjuicio para uno u otro.

2.2.10 Renuncia. Cuando una de las paries no ejerza alguna obligaciéon conforme a
este contrato el que la otra parte no lo demande, por cualquier razdn, no significa que
esta renunciando a sus derechos.

2.2.11 Subcontratacion. Esta cladsula establece en que, medida una o ambas partes
podran ejecutar sus acciones por medio de terceros.

2.2.12 Invalidez de clatsula. Si alguna claGsula del contrato es valida, no significa que
otra parte del contrato lo sea.
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2.2.13 Definicién del Contrato. Se especifica que documentos o partes de documentos
por ejemplo apendices o anexos, forman parte integral del contrato.

2.3 PARAMETROS CRITICOS Y LAS GARANTIAS CORRESPONDIENTES,

Si el parametro critico consiste en alcanzar un cierto nivel de habilidades
técnicas por parte del personal recepior, las provisiones contractuales deben
contemplar la capacitacidén y entrenamiento. Si el personal no esta bien preparado, se
puede reflejarse en una caida o fallas de la produccidn. De manera indirecta, hay
efectos econdmicos negativos que son dificiles de medir.

Otro parametro critico puede ser el consumo de materia prima. La garantia
debe especificar la relacion de dicho consumo por unidad de produccidn o
cantidad/unidad. Si el consumo excede la relacion garantizada, los efectos econdmicos
se reflejan en mayores costos de manufactura. Veamos a continuacion algunos riesgos
implicitos en los principales parametros criticos en el traspaso tecnologico. *®

2.3.1 Desviacion de la calidad del producto. La garantia pudiera especificar alguna
norma o conjunto de atributos, caracteristicas y/o disefio de los productos.

2.4.2 Requerimientos © consumo de materias primas, energia, catalizadores etc. Qque
deben ser especificos ya que directamente afectan los costos de manufactura.

2.4.3 Tiempo. El tiempo puede ser un parametro critico ( como ocurre en el mercado
de los fertilizantes, que es ciclico). Debe garantizarse, mediante calendario, la entrega

de maquinaria, equipo documento, asistencia, técnica, etc.

2.4.4 Propiedad Intelectual, Deben establecerse clararmente la tecnologia que esta
debidamente protegida, ya sea como patente diserio de dibujo o modelos industriales,
marcas o a través de derechos de autor como el desarrollo de programas de

computadora (Softwer), etc.
La garantia debe contemplar la proteccién contra el infrigimiento de los
derechos de las terceras partes. Las clausulas correspondientes deben establecer el
pago de dafnos y de las acciones que resulten. Por ejemplo, si hay cierre de planta o
pérdidas en el mercado.
2.4.5 Funcionamiento de maquinaria y equipo. Esta situacién se da para el calendario
de actividades durante el arranque de la planta, fabrica o laboratorio. Ei correcto
funcionamiento de la maquinaria y el equipo es una condicidn para que el proyecto
marche con eficiencia. La garantia incluye las necesidades de mantenimiento.

2.4.6 Uso adecuado de la tecnologia. La garantia debe contemplarse que la

informacion debe ser completa y oportuna para el uso correcto de la tecnologia.

2.4.7 Entrenamiento: Cuando la tecnologia no le es familiar al receptor; tendra
necesidad de personal de operacion calificado, siendo el entrenamiento un parametro

critico a manejar.

5 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL: Op. Cit.
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2.4.8 Innovaciones. Si la tecnologia pertenece a un area de rapidas innovaciones, se
requeriran garantias de acceso a las mejoras y/o . desarrollos  tecnoldgicos -para
mantener cierta competitividad. o : 3 : i

Algunos aspectos estructurales de las clausulas de 'garantias son:

a) Deben ser claras y completas.
b) Deben definirse adecuadamente las fechas
¢) Deben definir claramente la responsabilidad de las provislonas

consecuencias y remedios.

incumplimiento,

2.4.9 Otro especto a considerar con los incumplimientos. sus consecuencias y
remedios.

LLos mas frecuentes son:

a) Retrasos

b) Defectos en la tecnologia, a que afectan la calidad y durablilidad de sus
componentes.

c) Dafio en la propiedad © en la persona, debido a negligencia o violacion de
obligaciones secundarias. los productos pueden tener defectos o dafios a las

personas.

En caso de incumplimiento, el tipo y alcance de los remedios deben ser
formulados de manera que sirvan como incentivo al licenciante, o quién suministra la
tecnologia para que cumpla con sus obligaciones y que compense al receptor por los
dafos u omisiones en que se incurra los medios pueden ser:

a) Rectificacién. Hay que evitar las clausulas que relevan al licenciante de tomar las
medidas para corregir los defectos.

b) Cambio de los montos de los pagos. Pudiera ser la disminucidén de regalias,
reembolso de pagos, revision de la formula de pago y disminucion de precio.

2.4 GARANTIAS Y PROVISIONES DE GARANTIA.

Estas clausulas del contrato son importantes, ya que define el compromiso y la
responsabilidad de ambas partes. No es suficiente solo indicar que la informacién
documental y oral, relativa a procesos, productos, maquinaria, equipo, instrumentos
y/o de metodologia, sera completa y adecuada a fin de que el licenciatario logre los
mismos resultados que su tecnologo o proveedor de tecnologia.

La provisidn de garantias debe estar acorde a los objetivos de las empresas y a
las necesidades de la economia nacional.
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2.5 PAGOS

Se deben establecer la frecuencia y el monto de los pagos por el atraso
tecnologico. Si es en moneda de curso legal en el pais del otorgante de tecnologia,
deben establecerse el equivaiente a moneda nacional de curso legal en el pais
conforme a la Ley Monetaria. Cuando ya esta negociada la tecnologia se debe tener
cuidado en que los pagos guarden equilibrio con relacidon al beneficio del traspaso
tecnolégico. Los pagos ivos o injusti dos constituyen un gravamen para la
empresa y para la economia nacional.

FORMAS DE PAGO

En cuanto a la forma de pago, hay dos modalidades sustantivas:

a) Pagos fijos.

b) Porcentaje de las ventas. En este caso, se dicen que es un mecanismo donde se
comparten los beneficios.

a) Los pagos fijos, generalmente periodicos reflejan el valor minimo que el licenciante
esta dispuesto a recibir por su tecnologia. Por ejemplo, en un estudio que se elabora
con una muestra de 1906 contratos para selvicios de operacion y administracion de
empresas, en el 86% de [os casos, se cobraba una cuota fija.

b) Los pagos se basan en un porcentaje sobbre las ventas regalias y generaimente se
basa en las ventas netas (% SVN). En los casos de licencia de uso de marcas,
frecuentemente se establece un % SVN. Hay modalidades como cuando el % se
refiere a ventas brutas, a por tonelada de produccion.

Desde fuego hay formulas especiales, o combinacion de las anteriores, que
toman en cuenta las garantias, la inflacidon la produccion o cantidad de producto en el
mercado, servicios especiales, asistencia técnica. etc.

2.6 CONDICIONES A LA TERMINACION DEL CONTRATO.

Esta parte del clausulado es de suma importancia ya que determina las
condiciones en que se acaba la relacién entre quién detenta la tecnologia y quién pago
por obteneria.

Si bien es cierto que al inicio del traspaso el receptor debid preocuparse,
teniendo en mente alcanzar un desarrollo propio e independiente, por una correcta
asimilacion de !a tecnologia, su capacidad de desarrollo alcanzando y las condiciones
de la tecnologia con que enfrenta el mercado, determinan si puede continuar sélo o se
renueva el contrato. La experiencia muestra que esto ultimo es lo mas frecuente. De
las clausuias del! contrato se desprende que la dependencia del tecnologo es y ser
permanente. Muchos contratos tienen clausula de renovacion automatica, aunque se
establezca que el contrato podra terminarse si una de las partes asi lo notifica a la otra
con cierto tiempo de anticipacion.
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" Hay que tener presente que el aprendizaje necesario para llegar a dominar la
tecnologia es un proceso que ha tenido un costo interno para el receptor y por el que
también ha pagado al proveedor de la tecnologia. Esto es importante cuando el
paquete contiene tecnologia protegida legalmente ( patente, registros de modelo de
utilidad y disefo industrial y marcas ). Esto hay que preverlo, en especial cuando la
vigencia de los derechos, va mas alla del término del contrato o el contrato pretende ir

mas alla de la vigencia de los derechos.
Para una adecuada terminacion de contrato hay que tomar en cuenta lo siguiente:

a) En cuanto al dominio que se llegue a tener de la tecnologia. y de la estrategia de
desarrolio de la empresa, considerar si el plazo de vigencia del contrato es suficiente .

b) Hacer explicito el derecho a seguir usando la tecnologia proporcionada por el
licenciatorio.

c) Negociar por separado el pago de regalias por licencia de uso de marca cuando
esto sea importante para el producto o servicio en el mercado.

d) Tomar en cuenta que, informacidn que originalmente se considera confidencial, lo
sigue siendo o ya no.

Terminacién del contrato, en ocasiones se describen las circunstancias que dan
por terminado el contrato en forma prematura, las mas frecuentes son:

a) Incumplimiento de las obligaciones de alguna de las partes. Debera contemplarse
cual va a ser el efecto de la terminacion sobre los derechos y obligaciones de las
partes. Si el receptor incumple, es correcto que devuelva lo que ha recibido del
paquete tecnologico, dejando de usar la tecnologia. Son distintas las implicaciones si
deja de cumplir el receptor. a que si deja de cumplir el licenciante. Una causa frecuente
es la falta de pago oportuno conforme a lo estipulado en el contrato, por lo cual la
sancion conlleva el dejar de usar la tecnologia y regresar toda la documentacion que
se tenga al respecto. Si el licenciante no cumple, se consideran los aspectos mas
importantes en la provisién de garantias.

b) Fallas en el remedio o correccion de omisiones o dafios. La contraparte afectada
podra dar por terminado el contrato, sin perjuicio de cualquier accidén por dafnos que se
establece en contra de la parte que incumple.

<) Cesién. En ocasiones se considera la posibilidad de que la empresa cambie de
duerios, por lo que se establecen garantias para que continde dandose el traspaso
tecnoldgico.

d) Quiebra, liquidacién o insolvencia. Se establecen las condiciones de terminacion y
responsabilidades ante esta situacién.
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2.7 NOTIFICACIONES Y CORRESPONDENCIA, VALIDACION

Es importante definir el canal adecuado para una buena comunicacion entre las
partes. con indicaciones como el lenguaje manejo de documentacion, informacion,
domicilio, representante), etc.

3. APENDICES

En algunas clausulas se puede hacer referencia a informacion especifica que
se encuentra en los apéndices o anexos. Esta informacion puede ser referente al
calendario de actividades, cantidad y especificaciones de informaciéon técnica, costos
de los servicios, listado de materiales o productos y sus especificaciones, informacion
técnls?a, informacién detallada de marcas, patentes, dibujos y/o, modelos industriales
etc.

PROTECCION PENAL DE LOS SECRETOS INDUSTRIALES

En el titulo noveno capitulo unico del cédigo penal para el Distrito Federal, se
legisld acerca de la “Revelacion de Secretos”, teniendo unicamente dos articulos (210

¥ 211) en los cuales se establece la penalidad, tipo basico de revelacion de secretos y
1a penalidad agravada.

En la Ley vigente, establece un capitulo sobre la revelacion de secretos, en lo
consiguiente nos dedicamos a analizarlos.

Art. 210.c.p. se impondran de treinta a doscientas jornadas de trabajo en favor
de la comunidad, al que sin justa causa con prejuicio de alguien y sin consentimiento
de) que pudiere resultar perjudicado, revele algun secreto o comunicacion reservada
que conoce o ha recibido con motivo de su empleo. cargo o puesto.

En uso de su arbitrio y conforme a los articuio 51y 52 c.p. el Juez, elegira la
pena ya que sea prision o multa, pero nunca ambas.

Art. 51 c.p. Dentro de los limites fijados por la Ley. 10s jueces y tribunales aplicaran las
sanciones establecidas para cada delito, teniendo en cuenta las circunstancias
exteriores de ejecucion y las peculiares del delincuente. Cuando se trate de punibilidad
alternaliva el Juez podra imponer motivando su resolucidon la sancion privativa de
libertad cuando ello sea ineludible a los fines de justicia,

C o prevencion general y
prevencion espeacial.

Art. 52 c.p. El juez fijara las penas y medidas de seguridad que estime jusias y
procedentes dentro de los limites sefalados para cada delito, con base en la gravedad
del ilicito y el grado de culpabilidad del agente, teniendo en cuenta:

1.- La magnitud del dafio causado al bien juridico o del peligro a que hubiere sido
expuesto;

il.- La naturaleza de la accion u omision y de 10s medios empleados para ejecutaria;
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ill.- Las circunstancias de tiempo, lugar. modo u ocasion del hecho realizado:
V.- La forma y grado de intervencion del agente en ia comosion del delito, asi como su
calidad y la victima u ofendido;
V.- La edad. la*@ducacion, la ilustracion, las costumbres, las condiciones sociales y
econdmicas del sujeto, asi como ios motivos que lo impuisaron o determinaron a
delinquir.

La ley es muy clara al establecer “al que sin justa causa” revele algin secreto
por lo tanto; la ausencia de justa causa constituye un elemento normativo que califica
el injusto; dolo especifico valorable por el juez en uso de su arbitrio responsable.

Constituye justa causa la existencia de una norma legal aunque esta puede ser
imperativa, como la que impone un procedimiento judicial (civil, penal o militar). La
norma legal puede ser permisiva, si dispensa del secreto en razdn del interés publico
por humanidad o por prestar un servicio a persona con la que esté ligado por vinculos
afectivos o de parentesco; el consentimiento del interesado.

Siempre al revelar un secreto debe ser con perjuicio de “alguien *, el perjuicio
puede ser potencial o real. material o moral. *®

El anticulo 1915 Cadigo Civil establece la reparacion del dafo debe consistir a
eleccion del ofendido en el restablecimiento de la situacion anterior, cuando elio sea

posible, o en el pago de danos y perjuicios.
La indemnizacién del darfio material comprende el pago de los dafios y
perjuicios causados por el delito al madificar una situacion juridica existente. La
cuantificacidn del dafio resulta de la comparacion entre la situacion anterior al delito y
la resultante de él.
El dario material representa la cuantificacion pecuriana de la diferencia entre ambas
situaciones, la prueba pericial debera acreditar la existencia del dafo y su
cuantificacién pecuriana. A los tribunales corresponde valorar arbitrariamente el juicio
pericial y resolver sobre la obligacion del pago por parte del delincuente, seglin el caso
y las circunstancias econdmicas del mismo y del ofendido a fin que la indemnizacién

sea equitativa.
Para Roman Lugo el dano material consiste en el menoscabo directo que ha
sufrido en el patrimonio, 1o mismo que las ganancias licitas que el perjudicado deja de

obtener **° .

La jurisprudencia establece acerca de la reparacion del dafo * En todos los
casos la reparacion del dafo material o moral esta sujeta a la prevencién de! primer
parrafo del articulo 31 Cddigo penal es decir la capacidad economica del obligado y a
las pruebas obtenidas en el proceso, pues aungue es ciernto que la apreciaciéon del
monto del dafio moral no esta sujela, por su naturaleza misma, a la prueba pericial, si

% Carranca y Trujiio, Rad! y Carranca y Rivas, Rall: CODIGO PENAL ANOTADO; De Porria S. A

177Edicién. México, D. F.
® Carranca y Trujillo, Raul y Carranca y Rivas, Radi; Op. Cit.p. 240
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son susceptibles de comprobacion en el proceso las diversas circunstancias que
permiten al juzgador fijar ese monto, tales como {a personalidad de la victima del delito,
su posicion social, su educacion e jlustracion el estado de su organismo etc.
circunstancias que unas son comprobables por peritos médicos y otras, Io son por los
demas meédicos de prueba que la ley autoriza. En consecuencia y ninguna prueba
existe en el proceso respecto de tales circunstancias, no se satisfacen las exigencias
del 1er. parrafo del articulo 31 c.p. y debe absolverse al reo de la reparacion del dafo
moral (T.5 6a. Sala jun 24 1941).

Para |a fijacion de la repararacion del dario el juez natural debe atender dentro
al acusador como a la capacidad econdmica de! obligado a pagarla. motivando y
razonando suficientemente dicha condena ( S.C.. Jurisp. def. 6a. época, 2a parte,
num. 251). Debe fundarse y motivarse en su caso la condenacion al pago de la
reparacion del dafio moral ( S.C. Tesis. relacionada, 6a época. 2a. parte. T. XL pag.
72). En toda sentencia condena toma el juzgador debe resalver sobre la reparacion del
darfo ya sea absolviendo o condenando a pagar cantidad precio y no dejar a saivo los
derechos del ofendido ni aplazar l1a determinacién del monto a incidente o resolucion
posterior ( S.C., Jurisp. def, 6a época, 2a parnte, num. 252). Solo puede condenarse al
pago de la reparacion del dafio si en el proceso se comprueba debidamente la
existencia de! dafio material o moral que causo el delito cometido ( S.C.,Jurisp. df 6a

Ga época, 2a parte, num. 253).
Jurisprudencia.- La reparacion del dano, siendo como una pena, no puede imponerse
en forma abstracta e indeterminada en su extension para dejar fuera de la jurisdiccién
de la autoridad judicial a que su posterior concentracion.®

Respecto a lo que establece la ley * y sin consentimienio del que pudiere,
resultar perjudicado revele. La revelacion del secreto o comunicacion reservada
consistente en no hacer conocer a otro, aunque sea a una sola persona y en forma
confidencial. Cabe aclarar no confundir que * no constituye revelacion el dar a conocer
un hecho conocido de muchas personas, porque conste en un proceso.

No es necesario que quién revele el secreto o comunicacion reservada se
encuentre desempefiando el empleo, cargo o puestoc en el momento mismo de [a
revelacion pudiendo ser hecha ésta cuando ya no se lo desemperie.

Objeto juridico del delito; la libertad individual a virtud de la cual el ofendido esta
garantizado frente a la posesion que otro tiene del secreto. Delito de lasidén doloso; se
consuma por el hecho mismo de la revelacion no siendo configurable la tentativa.
Sujeto activo: puede serio cualquiera, pero cuando lo son el profesionalista, el
cientifico, el industrial, el técnico, el funcionario o empleado puablico, la calificativa de

estos sujetos da lugar a una agravacion de la pena.

La persona Pasiva: es la persona fisica o moral perjudicada por la revelaciéon.

Elementos de! Tipo:

a) Revelar un secreto o una comunicacién secreta, conocidos con motivo del
desemperio de un empleo. cargo o puesto cualquiera;

®° Carranca y Trujilo, Radl y Carranca y Rivas, Radl; Op- Cit.240
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b) Que i1a revelacion se haga sin el consentimiento de la persona a quién afecte directa
o indirectamente el secreto o la comunicacion revelados y, ademas con perjuicio del
propio afectado directa o indirectamente o de cualquier persona; y

c©) Que el agente haya querido, al hacer la revelacion violar el secreto, aiun cuando no
se haya propuesto causar el dano resultante.

Sobre este ultimo punto el texto legal es confuso por cuanto, por una parte,
asienta que la revelacidon se haga “ con perjuicio de alguien " o sea causandole
perjudico a alguna persona, y por la otra que se haga sin el consentimiento del que
pueda resultar perjudicado * o sea que el perjuicio s6lo se pudiera causar o sea sdlo
amenazar, al perjudicado directo o indirecto. Como el delito se consuma por el hecho
de la revelacion perjudicial del secreto, lo que constituye su nucleo, el que el perjulcno
amenace a alguno o el que se consume para otro no afecta al nucleo del tipo. ¢’

ARTICULO 211.- Codigo Penal. La sancién sera de uno a cinco anos, muita de
cincuenta quinientos pesos y suspension de profesion en su caso, de dos meses a un
afo, cuando la revelacion punible sea hecha por persona que presta servicios
profesionales o técnicos, o por funcionario o empleado publico, o cuando e! secreto
revelado o publicado sea de caracter industrial.

En este articulo difiere del tipo general ( art. 210). en cuanto al sujeto activo ha
de ser profesionalista, técnico, funcionario o empleado publico, o bien el secreto ha de
ser de caracter industrial, aunque el activo no sea calificado. En razon de ello
corresponde la agravada penalidad.

Asimismo !a ley reglamenta en los articulos 4 y 5 Constitucional, relativos at

ejercicio de las profesiones en el Distrito y Territorios Federales prescribe que " todo
profesionalista estara obligado a guardar estrictamente el secreto de los asuntos que
se la confien por sus clientes, salvo los informes que obligatoriamente establezcan las

leyes respectivas *

gualmente en el articulo 214 fraccidn IV del Codigo Penal establece comete el
delito de ejercicio indebido de servicio publico, el servidor publico con que ... Frace V.-
Por si o por interpdsita persona, sustraiga. destruya. oculte. utilice o inutilice
ilictamente informaciéon o documentacion que se encuentre bajo su custodia o a la cual
tenga acceso © de lo que tenga conocimiento en virtud de su empleo cargo © comision.
Este delito se equipara al delito de deslealtad de acuerdo a la iniciativa de Decreto dei
Ejecutivo, deg Adicion al Cédigo Penal, lo que se refiere a un nuevo tipo de delito de

deslealtad.
ARTICULO 221- Comete el delito de desleaitad... fracc Il. El servidor publico

que por si o por interpdsita persona, substraiga, destruya, trasmita, ocuite, o inutilice
ilicitamente informacién o documentacion que se encuentre bajo su custodia o a la cual

! Carranca y Trujillo Raul; Carranca y Rivas. Radl. Op. Cit.; p.242
2 Carranca y Trujillo Raul; Carranca y Rivas. Raul; Op. Cit.; p.242
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tenga acceso o de la que tenga conocimiento en virtud de su empleo,
comisidn,

cargo o
lIl- Cualquier persona que difunda la informacion a que hace referencia la fraccion
anterior de este articulo y que tenga conocimiento de que su difusidn es ilicita.

En materia penal respecto en la revelacion de secretos se preveé la revelacion
de secretos o de comunicaciones reservadas que se han recibido con motivo del
empleo, cargo o puesto del sujeto activo, requiriéendose que la revelacion sea: a) sin

justa causa, b) con perjuicio de alguien y c) sin consentimiento de! que resultara
perjudlcado

Todo profesionista o técnico estara obligado a guardar estrictamente el secreto
de !os asuntos que se le confiere. por sus clientes, salvo los informes que
obligatoriamente, establezcan las leyes respectivas. Para ser posible este tipo de delito
pOr personas que presten servicios profesmnales © técnicos, por funcionarios publicos
© cuando el secreto sea de caracter industrial. **

APROPIACION DE SECRETOS INDUSTRIALES COMO HURTO O ROBO.

E! elemento esencial de los secretos industriales, no es el objeto tangible en
aquéllos casos se encuentran materializados a efectos de su conservacion o
transmision, sino ta idea misma cuya aprehension por un individuo permile ltevar a la
practica ciertas relaciones economicamente utiles. Una de las manifestaciones, es que
una persona puede apropiarse indebidamente de cierta tecnologia sin modificar en
manera alguna los elementos materiales a que ésta se encuentra incorporada. Ya sea
que pueda retenerse en la memoria, copiarse en un papel, realizar reproducciones de
planos documentos o fotografiarse plantas o maquinarias.

La norma que regula el delito del robo, o el hurto pueden tener una aplicacion
fimitada en la materia de secreteos industriales, castigando aquelios actos en que la

aprehension de los conocimientos se ve acompaiiada del apoderamiento ilegitimo de
cosas. muebles. etc.

ARTICULO 367. Comete el delito de robo: el que se apodera de una cosa ajena

mueble sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con
arreglo a la ley.

El delito de robo se integra por la accion material de hacer que la cosa este bajo

el poder de una persona sin derechos ni consentimiento de quien puede disponer de
ella con arreglo a la ley.

Para Vicenzo Manzini, por cosa se entiende * un objelo corporal susceptible de

tener un valor, el cual no debe ser necesariamente econdmico pudiendo ser
documental o meramente moral o afectivo.

°3 cabanellas de las Cuevas. Guillerno: REGIMEN JURIDO DE LOS CONOCIMIENTOS TECNICOS
{Know-how). Editorial Heliasta S. R. L. Buenos Alres. Argentina 1985,
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El robo es la lesidn al patrimonio de otro; el objeto del delito es el patrimonio
econdmico de las personas . Delito de lesidn, doloso constitutivo del dolo especifico del
delito, consistente en la voluntad y conciencia de! agente de penetrar el apoderamiento
con la intencion de ejercer sobre la cosa los derechos que corresponden al propietario
gozando y disponiendo de ella. **

PROTECCION DE LOS SECRETOS INDUSTRIALES EN MATERIA LABORAL

Al introducirnos en materia laboral, analizaremos. muy brevemente las
relaciones de trabajo, donde el articulo 20 de L.F.T., estabece “cualquiera que sea el
acto que le dé arigen”; para constituir una relacion de trabajo. Una de esas formas, la
mas comun, es el contrato.

En materia laboral lo mas importante, es dicha relacion, donde empiezan a
nacer los derechos y obligaciones tanto del trabajador como las del patrén. Es
suficiente con que se dé la prestacion de un trabajo personal y subordinado para que
exista la relacion de trabajo.

Existe la presuncion de que toda persona que presta un servicio personal esta
bajo proteccién de la legislacion laboral, al menos que el patréon demuestre lo contrario.

EL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO

E! contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominaciéon
es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal
subordinado mediante el pago de un salario (art. 20 LFT).

La esencia det contractualismo en el derecho del trabajo radica en la afirmacién
de que el vinculo que se establece, entre e! trabajador y el patrén, estara
necesariamente originado por un acuerdo de voluntades aunque ese vinculo en
algunos casos sea expreso y en otros tacito.

A continuaciéon analizaremos, los elementos de la relacion laboral. Los contratos
laborales constan de dos clases de elementos: Esenciales que son el consentimiento y
el objeto posible y los de validez que son la capacidad. ausencia de vicios en el
consentimiento, forma y fin o motivo determinante.

ELEMENTOS ESENCIALES
a) Consentimiento
“El consentimiento es la manifestacidon exterior con que se demuestra la

aceptacion del contrato. El cansentimiento puede ser expreso o tacito. £l primero se da
cuando se otorga el contrato por escrilo, en donde constan las condiciones de trabajo

S¢ cabanellas de las Cuevas, Guillermo. Op. cit. p. 181.
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(art. 25 LFT). o verbalmente y en el segundo cuando no se ha empleado una forma
para celebrar el contrato, perc se ejecutan hechos: qu /demuestran que ‘se ha
consentido la prestacion de servicios.” ® [EERAN L, .

Cabe mencionar que el consentimiento lo éelebran'las pénes' qué\son; los .
sujetos de la relacion laboral, son el trabajador’ (persona:fisica)y el patron (persona
fisica o moral). Tk Rt : : s

b) Objeto Posigle

l.- Por parte del trabajador: consiste en la obllgécién de preslér el servicio en fokrma
personal y subordinada. y. : .

Il.- por parte del patron, el objeto directo consiste en la obligacion de pagar un salario,
PRESUPUESTO DE VALIDEZ

Los presupuestos de validez de una relacion de trabajo son:
Capacidad

“La prohibicion impuesta para la no utilizacion del trabajo de los menores de
catorce afios no plantea una cuestion de incapacidad, sino que es una medida de
proteccién a la nifiez..., tampoco lo es y por las mismas razones, la prohibicién que se
impone a los menores de dieciséis afos que no han terminado la educacién
obligatoria”.*®

Ausencia de vicios del consentimicnto.

“El unico supuesto que contempla la Ley. es el dolo, el patrén puede rescindir la
relacidn labora!l sin incurrir en responsabilidad cuando_ha sido engafnado con respecto
a la capacidad, aptitudes o facultades del trabajador.”™”

Licitud en el Objecto

En el articulo 5° se establecen las causas fundamentales de ilicitud en el objeto
de la relacion laboral:

1) Cuando se ataquen !os derechos de terceros

2) Cuando se ofendan los derechos de la sociedad.

3) Cuando el pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el
irrevocable sacrificio de la libertad de la persona.

8 DAVALOS, JOSE: DERECHO DEL TRABAJO |; S* edicién, editoral Porrda S. A. México 1994. P.P.108
% DAVALOS, JOSE; Op. Cit., p. 109. .
°” DAVALOS, JOSE; Op. Cit., p. 110
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4) Cuando el convenio en que la persona pacte su prescripcion o destierro o en que
renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesitn, industria o

comercio.

La Forma

Este presupuesto de validez se encuentra en los articulos 24,25 y 28 de la Ley.
en la cual expresan que_[as condiciones de trabajo se haran constar por escrito; y se
haran dos ejemplares, de los cuales quedara uno en poder de cada parte. en dichos
articulos expresan las condiciones de trabajo que debe contener el escrito.

Es importante sefalar que en materia laboral la falta del contrato por escrito no
invalida la relacién [aboral ya que los trabajadores conservan todos los derechos que
les otorga la Ley y de los que se deriven de los servicios prestados. Los patrones

tendran la obligacidn de respetar esos derechos.

Por llamarlo de alguna manera en el Derecho Industrial es esencial que en
materia laboral exista un contrato donde contenga clausutas de confidencialidad dichas
clausulas deben estar insertadas en las condiciones de trabajo.

“Como toda relacidn juridica de obligaciones, también el contrato de trabajo
impone a las partes deberes mutuos de consideracidn. protecciéon y ayuda en la
consecucion del objeto, por el cual se debe estipular el deber de fidelidad.™®

1) El trabajador ocupa un lugar en la empresa. Se le confia el manejo de maquinas,
materiales costosos, tiene acceso a secretos o informaciones confidenciales; en la
medida en que ello ocurre el patréon se coioca a su vez en una especie de dependencia
en el trabajador y logicamente, puede esperar de é! que respete sus intereses, que el
trabajador observe ciertas reglas de colaboracion y fidelidad.

2) Et trabajador debe avisar al patron cualquier inconveniente que impida la ejecucion
de! trabajo (desperfectos en las maquinas, otras instalaciones, materia prima, etc.),
debe tener cuidado con los elementos del trabajo, no inducir a otros trabajadores a
cometer negligencias, no difundir noticias desfavorables sobre la empresa o el
empleador. E! trabajador de confianza (director, gerentes, administradores, de
vigilancia, etc.) tiene obligaciones mas amplias, comparando con el personal comun.
Para mayor seguridad del patréon, si asi lo requiere tiene la obligacion el trabajador de
someterse a revision al salir del lugar de trabajo para la prevencion de hurtos o otras

irregularidades.

3) Respecto al buen cumplimiento de la relacion laboral; deben observarse los
siguientes puntos: la prohibicion de hacer competencia al patréon, el deber de guardar
reserva o secrelo de las informaciones confidenciales a que tenga acceso y la
prohibicion de acepar sobornos.

®* Krotoschin, Ernesto: TRATADO PRACTICO DE DERECHO DEL TRABAJO; 4= edicidn, Editorial de
Paima, Buenos Aures. Argentina 1987




En el caso que el trabajador trabajase “por cuenta propia™ y se asemejara a la
produccion o disminucién de bienes o servicios. Se deben tomar medidas preparatorias
adecuadas, pero sin que ellos resulte un dafo, efectivo o potencial, para el trabajador;
mientras que la relacion laboral no haya terminado.

“En el casoc que el trabajador descubriese “por cuenta propia” algun elemento
que aumentaria las utilidades de la empresa éste tiene totalmente derecho a elegir a
quien vender dicho invento y que las utilidades resultantes del negocio propio corran a
beneficio para é! a excep n de que el invento realizado se haya realizado dentro de
la empresa. en la cual logicamente ocupo los insttumentos necesarios para realizar
dicho descubrimiento; o que fuera de esta realizo e! invento pero con ios bienes o
instrumentos de la empresa, el trabajador tiene la obligacion de dar a conocer su
invento o descubrimiento segln sea ef caso al patron, y este decidira; utilizar el invento
o descubrimiento en la empresa. *°

4) “El trabajador tiene 1a obligacion de guardar en secreto sobre ciertas informaciones:
sucesos o procedimientos u otros hechos vinculados con la empresa, de las cuales el
trabajador se hubiese enterado en razdén de la relacion laboral, y cuya divulgacion
podria causar darfio al patron. En cuanto al comportamiento del trabajador debe
juzgarse conforme a su funcion en la empresa, la importancia de las informaciones y la
real posibilidad de perjuicic para la empresa. La obligacion existe mientras dura el
contrato de trabajo, pero persiste después de la extincion de este. aun sin que hubjese
convenio o clausulas a! respecto, en cuanto persisten jos fines de produccion det
patréon. La violacion del secreto, en el orden del contrato de trabajo, engendra el
despido por Jusla causa (rescision ), a demas de las posibles reclamaciones por dafos
Yy perjuicios. *

Néstor de Buen menciona que “La estabilidad en el empleo debe entenderse
como el derecho a conservario, no necesariamente en forma indefinida, sino por el
tiempo en que la naturaleza de la relacidon lo exiga: si esta es indefinida no se podra
separar al trabajador, salvo que existiere causa para ello. Si es por tiempo o por obra
determinados. mientras subsista la materia de trabajo. el trabajador podra continuar
laborando. En otras palabras, puede expanderse la misma idea sefalando que el
patron, por regla general, no puede dar por terminada la relacion laboral. En todo caso
la relacion laboral habra se subsistir hasta su terminacion naturai™.

Conviene recordar el texto del articulo 123, punto Y, de la Declaracién Universal
de los Derechos Humanos que senala: “Toda persona tiene derecho al trabajo a la libre
eleccion de su trabajo. a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la
proteccion contra el desempleo”.

“La estabilidad, pues. es la negacidon no solo juridicamente, sino también de
hecho, de ia prerrogativa patronal de despedir sin causa. Dentro de este concepto y en
1a medida exacta del término, toda estabilidad o es absoluta o no es estabilidad™.

©° Keotoschin, Ernesto; Op. Cit., p. 121
° Krotoschin, Ernesto. Op. Cit., P 122
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a) RESCISION DE LA RELACION DE TRABAJO

“La rescision es la disolucidén de las relaciones de trabajo decretada por uno de
sus sujetos, cuando el otro incumple gravemente en sus obligaciones”.

Es de gran trascendencia el aviso por escrito que el patron debe de dar al
trabajador, de la fecha de causa o causas de la rescision de la retacion laboral.

Mario de la Cueva, menciona que la finalidad de esta formalidad tienen un
doble aspecto, a saber: PQr una parte, la existencia de una constitucidén autentica del
despido, y. por otra que el trabajador tenga conocimiento de la causa o causas gue

podra aducir_el patrono para justificar el hecho, 1o cual permitira al trabajador preparar
su defensa. 2

La falta de aviso al trabajador o a la junta, por si sola bastara para considerar
que el despido fue injustificado.

La rescisidn puede ser producto de la realizacion de una conducta osea un
hacer, que el trabajador, comela actos inmorales en el establecimiento © lugar de
trabajo: o de una omision, dsea un no hacer, como es negarse el trabajador a adoptar

las medidas preventivas o seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o
enfermedades.

EL DESPIDO

Para Néstor de Buen el despido “ es un acto unilateral a vitud del cual el patréon
da por terminada la relacion laboral invocando una causa grave de incumplimiento
imputable ai trabajador”. 7

El despido es le resultado de la realizacién, por parte del trabajador, de una
conducta grave establecida en la Ley como causa de rescision de la relacidon laboral
sin responsabliidad para el patron.

El articulo 47 de la Ley contiene algunas de las causas de despido mas

importantes, pero sin embargo la que mas nos interesa es la fraccidn IX. Revelacion de
Secretos.

Art. 47 L.F.T. Son causas de rescision de la relacidn de trabajo sin
responsabilidad para el patron:

Fracc. IX Revelar el trabajador los secretos de fabricacidn o dar a conocer
asuntos de caracter reservado, con perjuicio de la empresa.

7! DAVALOS, JOSE; op. cit. 115
7 CITADO POR DAVALOS, JOSE; Op. Cit., p. 241
™ Citado por Davalos. José; ob. cit. pag.



“Entendemos por secreto todo cuanto el patrén lleva al conocimiento del
trabajador, sigilosamente, en confianza o por necesidad del servicio, o aquello que,
siendo reservado por naturaleza, llega al conocimiento del trabajador,
independientemente de la voluntad del patron ". En_consecuencia no solamente el
trabajador de confianza puede incurrir en esta causal. ™

Sdlo una vez que las reglas laboraies han determinado los derechos de las
panes respecto de la tecnologia a que tienen acceso en el curso de las relaciones
laborales. es posible determinar cual sera [a persona autorizada a accionar respecto de
las conductas vinculadas a tal tecnologia y cual la medida de los derechos y

obligaciones definidas en normas ajenas al derecho laboral, tales como penales y
civiles. : -

Por lo tanto nuestra legislacion laboral nos hace la mencion de que invenciones
pertenacen al patrén y cuates al trabajador.

a) Las invenciones o descubrimientos que se derivan de los procedimientos
industriales, meétodos o© instalaciones del establecimiento o experimentaciones,

investigaciones. mejoras o perfeccionamientos de los ya empleados, son propiedad del
patréon.

b) Las invenciones o descubrimientos, formulas, disefios, materiales y combinaciones

que se obtengan habiendo sido el trabajador contratado con el objeto, son propiedad
del patrén.

c) Las invenciones o descubrimientos personales del trabajador son propiedad de éste.

d) Si el trabajador decidiese la cesion de derechos sobre sus invenciones o

descubrimientos, el patrén debera ser preferido en iguaidad en condiciones de los
terceros interesados.

“En el caso de patentes, en concepto de cesion tiene un significado preciso se
distingue de las licencias, por cuanto en o estas el licenciate retiene todos los derechos
sobre la patente, salvo el impedir la explotacion que haya sido autorizada en favor del
ficenciaterio. En estos casos, el derecho de preferencia regiria para las cesiones, pero
no existirian fundamentos juridicos para extenderlos a actos de distinta naturaleza,
como son las licencias. Pasando al supuesto de secretos no patentados, el concepto
de cesion no tiene una precision similar. Por una parte, puede argumentarse que ese
conceplo resulta totalmente impropio en relacidon con los contactos relativos a los
secretos, dado que las prestaciones a cargo de! trasmisor no tendrian caracter de
obligaciones de dar, sino de hacer. Por jo tanto no existiria en favor del transmisor
derecho alguno sobre los secretos industriales, por lo que no habria objeto para la
supuesta cesion. Los derechos del poseedor de conocimientos técnicos difieren
fundamentalmente de ios del titular de una patente o de los que goza el propietario de
objetos materiales. tales derechos no dejan por ello de ser tales y de poder
transmitirlos, si bien con cienas caracteristicas propias.”’®

74 Krotoschin, Ernesto; op. cit. pag. 233
* Cabanellas de las Cuevas. Guillemo. op o1t 182
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Los derechos en cuestion son los resultantes de la proteccion juridica
analizada; no impiden la diferencia de las patentes, que un tercero obtenga la
tecnologia por medios legitimos. pero legitiman el uso que el nuevo poseedor haga de
los conocimientos y lo amparan de las aprehensiones no autorizadas de la informacion
confidencial. Quién transmite secretos otorga al receptor derechos similares a los que
gozaba el proveedor. derecho que, de no existir esa transferencia solo podrian
obtenerse mediante el desarrollo independiente de la tecnologia.

©) El trabajador y el patrén estan obligados a guardar secretos, sobre las invenciones o
descubrimientos que el trabajador hubiese obtenido. Se aplican tanto a los secretos
que pertenecen al trabajador, como a los que pasan a hacer propiedad del patron.

Tratandose de los llamados descubrimiento o invenciones del trabajador, la
obligaciéon de secreto se aplica al patron el cual no tiene derecho alguno sobre tales

conocimientos salvo el de preferencia.

Dada la naturaleza juridica de los conocimientos técnicos no patentados
pueden realizarse diversas cesiones relativas a la misma tecnologia. Mientras las
cesjones no sean tan repetidas que eliminen el caracter de secreto industrial o
comercial de los conocimientos, y en tanto se vean acompanadas de clausulas
contractuales, destinadas a mantener !a confidencialidad de los secretos y de |la oferta
del patron, a fin de que éste ejerza el derecho de preferencia. Tampoco se cpondra
una violacidn de las obligaciones de secreto aqui indicada la explotacidn de los
secretos por el trabajador de forma tal que requiere su comunicacion a otros obreros o
empleados.

Cuando ia invencion o descubrimiento pertenecen al patron las obligaciones de
secreto; el trabajador no tiene derecho sobre tal conocimiento, ni un interés econdémico
o juridico que pueda depender de la confidencialidad de esa tecnologia.

La obligacién de secreto respecto del patrén y en relacion con la tecnologia que
a este pertenece, solo tendra efecto cuando el trabajador haya obtenido determinados

derechos y obligaciones especialmente por via contractual.

f) Como se establecio en el art.47 fracc. IX impone sobre el trabajador el deber de
guardar reserva o secreto sobre la informacién a que tenga acceso y que exiga tal
comportamiento de su parte. Los principales efectos de esta obligacién han sido
analizados al estudiarse las formas licitas e ilicitas de adquisicidn de conocimientos

mediante los empleados de un competidor.
g) La determinacion de la tecnologia que se deriva de los procedimientos industriales
métodos e instalaciones del establecimiento o experimentaciones, investigaciones,
mejoras o perfeccionamientos de los ya empleados plantea muy diversas
interrogantes.

Brever Moreno describe el concepto de mejoras, indicando que “no solo
abarcan las modificaciones o cambios aportados a los inventos patentados, sino

cualquier aditamento que proporcione una ventaja de cualquier indole que sea. La
ventaja consiste en hacerle proporcionar un resultado que antes no existia o se
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desconocia, la ‘mejora consiste en hacer un nuevo invento sobre la base del ya

patentado.

. INVENCIONES DEL TRABAJADOR
“Qciirre "'mediante la actividad del trabajador, sobre todo en las empresas de
fabricacion se transforma la materia prima en otro objeto nuevo, esta transformacion
especificacion es precisamente la finalidad del trabajo del trabajador dependiente, por
el cual este recibe su remuneracion. Como el trabajador dependiente obra por cuenta
del patréon, cabe suponer que el tenga la intencion de apropiarse del resultado del
trabajo transformativo.”™®
Hay también contactos de trabajo cuyo objeto consiste en la produccidn de
bienes no materiales (periodisticos, musicos. dibujantes, artistas, cientificos, etc.) de
manera que el productor de tales bienes podrian pertenecer los derechos de autor de
obras literarias, musicales de artes graficas, etc. En tales casos el trabajador en cuanto
trabajo dependiente suele estar obligadoc por el propia contrato de trabajo, no solo a
producir tales obras sino también a transferir al patréon los derechos correspondientes.

Acerca de las invenciones que el trabajador hiclese en el transcurso de la
relacion laboral. Se plantea especialmente la cuestion de saber a nombre de quién ha
de extenderse la patente respectiva tratandose de una invenciéon capaz de obtener
patente u otra proteccion o quien debe ser nombrado en ella como autor, es decir, a
quien corresponde la propiedad (inmaterial) sobre la invencion. Desde luego las partes
pueden resolver libremente estas cuestiones por medio de clausulas especiales sea
del contrato individual o de la convencion colectiva aplicable.

La legislacion argentina hace distincion de tres clases de invenciones.

Invenciones o descubrimientos de explotacion o de empresa. Son aquellas que son
el resultado ocasional de la actividad del trabajador, o bien de un grupo de
trabajadores, empleados en la misma empresa, resultado obtenido en el transcurso de
la objecion de! contrato de trabajo. Para que se haya logrado la invencién han
contribuido los procedimientos, meétodos © instalaciones del establecimiento, las
experiencias adquiridas en el trabajo de experimentacion, etc. realizados en la
empresa y utilizados por el trabajador, con el consentimiento expreso o tacito del

patron.

Invenciones de servicio o contractuales.Son aquellas que el trabajador hace en
ejecucion directa de su obligacion de prestar trabajo, cuando este consiste total o
parcialemnete en ia investigacion o experimentacion para obtenerlas; el trabajador fue
contratado para tal objeto. Si el trabajador logra hacer la invencién que segtin el
contrato se espera de él la propiedad sera tambien y con mas razén del patron.

® Cabanetlas de las Cuevas, Guillermo, Op. Cit.p. 205
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Invenciones libres.Son todas aquellas que el trabajador hiciere con tal presidencia de
su obligacion de prestar trabajo y del hecho de ser miembro del personal de la

empresa.

“Ha prevalecido en la invencion la personalidad y la iniciativa y el espiritu del
descubridor del trabajador. La invencion no deriva del empleo, sino que del empleo fue

solo ia ocasion externa aprovechada por el trabajador. La invencién es propiedad del

trabajador, se pregunta si siempre en virtud de su deber de fidelidad el trabajador no
esta obligado:a transferir los derechos de goce al patrén, por lo menos cuando la
invencién puede servir a la empresa. El trabajador deberia comunicar en este caso el
hecho de la invencion al patron y darle la preferencia en la adquisicion de los derechos
de explotacion: si el patron no aceptara. el trabajador podra utilizar la invencidon como

mejor le p7a7reciare. aunque no pudiese usarla en deprimento del patrén (competencia

desleal).”

LOS SECRETOS INDUSTRIALES EN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

En el presente apartado, citaré a grandes rasgos, los motivos por los cuales
surge la presente Ley., asi como las relaciones que pudiese tener su creaciéon con
respecto al Tratado del Libre Comercio de América del Norte, el cual entréd en vigor el

1° de enero de 1994,

a) EXPOSICION DE MOTIVOS

De acuero a la iniciativa de Ley que el Presidente de la Republica Carlos
Salinas de Gortari, presenté al honorable Congreso de la Union, el proyecto se
formuld, para que sirva como uno de los instrumentos legales necesarios para avanzar
en el desarrollo econdmico del pais y en esos términos se propone:

"Sefalar las bases del desarrolo economico de Meéxico mediante I[a
modernizaciéon de su aparato productivo y de la comercializacion, comprendiendo la
evaluacidén de su productividad, el mejoramiento de la calidad de sus productos, ja
introduccién de nuevas tecnologias y de la participacidn en la economia mundial.

Reconoce que para lograr un sano desarrollo econémico, se deben alcanzar los
objetivos sectoriales en: la internacionalizacidon de la economia nacionat, promociéon de
las exportaciones; el fortalecimiento del mercado interno; la desregulacion de las
actividades econémicas y el desarrollo tecnoldgico: condiciones necesarias para lograr
la competitividad internacional de los bienes y servicios producidos en la economia
mexicana.

Dichos objetivos sectoriales, cuya consecucion deben inducir la modernizaciéon
industrial y del comercio exterior, justifican_la necesidad de actualizar la infraestructura
legal de la propiedad industrial en México. 7

77 Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, Op. Cit. 198
™ Iniciativa de |a Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad tndustrial; Presidencia de la Republica;

México, Junio 18 de 1991 p.p. 14 ala 17,
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Un proceso permanente de mejoramiento de la productividad de la innovacion
industrial y de la tecnologia en los sectores productivos. El nuevo régimen legal
permite, por ejemplo que el inventor de un proceso o producto industrial mejore su
invencion y que aquel o aquellos a quienes el titular de la patente autorice, puede
dirigir el nuevo producto o el nuevo proceso industrial a la ampliacion de sus mercados
y al beneficio de la sociedad que lo use.

Una creciente satisfaccion de las demandas de calidad de los consumidores.
En opinion de esta comisidon, la nueva ley , sirve para facilitar a los consumidores la
seléceion ‘aptima de los productos y servicios que adquieren o utilizan y para disminuir
el riesgo de que resulien defraudados por espectativas de una calidad que en realidad
no exista. -

Una insercion ventajosa de México en la economia internacional. La nueva
legislacidon elimina por ejemplo, la desventaja comparativa que México tiene frente a
otros paises que ofrecen proteccion y seguridad juridica a la investigacion, inversion y
produccidn en diversas ramas o sectores de la tecnologia industrial en los que nuestro
pais no protegia con su legislaciéon anterior, que no resuite efectiva en lo que toca a la
divulgacion ilegal o al uso no autorizado de informacion tecnologia-industrial o
comercial estratégico confidencial, para las empresas que desarrollen o generen esa
informacion.

Un objetivo fundamental en la politica tecnologica-industrial de México. Alcanzar
y mantener la misma produccién internacional de patentes, marcas y otras instituciones
de propiedad industrial.

Asi, esta comision considera oportuno y conveniente adecuar la legislacién de
la materia, a fin de beneficiar a México con una mejor posicidn para vincularse a las
nuevas tendencias que se aprecian en la economia mundial; sobra, comercio, inversion

y tecnologia.
b) EFECTOS

Los efectos que produjo la entrada en vigor de la nueva Ley de Fomento y
Proteccion de la Propiedad Industrial, fueron los siguientes:
1) Se abrogo, la Ley de Invenciones y Marcas, publicada en el Diario Oficial de la
Federacion, el 10 de febrero de 1976.

2) Se abrogo la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de la Tecnologia y
el Uso de Explotacidon de Patentes y Marcas, y su Reglamento, publicados en el Diario
Oficial de la Federacion los dias 11 de enero de 1892 y, 9 de enero de 1995,

respectivamente,
3) Se crea una nueva Ley de Propiedad Iindustrial, y en consecuencia se deroga el
reglamento de la Ley de Invenciones y marcas.

4) Se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad industrial.
5) Desaparecen los certificados de Invencién.
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6) Se introducen las figuras de el modelo de utilidad, el secreto - industrial, las marcas
colectivas y las franquicias en la legislacion mexicana de la Propiedad Industrial.

REGULACION DEL SECRETO INDUSTRIAL EN LOS TRATADOS
: INTERNACIONALES

A continuacién citaré de manera breve, los Tratados Internacionales que existen
en materia de Propiedad Industrial que a juicio del suscrito considero son los mas
importantes y los mas utilizados a nivel mundial.

CONVENIO DE PARIS
1.- Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Idustrial. Del 20 de marzo de

1883.
Este Convenio es la base de la regulacion Internacional de la Propiedad
industrial, mediante él se creo la union para la Proteccion de la Propiedad Industrial,

conocida como la Unidn de Paris.

El convenio, fue suscrito el 20 de marzo de 1883, y, a sufrido concretamente,
las siguientes revisiones: En Bruselas, el 14 de diciembre de 1990; en Washington, el
2 de junio de 1911; en la Haya el 6 de noviembre de 1925; en Londres, el 2 de junio de
1934, en Lisboa, el 31 de octubre de 1958; y la ultima sucedio en Estocolmo, el 14 de

julio de 1967.

Dicho convenio consta hasta la revision de Estocolmo, de 30 articulos en donde
regula: Las patentes de invencion incluyendo en ellas las patentes de introduccion o
imponrtacion, certificados de invencion. patentes, y cerificados de adiccion. los modeios
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 (art. 1).

a) El derecho de prioridad también lo consagra dicho convenio, en virtud del cual,
quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invencién modelo
de utilidad, de dibujo industrial o modelo industrial. de marca de fabrica o de comercio
en alguno de los paises de la unién o su causahabiente gozara, para efectuar el
deposito en los otros paises. de un derecho de prioridad durante los plazos fijados mas
adelante (doce meses para patentes de invencion y los modelos de utilidad, y seis
meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas). (Art. 4).

b) Los Nacionales de cada uno de los paises de la Union gozara en todos ios demas
paises de la unidon de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o
en el futuro a sus nacionales. quedando comprendidos aquellos nacionales que no

7 Convenio de Paris: DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE 27 de 1976. Secretaria de Gobernacién,

1976
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formen pare de la union que tengan en su domicilio, establecimiento industrial o
comarcios efectivos y serios en algunos de los paises de la unidn (art. 2y 3).

c) Las patentes solicitadas en los diferentes paises de la union por ios nacionales de
paises de la unidon seran independientes de las palentes obtenidas para la misma
invencion de los otros paises adheridos o no a Ia union. Esta disposicion debera ser
entendida de manera absoluta, sobre todo en el sentido de que las patentes solicitadas
durante el plazo de priaridad son independientes tanto desde el punto de vista de las
cuales de nifidad y caducidad, como desde el punto de vista de la duracion normal

(ant. 4 Bis).
d) En cada uno de los paises de la unidn, no se considerara que ataca a los derechos

del titular de la patente:

ACUERDO DE CARTAGENA

E! 30 de diciambre de 1970, se estableci®d un régimen comuan de tratamiento de
patentes, acuerdos de licencia y regalias denominada la

capital extranjero, marca,
Decision 24 del Acuerdo de Cartagena que sirvid de base para la formulacién de la
politica del grupo Andino. Entre sus objetivos estan:

1.- El avitar los abusos que imperaban en los contratos de transferencia de tecnologia.
inclusion de cienas clausulas

En lo anterior se pretende aicanzar con la

obligatorias (art. 19) que se refieren a la identificacion de las modalidades de la

transferencia de tecnologia importada, asi como el valor contractual de los elementos

excluidos en ella y la determinacion del periodo de vigencia del contrato.

También se dispone la prohibicion de ciertas clausulas en los contratos como (arnt.20):
La obligacion de comprar bienes de capital, productos intermedios o materias

primas provenientes del proveedor de la tecnologia, asi como usar permanentemente

personal designado por el licenciante.

- Las clausulas que restringan los volumenes de produccion.

- Las restricciones a las exportaciones de productos.

- La cesion de invenciones © mejoras que haya hecho el receptor a su proveedor, las

que estipulen pagos por patentes que no se usen y otras cldusulas con efectos

similares.
- Las clausulas que prohiban el uso de tecnologias complementarias y aquellas que

entreguen una opcioén de compra en favor del proveedor.
- Aquellas clausulas que autoricen al broveedor a fijar precios de ventas o cuenta de
los articulos producidos por el receptor. .
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2.- Entre sus objetivas fundamentales del Acuerdo de Cartagena, esta el especificar en
cada uno de los paises miembros la tecnologia que se importa, asi como el
fortalecimiento del poder de negociacion de esos paises (art. 22 y 48). También hace
una distincién entre los contratos de uso marcas extranjeras con [os de Know-How.

3.- La decisidon 24 contiene normas que promueven y protege la produccion de
tecnologia subregional, asi como la adaptacion y asimilacién de tecnologias existentes
(art. 23). También se contempla la aprobacion de un sistema subregional para el
fomento, desarrollo, ‘produccion y adaptacion de la tecnologia que tendra a su cargo la
centralizacion de |d informacion y difundirla posteriormente a los paises miembros
(art.55). El articuto 24 establece que los gobiernos de los paises miembros daran
preferencia en sus adquisiciones a los productos de origen subregional determinados

por la comision.

Las decisiones 84 y 85 del Acuerdo de Cartagena. tienen una vital importancia
en esta materia; ya que sientan las bases para una politica tecnolégica subregional;
por su importancia podemos destacar los siguientes capitulos el Il “de la imponacién y
asimilacibn de tecnologias”™ y el IV "de la asimilacidn y generacidn de tecnologia”. La
decision 85 se denomina “reglamento para la aplicacion de las normas sobre propiedad

industrial”.

ACUERDO TRILATERAL DE LIBRE COMERCIO CANADA - E.U. - MEXICO

E! preambulo expone los principios y aspiraciones que constituyen el
fundamento del tratado. Los tres paises confirman su compromiso de promover el
empleo y el crecimiento econdomico, mediante la expansion al comercio y de las
oportunidades de inversidn en la zona de libre comercio. También ratifican su
conviccion de que el TLC permitird aumentar ia competividad internacional de las
empresas mexicanas, canadienses y estadounidenses, en forma congruente con la
proteccién del medio ambiente. En el préambulo se reitera el compromiso de 10s tres
paises del TLC, de promover el desarrollo sostenido de proteger. ampliar y hacer
efectivos los derechos laborales, asi como mejorar las condiciones de trabajo en los
tres paises.

“Los objetivos del Tratado son: eliminar las barreras al comercio; promover
condiciones para una competencia justa, incrementar las oportunidades de inversién,
proporcionar proteccion adecuada a los derechos de propiedad intelectual, establecer
procedimientos efectivos para la aplicacion del tratado y la solucion de controversias,
asi como fomentar la cooperacion trilateral, regional y multilateral. Los paises
miembros del TLC lograran estos objetivos mediante el cumplimiento de los principios y
reglas del tratado, como los de (rato nacional, trato de Nacién mas favorecida y
transparencia en los procedimientos.”

% Serra Puche, Jaime: TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE MEXICO, CANADA Y ESTADOS
UNIDOS (Resumen); Sccretaria de Comercio y Fomento industrial, México, 1992.




Ei Tratado define compromisos especificos sobre la proteccién de:
* Propiedad industrial: LLa cual comprende varios puntos pero analizaremos, la que nos

interesa en cuestion.

Los ‘secretos industriales en general, asi como la protecciéon contra la
divulgacién por parte de las autoridades c ites de resultad: presentados por
las empresas relauvos a la seguridad y eﬁcacia de sus productos farmacéuticos y

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

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

de que se trate;
b) La informacion tenga un valor comercial efectivo o potencial por ser secreta; y

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

2.- Para otorgar la proteccion, cada una de las Partes podra exigir que un secreto
industrial © de negocios conste en documentos medios electrénicos o magnéticos,
discos opticos, microfilmes, peliculas u otros instrumentos similares.

3.- Ninguna de las Partes podra limitar la duracion de la proteccion para los secretos
industriales o de negocios, en tanto existan las condiciones descritas en el parrafo 1.

4.- Ninguna de las Partes desalentara ni impedira el licenciamniento voluntario de
secretos industriales o de negocics imponiendo condiciones axcesivas o
discriminatorias a tales licencias. ni condiciones que diluyan el valor de los secretos
industriales de negocios.

§.- Si como condicidn para aprobar la comercializacion de los productos farmogquimicos
© de productos agroquimicos que utilicen componentes quimicos, una de las Pares
exige la presentacion 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 divulgacion cuando la generacion de tales datos implique un esfuerzo considerable,

®' Tratado de Libre Comercio de América del Norte; DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION 20 DE
DICIEMBRE DE 1993, Secretaria de Relaciones Exteriores; México 199
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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.

6.- Cada una de las Partes dispondra que, respecto a los datos senalados en el
parrafo 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 ditima, contar con tales datos en apoyo a una solicitud para
aprobacion de un producto durante un periodo razonable después de su presentacion.
Para este fin por periodo razonable se entendera normalmente un lapso no menor de
cinco afios a -partir de la fecha en que la parte haya concedido a la persona que
produjo los datos la aprobacion para poner en el mercado su producto tomando en
cuenta la naturaleza de los datos y los esfuerzos y gastos de la persona para
generarios. Sujeto a esta disposicion, nada impedira que unapare lleve a cabo
procedimientos sumarios de aprobacion para tales productos sobre la base de estudios

de bioquivalencia o bioisponibilidad.

7.- Cuando una de las Partes se apoye en una aprobacién de comercializacién por otra
de las partes el periodo razonabile de uso exclusivo de la informacidn proporcionada
para obtener la aprobacién se iniciara a partir de la fecha de la primera aprobacion de

comecializacion (art.171).

TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE MEXICO Y LA REPUBLICA DE COSTA
RICA.

Después de haber firmado el Tratado de Libre Comercio de América del Nonte
Estados Unidos-México-Canada se vienen incrementando varios tratados, en los
cuales México viene siendo panicipe.

Por lo que se refiere al tema motivo del presente trabajo, las bases de
negociacion del tratado establecen obligaciones sustanciales relativas a ia propiedad
intelectual, las cuales se fundamentan en el trabajo realizado por el GATT y los
canvenios internacionales mas importantes sobre la materia. Cada pais protegera
adecuada y efectivamente los derechos de propiedad intelectual, con base en el
principio de trato nacional y, asegurara elugumplimiemo efectivo de estos derechos,

tanto a nivel nacional como en las fronteras
En el tratado de Libre Comercio entre México y Costa Rica tienen un apanado

hacerca de la Proteccion de la informacion no divulgada.

industriales o comerciales,

1.- Cada FParte concedera proteccidon a los secretos
entendidos éstos como aquellos que incorporan informacion de aplicaciéon industrial o

22 Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Republica de Costa Rica; DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACION 10 DE .ENERO DE 1995; Secretaria de Relaciones Exteriores; México

74




i

comercial que, guardada con carater confidencial, signifique para una persona obtener
o mantener una ventaja competitiva frente a terceros en la r ion de actividad
econdmicas.

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 la 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, 1a instigaciéon a la infraccion y la adquisicion de
informacién no divulgada por terceros que supieran, o que no supieran por negligencia
grave. que la adquisicion implicaba esas practicas. siempre que:

a) La informacion sea secreta, en el sentido de que, como conjunio o en la
configuracidn y composicion precisas de sus elementos, no sea conocida en genaeral ni
facilmente accesible a las personas integrantes de los circulos que normalmente
manejan el tipo de informacion de que se trate;

b) La informacion tenga un valor comercial por ser secreta; y

c) En las circuntancias dadas, la persona legalmente la tenga bajo control haya
adoptado medidas razonables para manteneria secreta.

3.- Si como condicidn 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 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 prasenten las personas cuando la
generacion de esos datos implique un esfuerzo considerable, excepto cuando la
publicacidén sea necesaria para proteger al publico a salvo que se adopten medidas
para garantizar la proteccion de los datos contra todo uso comercial desleal.

4.- Para otorgar la proteccion a que se refiere este articulo cada Parte podra exigir que
un secreto industrial conste en documentos, medios electrénicos o magnéticos, discos
opticos microfilmes, peliculas u otras instrumentos similares.

5.- Cada Parte no podra limitar la duracidon de !a proteccidn para los secretos
industriales o comerciales 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 que diluyan el valor de los secretos
industriales o comerciales.

TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA
REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA REPUBLICA DE VENEZUELA.
En la Ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, el dia 13 del mes de junio de

1994, se firmd el tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, ta
Republica de Colombia y ta-Republica de Venezuela.
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ElI mencionado tratado fue aprobado por la Camara de Senadores de H.
Congreso de la Unidn, el dia 13 de junio de 1994, publicado en el Diario Oficial de la

Federacion, el 16 de diciembre de 1994.
En las disposiciones iniciales se establece también, la regla general relativa a la

aplicacidon del tratado en los diferentes niveles de Gobierno de cada pais. Asimismo

que se emﬂlean en el tratado, a fin de asegurar uniformidad y congruencia en su

utilizacion.
Respecto a la materia de estudio que nos ocupa dicho tratado establece:

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

a) La informacidon sea secreta en el sentido de que como conjunto o en la
configuracion y composiciéon precisas de sus elementos, no sea conocida en general ni
faciimente accesible a las personas integrantes de los circulos que normalmente
manejen el tipo de informacion de que se trate:

b) La intormacion tenga un valor comercial efectivo o potencial por ser secreta; y

c) En las circunstancias dadas, la persona que legaimente la tenga bajo su control
haya adoptado medidas razonables para mantenerla secreta.

2.- La informacion de un secreto industrial necesariamente debera estar referida a la
naturaleza, caracteristicas o finalidades de los bienes, a los métodos o procesos de
produccion o a los medios o formas de distribucion o comercializacidn de bienes o
prestacion de servicios (art.18-17)

Respecto a la informacion no considera como secreto industrial en el respectivo
tratado esta regulado de la siguiente manera.
1.- No se considera como secreto industrial aquella informacion que sea del dominio
publico, la que resulte evidente para un técnico en la materia o la que deba ser
divulgada por disposicion legal o por orden judicial.
2.- No se entendera que entra al dominio publico o que es divulgada por disposicion
legal aquella informacidn que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona
que la posea, cuando la proporcione a efectos de obtener licencias, premiosos,
autorizaciones, registros o cualquiera otros actos de autoridad (art.18-18).

Es necesario que el soporte del secreto industrial consista o debe constar en
documentos. medios electronicos © magnéticos, discos opticos, microfilmes, peliculas u

®> Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, la Republica de Colombia y la
Repuablica de Venezuela, DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE 9 DE ENERO DE 1995 México,
1
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otros elementos similares para que pueda ser considerada como secreto industrial

(art.18-19).
Se reguld en este Tratado ias obligaciones del usuario de un secreto industrial

donde hace referencia en el art.18-21

1.- Quién guarde un secreto industrial podra transmitirlo © autorizar su uso aun tercero.
El usuario autorizado tendra la obligacion de no divulgar el secreto industrial 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
provision de ingenieria basica o de detalle, se podran establecer clausulas de
confidencialidad para proteger los sacretos industriales alli contenidos. Esas clausulas

precisaran los aspectos que se consideren como confidenciales.

3.- Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo cargo, puesto, desemperiio de
su profesion o relacion de negocios, tenga acceso a un secreto industrial sobre cuya
confidencialidad se e haya prevenido, debera abstenerse de usuario 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 legislacidn de cada parte.

Esta aplicacidn se da en parte en la proteccion de datos de bienes
farmaquimicos o agroquimicos.

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

2.- Para la aprobacidén de un bien y contar con esos datos, se entendera por un
periodo razonable un lapso no menor a cinco anos contados a partir de la fecha que i1a
parte haya concedido a la persona que produjo los datos, la aprobacion 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 disposicion, nada impedira que
una parte lleve a cabo procedimientos sumarios de aprobacién para esos bienes sobre
la base de estudios de bioequivalencia o biodisponibilidad.

TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y
LA REPUBLICA DE BOLIVIA
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el dia 10 de septiembre de 1994 se

En la Ciudad de Rio de Janeiro, Brasil,
firmo, el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Repubilica

de Bélivla. fue aprobado por la Camara de Senadores del H. Congreso de la Unidn, el
dia 16 de diciembre de 1994, segun Decreto publicado en el Diario Oficial de la

Federacion, el dia 28 de diciembre del propio afio.

¢
H

En materia de Propiedad Industrial, el tratado; incorpora avances legisiativos
mexicanos y compromete a las partes a cumplir con sus obligaciones internacionales
contraias en el marco del GATT y en otros foros multilaterales.
integrados y a variedades

H Las partes extenderan proteccién a circuitos
vegetales. Esto ultimo estimulara la innovacidn en el campo mexicano

Las disposiciones de este capitulo, aunadas a las de inversion y acceso a
mercados, completan un marco idéneo de incentivos, ya que proporcionan seguridad
juridica, alentaran la innovacion tecnologica y propiciaron el desarrollo de proyectos
modearnos, altamente competitivos con gran capacidad de generacion de empleos y

divisas y, con una perspectiva de bienestar a largo plazo
Respecto a los secretos industriales materia en la cual, se centra nuestro

analisis se regula de la siguiente manera;

Art. 16-37: Proteccion de los secretos industriales y de negocios.

1.- Cada Parte protegera los secretos y de negocios, entendidos éstos como aguellos
que incorporan informacién de aplicacion industrial © comercial! que guardaba con
caracter confidencial, permita a una persona obtener o mantener una ventaja
compelitiva 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 controi Ja informacion de manera contraria a las
tales como el incumplimiento de contratos, el abuso de

practicas leales de comercio
confianza, la instigacion a la infraccion y la adquisicion de informacidn no divulgada por
terceros que supieran. © que nNo supieran por negligencia grave, que la adquisicion
implicaba esas practicas, siempre que:
a) La informacion sea secreta en el sentido de que, como conjunto © en la
configuracion y composicion 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 informacion de que se trate.

b) La informacion tenga un valor comercial efectivo o potencial por ser secreta; y

% Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y fa Republica de Bolivia: DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACION DE17 DE ENERO DE1995, Mexico 1995
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c¢) En las circunstancias dadas la persona que legaimente la tenga bajo control haya
adoptado medidas razonables para mantenerla secreta.

3.- Para otorgar la proteccion a que se refiere este articulo, cada, Parte exigira que un
secreto industrial y de negocios conste en documentos, medios electronicos o
magnéeticos, discos opticos, microfiimes, peliculas u otros instrumentos similares.

4.- Ninguna Parte podra limitar la duracién de la proteccion para los secretos
industriales y de negocios, en tanto existan las condiciones decritas en los literales a).

b) y ¢) del parrafo 2.

5.- Ninguna Parte desalentara ni impedir el licenciamiento voluntario de secretos
industriales y de negocios imponiendo condiciones excesivas o discriminatorias a esas
licencia, o condiciones que diluyan el valor d los secretos industriales y de negocios.

En la proteccion de datos de bienes farmoquimicos o agroquimicos

1.- Si como condicidon para aprobar la comercializacidon de bienes farmoquimicos o de
bienes agroquimicos que uitlicen nuevos componentes quimicos una Parte exige la
presentacion de datos sobre experimentos o de otro tipo que no se haya publicado y
que sean necesarios para determinar su seguridad y eficacia, esa parte protegera los
datos referidos. simpre que su generacion implique un esfuerzo considerable, salvo
cuando la publicacidn 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 de los datos mencionados en el parrafo 1 que le sean
presentados después de la entrada en vigor de este tratado. que ninguna persona
distinta a la que los haya presentado pueda, sin autorizacidon de esta Gltima, contar con
esos datos en apoyo a una solicitud para la aprobacién de un bien durante un periddo
razonable después de su presentacion. Para este fin por periodo razonable se
entendera normalmente un lapso Nno menor a cinco afos contados a partir de la fecha
en que la Parte haya concedido a la persona que produjo ios datos, la aprobacidon para
poner en el mercado su aren, tomando en cuenta la naturaleza de los datos y los
esfuerzos y gastos de la persona para generarios. Sujeto a esta disposicion, nada
impedira que una Parte lleve acabo procedimientos sumarios de aprobacion para esos
bienes sobre la base de estudios de bioeuivalencia o biodisponibilidad.
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CAPITULO TERCERO

EL SECRETO INDUSTRIAL EN LA LEY DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

1.- TERMINOLOGIA

Al hacer el estudio sobre el secreto industrial, hablaremos sobre la
terminologia empleada, en diversas partes del mundo, la cual no ha habido uniformidad
en darle una sola determinacion.

“Algunos autores o identifican con el término Know-How, al efecto mas
adelante sefalaremos las diferencias con el secreto industrial, por el momenio
anicamente podemos decir que, es un vocablo inglés cuya traduccion mas descriptiva es
la de "Como hacer las cosas”. *°

QOtraos autores le dan las siguientes denominaciones, como adelantos
tecnolégicos patentables o no.

Por otra parte, lo identifican como informacion secreta. Asimismo como
procedimientos de fabricacion.

También, como conocimientos relativos del uso o aplicacidn de técnicas
industriales.

De igual manera. como procedimientos practicos. Algunos como
conocimientos técnicos no patentables, otros como cooperacion técnica.

También como métodos técnicos, saber hacer, secretos de fabrica y
finalmente, como practicos manuales. Se conciluye que, es mas practico y menos técnico
hablar de secreto industrial, en lugar de darie otra denominacion de las citadas con
anterioridad, pues resulta evidente, que nos referimos al derecho de la Propiedad

Industrial.

#* Rondon de Sanso, Hildergard; CONTRIBUCION AL ESTUDIO KNOW-HOW En 'Revlsla Mexl:ana dela
Propiedad Industrial y Astistica™, México, D.F. Enero-Di 1-22 p.34
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2.- CONCEPTO DE SECRETO INDUSTRIAL

La palabra secreto proviene del latin secreturmn, que quiere decir, oculto,
ignorado,”escondido, reservado.

Por otra parte, el diccionario de la lengua espariola, dafine el secreto como
“ lo que cuidadosamente se tiene reservado y oculto. Reserva, sigilo. Conocimiento que
exclusivamente alguno posee de la virtud o propiedad de una cosa o de algun
i » jgnorado o escondido de la

procedimiento util en alguna ciencia, arte u oficio. Oculto,
vista o del conocimiento de los demas. callado, reservado .

Secernere hace alusion a una separacnon es decir, a

Etimoidgicamente, *
una cosa aislada. y rodeada de obstaculos para impedir que sea conocida.

El secreto implica la reserva en que socialmente se hallan determinados
hechas, actos o sucesos que afectan a la intimidad privada o negocial de los seres
humanos o de los entes colectivos, en tanto el orden juridico impone a aquellas personas
que por razones especiales los han conocido, el deber de raspetar el mencionado estado

de reserva.
es una nocidn, prejuridica

“ secreto,
“ es un estado de

Para Gomez Segade el
asenciaimente idéntica en todos los paises *, asimismo, agrega que,
hecho o situacion factica consistente en que una persona © personas tiene un
determinado conocimianto sobre la existencia de cosas, procedimientos, hechos, etc., y
desea conservar en exclusiva ese conocimiento frente a otras personas.

Al respecto Carnelutti sefnala que, es "una posicion favorable que permite
el mejor disfrute de un bien, en cuanto asegura la forma en que el goce se realiza; el
secreto por ejemplo no es una riqueza sino un Modo de gozar la riqueza. Ahora bien es
un interés de primer orden que el derecho proteje. transformandolo en Derecho”. s

Para Pataille J. nos dice que el secreto industrial o de fabrica, es “ todo
que un industrial utiliza en secreto para obtener un producto o un

modo de fabricacion
% DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPANOLA, Real Academia Espafiola, Madrid, Espafia, Tomo Vi 1985,

. 2029-2030.
g’ Jimenez Huerta, Mariano: DERECHO PENAL MEXICANCO: Tomo It 2* Edicidn, Editorial Porrda, México

D.F. 1974 p. 193
% DICCIONARIO JURIDICO ME\'{CANO; Instituto de Investigaciones Juridicas, Edttorial Porria,

México D.F. 1990 Tomo Il p.257
® Gomez Segade, José Antonio; “EL SECRETO INDUSTRIAL (know-How), Efitorial Tecnes Madrid, Espaia

1974.p37 44 y 45,
% Ronddn de Sansé: Op. Git. p. 357
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sciones ias

lo que se puede lograr de las pr

resultado ventajoso., E£s
adoptadas en mira para un mejor emplec de un aparato © de un procedimiento

patentado”.
Garcon N. dice que el Secreto Industrial, lo constituye ~ Un procedimiento

patentable ¢ no, que no es conocido sino por pocos industriales y cuyo conocimiento
ocultan a sus concurrentes. O bien, 1o conforman, un procedimiento de fabricacion que
no siendo utilizado por todos tienen un valor comercial

El secreto de fabrica comprende asi una suerte de ingenigsidad creadora
an la industria, pudiendo o no ser patentable, desde el momento que ello tiene caracter

sacrato.
es necesario atender no solamente ¢! modo de

Corrodi H. seiiala que, *
fabricacién de un producto, sino generalmente toda cosa y todo hecho importante para el
ejarcicio de la profesion gue el establecimiento ueneﬁnmeres en ocultar y que le perienacea

como una particularidad, como una individuatidad ™.
es el * modo de fabnoaclon

Thaller E., nos dice que el secreto industrial,
que un industrial emplea en secreto para obtener un producto © un raesultado

Por su parte, el Doctor Ledesma C. Julio, expresa que “los secretos de
fabrica aplicase tanto a los conocimientos tecnoldgicos patentables como a (os no

patentables”.
De modo que el secreto, recae sobre un conocimienta tecnoldgico aungue

no sea patentable o que a un siéndolo. no haya sido todavia patentado, pues de lo
contrario, dejaria de ser secrato por perdida de su novedad debido a la publicidad

recibida para su patentamiento.
Por otra parte en la Enciclopedia Juridica Omeba, se dice que el secreto
de fabrica lo constituye “un conocimiento tecnologico de caracter especial no revelado

®' pataille, J. Citado en ta ENCICLOPEDIA JURIDICA OMERA,_Anales de ia Propiedad industeial, artistica y
N

literaria, Después 1855. p. 56 y 96.
® Garcon N, citado en fa ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, Cédige Penal Anotado Francia Industrial,

wx

51

®  Corrodi, H. Citado en Ia g cict OPED)A JURIDICA OMEBA, Die stafrechiliche Bekamptung
\ Rechte und dem Varentwwife Zulinem Schweizerischen

Stra!gzsetzbuch Zurich, 1908 p 108
Thaller E. TRATADO ELEMENTAL DEL DERECHOQ COMERCIAL; Francia Paris. 1904, N° 112, p. 216
ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, Tomo XXV, Editorial: Dnskill . A ; Buenos Aires, Argentina 1986, p.

»s
1
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por un titular y relativo a la aplicacion de la técnica industrial © a una suerte de
procedimiento de fabricacién adoptado como propio por el fabricante”, *® .

Para Pérez Miranda Ratael, el secreto industrial, son inventos que rednen
todos los requisitos para obtener una patente. respecto de las cuales el titular ha optado

por mantenerios ‘en "secreto”.

Asimismo, agrega que el objeto del secreto a estudio * es una innovacion
tecnoloégica, lo que pretende es evitar los objetivos de difusién y generalizacion de tales

invenciones”:
- : Alessandro Bilanch, sefiala al respecto, son “aquellos conacimientos
técnicos con respecto a los cuales se han tomado precauciones razonablgs para que

ninguna persona no autorizada pueda tomar conocimientos de los mismos'

Por su parte, e! Licenciado Horacio Range! Ortiz, al respecto precisa “son
los secretos relacionados con el sector técnico industrial de la empresa”. '

Por sector técnico industrial de la empresa, se entiende cualquier actividad
unida a la produccion de bienes o servicios para el mercado, agrega que, el término
produccion no ha de entenderse en sentido restringido como equivalente de fabricacion;
por el contrario, abarca otros sectores, como la reparacién, mantenimiento, etc.

Por su parte, Hildegard Rondén de Sanso. al respeclo precisa, secreto
industrial es e! “conjunto de conocimientos tecnologicos no patentados, destinadas al
desarrollo de una actividad valorable econémicamente, de las c‘téalas disponga un sujeto

con caracter secreto o no y que se susceptible de transmision”™.
nos dice que. es un método o medio especial de

Celso Delmanto,
fabricacion patentable o no, que es mantenido en secreto.

% op.cit; p. 216,
®? pérez Miranda Rafael; LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE
MEXICO DE 1991, i REGIMEN JURIDICO DEL SECRETQ INDUSTRIAL, en "Revista del Derecho Privado
abril 1992, Madrid, Espana p. 306

% REGIMEN JURIDICO DEL SECRETO INDUSTRIAL (Know-How) en México, En “Revista del Derecho
Industrial afo 4 N° 12, septiembre-diciembre, 1982. Buenos Ajres Argentina p. 574

®® Bianchi Alessandro, REFLEXIONES PRELIMINARES SOBRE CONTRATOS DE KNOW-HOW; “Revista

del Derecho Industrial®, Buenos Aires, Argentina. 1979 N°3 p.7

% Rangel Ortiz, Horaclo SECRETQS WDUSTRIALES (CONFERENCIAS DEL 17 DE JULIO DE 1991),
Meéxico. D.F.. 1991, p.

'*' Ronddn de Sanso. Hxldegard tbidem, p.341

%2 Helmanto Celso: DELITOS DE CONCURRENCIA DESLEAL: Ediciones de Palma, Buenos Aires

Argentina, 1976 p. 183
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Al respecto José Antonio Gomez Sagade, sefiala que la doctrina alemana,
dice que, es “cualquier cosa que se encuentra en relacion con una empresa. que no ha
sido divulgada y que, segun la voluntad del titular de la empresa debe mantenerse
secreto”. Por otra parte, la doctrina francesa dice que, es “todo medio de fabricacion que
ofrece un interés practico o comercial y que puesto en uso en una industria se mantiene
oculto a los competidores”

El citado autor sefiala que, el secreto industrial, es “ todo conocimiento
reservado sobre ideas productos o procedimientos mdusmales que el empresario. por su
valor competitivo para la empresa desea mantener oculto .

Finalmente, la Ley de la Propiedad Industrial nos da el concepto lagal a
estudio en e! articulo 82 (antes de ia ultima reforma.

ARTICULO 82 LPL.- "Se considera secreto industrial a toda informacién de
aplicacion industrial que guarde una persona fisica o moral con caracter
confidencial, que la significa obtener o mantener una ventaja competitiva,
o econdmica frenile a terceros en lar i ion de actividades econdmicos
y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas sufmemes
para preservar su confidenciabilidad y el acceso restringido a la misma”.

Par su parte, la actual Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad
industrial, en articulo 82, (reformado). sehala:

ARTICULO 82.-" Se considera secreto industrial a toda informacion de
aplicacion industrial o comercial que guarde una persona fisica o moral
con caracter confidencial, que le signifique obtener o mantener una
ventaja competitiva o economica frente a terceras en la realizacion de
actividades econdmicas y raspecto de la cual haya adoptado los medios o
sistemas suficientes para preservar su confidenciabilidad y el acceso
restringido a ta misma .

De la descripcion de los articulos de referencia, se advierte que la citada
Ley de la Propiedad Industrial, hace extensiva la Proteccidon (de manera expresa), no
solo al secreto en comento (industrial), ahora también, protege al secreto comercial,

193 jaime Olivera, Harri: £l Contrato de Transferencia de Te:nalogla {Know-How), En “REVISTA DE
DERECHO PRIVADO", Caracas -Venezusla, Enero-Diciembre. Afia 6. N° Unico, 1989, p. B7.

4 Gamez Segade, José Antonio, Op. Cit., p.66
°% LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, México, D.F., 1991.
articulo 82.

éxi 1994, articulo 82.

1% | EY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, México, D.F.,
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Por otra parte. consideramos que en el articulo en comento, . parrafo
segundo ultimo parte ya se protegia el secreto comercial, pero no se hacia de manera
expresa en el primer parrafo, como se puede advertir en el citado articulo.

Ahora bién, para cofroborar lo anterior, ptasmaremos el parrafo segundo
del articulo.a estudio, pues la Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad industrial y
la Ley de la Propiedad Industrial, son coincidentes al estipular.

“La informacion de un secreto industrial necesariamente debera estar
referida a la naturaleza, caracteristicas o finalidades de los productos; a los métodos o
procesos de produccion, o a los medios o formas de distribucién o comercializacion de
productos o prestacion de servicios”.

De todo lo anterior se concluye que, el secreto industrial es un conjunto de
informaciones necesarias para la produccion industrial, y que; su autor desea guardar en
secreto, para uso personal o transferirlas confidencialmente a un tercero o combinar los

dos métodos.

No es obstaculo, para arribar a la anterior determinacion el hecho de que.
se le considere, como un conjunto de informacidon necesarias para la produccion
industrial, dado que, ase conjunto de informacion es un conocimiento industrial que
permite obtener determinada calidad. productividad con menores costos, en la empresa y
dar a sus productos caracteristicas especiales.

Maxime que, su creador opte por mantenerio en secreto, ya sea para su
uso personal o para transferirio a un tercero o combinar astos dos métodos.

De ahi que, la empresa guarde el secreto Industrial, que le permite
competir con ventaja en el mercado.

- DIFERENCIAS CON OTROS SECRETOS

A)SECRETO COMERCIAL

Son los secretos técnicos, que pueden ser objeto de transacciones
mercantiles y susceptibles de apreciacidn pecuniaria.

97 pérez Miranda, Rafael: REGIMEN JURIDICO DEL SECRETO INDUSTRIAL (Know-How); Ibid. p. 581
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Por otra parte, se dice que, son “ Todos aquelios datos especiales
concurrentes al ambito de los negocios en general, ‘que deben ser. mantenidas en
reserva so pena de causar un perjuicio '° . e
- Para Ledesma son, aquellos que recaen sobre la organizacion financiera
de todo establecimiento, tanto industrial como comercial, asimismo,. agrega que, se
diferencian con el secreto, industrial en que, los secretos comerciales no tienen relacion

con el proceso productivo.
se utiliza para

Guillermo Cabanellas de las Cuevas, sefiala que,
comprender a “ todo tipo de informacién existente en el ambito de una empresa, y que

ésta mantiene en secreto

No podemos estar de acuerdo con Cabanellas de las Cuevas Guillermo,
dado que, hemos concluido qua, el secreto industrial es, un conjunto de informaciones

necesarias para la produccion industrial; y que. su autor desea guardar en secreto sea
sea para transferirfas confidencialmente a un tercero o combinar

para su uso personal
los dos métodos.
Asi, Horacio Rangel Ortiz, sehala que son aquelios que " se relacionan

con el sector puramente comercial de la empresa *
Agrega que, el secreto industrial y comercial.coinciden en que. ambos
poseen un valor intrinseco y por tanto representan un bien que puede ser objeto de

negocios juridicos.
La diferencia consiste, en que, este secreto no se aplica en el secreto
industrial, ya que, no tiene relacidn con los procesos de produccién de una empresa, con

menores costos.
como sector

Debe considerarse lo anterior (proceso de produccion),
técnico industrial, como lo sostiene Horacio Rangel Ortiz y no como equivalenie de
fabricacion.

19 Helmanto, Celso: Op. cit; p.205

b ENCICLOPED!AJURIDICA OMEBA, Ibid., p. 216

"9 Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: REGIMEN JURIDICO DE LOS CONOCIMIENTOS TECN'COS
S.R Aires, Argentina, 1985, p. 63

Know-How y SECRETOS INDUSTRIALES, F

T Rangel Ortiz, Horacio, Op.cit p.75
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B) SECRETO CIENTIFICO

. * Son los hallazgos de la c:encla pura, de caracter tedrico,
mdependlenlemente de las aplicaciones practicas

Ledesma, dice que se diferencian de los secretos mdustriales en que,
astos “ son los hallazgos o las creaciones derivadas de la ciencia pura .

Se diferencian no por el objeto, por que ambos pueden estar integrados
tanto por descubrimientos como por inventos, sino por su inconfundible condicidn

cientifica.

C) SECRETO PROFESIONAL

Son los que comprenden la informacidén adquirida en el ejercicio de
determinadas actividades, y cuya tutela, protege la actuacion integrante de esas
profesiones, asi como los interesés de quien deben recurrir, a sus servicios, poniendo a
disposicién de las personas que los prestaran. informaciones que hacen a la esfera
intima o a interesés comerciales. ''*

Por otra parte, Maggiore, Giuseppe., dice que, “ consiste en revelar sin
justa causa o en emplear un provecho propio © ajeno un secreto del que uno se ha
impuesto por razones del propio estado o cargo, o de la propia profesidn o arte, si de ese
hecho puede derivarse algun perjuicio *. '*®

Se coloca en el campo de la actividad personal mas que en la actividad
economica. Tiende a impedir un perjuicio en la persona humana.

CH) OTROS TIPOS DE SECRETOS

a) Secretos Epistolares, Telegraficos y Telefénicos

Guillarmo Cabanellas, nos dice que son aquellos * consistentes en el
contenido de las cartas, telegramas u otras formas de correspondencia no destinada a

publicacion ~

2 Maggiore, Giuseppe: DERECHO PENAL, PARTE ESPECIAL IV, Editorial Themis, Bogota, Colombia;
1989, p.518

3 ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, Ibidem., p. 216

'Y Cabanellas de las Cuevas, Gulllermo. Idem., p.57

'S mMaggiore Giusseppe; Op. Cit., p. §1

1'® cabanellas de las Cuevas. Gulllermo Op cit; p.57
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b) Secretos Politicos o Militares

Por otra parte, Guillermo Cabanellas de las Cuevas nos dice que, * los

secretos politicos o militares son lo que, conciernen ala seguridad a los medios de.

defensa o a las relaciones exteriores de la Nacién *

€) Secreto Sacramental

Ahora bien, se habla del secreto sacramental, se dice que “el sigilio
sacramental es inviolable: guardase, pues, muy bien el confesor de descubrir en lo mas
minimo al pecador ni de palabra. ni por algin signo, ni de cualquier otro modo, y por

ninguna causa“.

También * estan obligados a guardar el sigilo sacramental el intérprete y
t°‘,’35 aquelios a quienes de un modo o de otro hubiese llegado la noticia de la confesion

La diferencia de estos conceptos con el secreto industrial consiste, en que
los primeros se colocan en el campo de la actividad personal, tienden a impedir un
perjuicio en la persona humana, mas sin embargo, el secreto industrial se coloca en el
campo de la actividad economica, dado que, s un conocimiento industrial que permite
obtener determinada calidad, productividad con menores costos en la empresa y dar a
sus productos caracteristicas especiales.

4. DIFERENCIAS DEL SECRETO INDUSTRIAL CON EL KNOW-HOW

Ahora bién, nos toca dar sus diferencias que existen entre el secreto
industrial y la figura denominada Know-How, pero antes de esto sefialaremos en que

cosiste.

La expresiéon Know -How, es de origen norteamericano, no es menos
cierto que, proviene de la unién de dos palabras del idioma inglés “To Know” = saber y

11 Cabanellas de las Cuevas, Guillerma, Op. Cit: p.57
"‘: Canon; Citado por Maggiore, Giusseppe, Ibidem. p. 514
Citado en Islas Magaltanes, Olga: DELITO DE REVELACION DEL SECRETO, México, D.F. 1962, p. 6

88

§
H
i
|
H
;
i
i
i




“ saber hacer ", con lo que lleva imp"::ziéa

“How" = como. Literalmente significa. entonces,
la idea de como Hevar a la practica una idea determinada, de como saber hacer algo.

es el saber técnico practico capazzde llevar a
1

En conclusion sefiala que, *
efecto de la mejor manera econotmicamete competitiva, una idea industrial *.

) Farina M. Juan, dice que, significa penc:a técnica y habilidad practica
necesarla para ejecutar facil y eficienternente una operacion destinada a producir blenes

© servicios.

El Know-How, “ indica algo esencialmente diferente a la informacion
secreta y confidencial. Indica la forma en que un hombre experio localiza su tarea y es
una expresidn de su habilidad y experiencia individuat. '**

“El origen conceptual del Know-How, reside en la
informaciones adicionales, en principic secundarias en la concesién de licencias como
otorgamiento de permisos para la autorizacién de invenciones protegidas *. **

transmisién de

De esta dltima idea se advierte que, este vocablo se utiliza para transferir
o adquirnir unicamente la tecnologia de alli que, se diera el nombre de Know-How, a los
contratos de transferencia de tecnologia.

Ahora bien, las diferencias entre el secreto industrial y el Know-How son las siguientes:

1.-El secreto industrial tiene caracter absoluto, pues es poseido por una sola empresa.
en cambio el Know-How puede ser poseido por varias empresas.

2.-El secreto industrial tiene un caracter estatico, frente al caracter dinamico del Know-

How.
3.-El secreto industrial se materializa en algo concreto y el Know-How es conocimiento

que se transmite con instrucciones y experiencias practicas

126 Aracama Zorraquin, Ernesto: En torno al concepto y definicién del Know How Técnico: EN REVISTA
MEXICANA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y ARTISTICA, N° 15-16, Enero-Diciembre, México D.F., 1970 p.
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27 Ibidem. p. 96

2= M. Farina, Juan: Transferencia de Tecnologia; DERECHOS INTELECTUALES, Editorial Astrea, de
1991; Coleccién auspiciada por ASIPI, Asaciacion

Alfredo Ricardo de Palma, Buenos Aires. Argentina,

internacional de la Propiedad Industrial; p. 252
123" Stevenson Jordan and Harrisan Vs. MacDonald and Evans, R.P.C.

Cuevas, Guiiermo, Op. Cit, p. 27
124 Tiedemann, Kiaus: Naturaleza Juridica y Significado Penal det Know How Técnico, en REVISTA DEL
DERECHO INDUSTRIAL, Afio 4, N® 11 Mayo-Agosto, Buenos Aires, Argentina, 1987, p. 361

1951, citado en Cabanellas de las
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4.-El Know-How es un concepto mas amplio, por que ademas comprende conocimientos
técnicos no secretos. '**

De lo anteriormente expuesto se concluye que, la diferencia consiste en
que, debe rechazarse por completo, el utilizar el término del Know-How a los secretos
industriales, en vista de que, el calificativo restringe el ambito de su actuacion. pues el
caracter secreto del conocimiento es una condicion de Know-How pero no en elemento
esencial de este; habida cuenta que, el secreto industrial sirve para obtener mejor
productividad con menores gastos maxime que, la confidencialidad es un elemento

esencial del secreto industrial.
Por otra parte, se concluye que todo Know-How es un secreto industrial,

pero no todo secreto industrial es un Know-How.
5. NATURALEZA JURIDICA DEL SECRETO INDUSTRIAL

El secreto industrial, concebido como un derecho exclusivo del industrial
que lo aplica, al estar apoyado no solo por la doctrina jurisprudencial y autoral, sino
también por normas de derecho comun da lugar sin duda a que se trate de esclarecer

cual es el fundamento juridico de su proteccién.
Sobre el particular, se habla de diversas teorias entre ellas estan las que a

continuacion haremos referencia:

A) TEORIA DEL DERECHO “ EX-CONTRACTO “

Esta tecoria parte del hecho de que ia violacién del secreto es por las
personas que se encuentran bajo dependencia, por lo que se estima que existe un
atentado al contrato que rige sus relaciones profesionales,

“ Pues segln este criterio dicho convenio contiene tacitamente la

obligacién de fidelidad lo Que se consideraria transgredido al faltar el subordinado a sus
deberes de defender y favorecer los intereses del principal. ¥®

En nuestro sistema juridico mexicano la Ley Federal del Trabajo, adopta

esta teoria en los siguientes articulos:

23 Gémez Segade, José Antonio, Op. Cit; p. 159 a la 164~
™ ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, Ibidem, p. 217
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En el titulo cuarto, bajo el espigrafe “ Derecho y Obligaciones de lo
Trabajadores y Patrones *, Capitule 1, rubro: * Obligaciones de los trabajadores *
precepto numero 134, fraccién Xlili, establece:

’ “ Son obligaciones de los trabajadores: Guardar escrupulosamente los
secretos técnicos, comerciales y de fabricacion de los productos a cuya elaboracion
concurran directa o inderectamente, o de los cuales tengan conocimiento por razén del
trabajo que desempeifien, asi como de los asuntos administrativos reservados, cuya

divulgacion puede causar perjuicio a la empresa“.’®"

No es pertinente hablar de una obligacion por parte del trabajador sino de
un deber, habido cuenta que, al desobedecerlo comete un hecho ilicito, entonces es ahi
donde surge la obligacion, es menester, hablar de un deber de fidelidad.

Asimismo, en ia ley citada, en el titulo segundo, bajo el rubro: “Relaciones
individuales de trabajo”, capitulo IV, epigrafe: * Rescision de las relaciones de trabajo *,

numeral 47, fraccion X, reza:

* Son causas de rescision de la relacion de trabajo, sin responsabiiidad
para el patron: Revelar el trabajador los secretos de!gbrlcaclén o dar a conocer asuntos

de cardcter reservado, con perjuicio de la empresa”.

En este articulo se habla ya de la conducta antijuridica del trabajador al
desobedecer el deber de fidelidad y, por otra parte, de la sancién a que se hace acredor

(rescisiéon de contrato).

La apilicacion de esta teoria es muy restringida, pues sdélo se limita a una

relacién de tipo laboral.

B) TEORIA DEL DERECHO DE LA PERSONALIDAD

Ahora bien, Ramella Agustin, nos dice que, el objeto de la proteccion de
los secretos privados consiste en el bien juridico de la propia personalidad. en el derecho
individual indisolublemente coligado al autor del secreto en contraposicion a los derechos
patrimoniales y de la familia, los cuales presuponen, como su objeto, cosas del mundo
externo, si son derechos patrimoniales, y otras personas, que no sean el titular, sino son
derechos de familia. Ademas de los derechos reales o patrimoniales y de los derechos
de la familia, existe la clase de derechos individuales que confieren al titular un dominio
sobre una parte de la esfera de su propia personalidad aun en sus manifestaciones
extariores. Tratese de derechos desarrollados a partir del derecho general de la

37 LEY FEDERAL DEL TRABAJO
'2® | EY FEDERAL DEL TRABAJO
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personalidad y que son emanaciones directas de ésta. La esfera de la personalidad es
en si. una; sin embargo. los bienes inmateriales que nacen de esa esfera son multiples. y
son diversos los medios de su proteccion, de conformidad con los variados aspectos en
que aquélios se presentan. Se comprenden, por ejemplo, entre tales clases de bienes, el

darecho a la salud. a la libertad, al honor, etc.

’ Este autor ve en el secreto de fabrica un derecho de la personalidad o de
la individualidad de su autor. Alega que quien divuiga un secreto atenta a la posicion
personal del fabricante, comprometiendo el renombre de su industria y productos, pues
ataca sus cualidades personales que constituyen uno de los principales factores de éxito

en los negocios.

Por otra parte, sefiala que es un derecho que se contrapone a los
patrimoniales y de familia, los cuales presuponen como su objeto, cosas del mundo

externo.

Ademas estima que confieren a su titular un dominio sobre la
personalidad, ya que la esfera que comprende la personalidad es en si una, pero los
bienes personales que de ella brotan son mualtiples y diferentes, por ejemplo entre los
derechos individuales o de la personalidad figuran entre otros, el derecho a Ia libertad, al
honor, el nombre, a la imagen, a la razén social: el derecho a la intangibilidad de la
propia esfera secreta, en el sentido de que sus pensamientos, manifestaciones o actos
quedan cerrados a la investigacién y conocimiento ajeno.

Este Gltimo derecho se lo atribuye al derecho moral del autor sobre su
obra, pues nadie puede constredirio a publicarlo, por que de otro modo seria atentar
contra la esfera privada del creador, ya que €l es el Unico que puede optar por su

publicacién o mantenerla en secreto.

En el ambito nacional, el profesor emérito de nuestra maxima casa de
estudios, Licenciado Ernesto Gutiérrez y Gonzalez sehala al respecto que el secreto en
sentido amplio es parte del derecho de la personalidad.

El objeto de este derecho de la personalidad. como lo concluye el citado
profesor lo * son los bienes constituidos por determinadas proyecciones, fisicas o
psiquicas del ser humano relativas a su integridad fisica y mental, que las atribuye para
si o para_aligunos sujetos de Derecho, y que son individualizados por el ordenarmiento

juridico. '

' Ramella, Agustin: TRATADO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Madrid. Espafa, 1913, Tomo I, N°® 360,
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En virtud de que, forma parte del patrimonio maxime que, como lo sefiala
esta “ palabra derivada del término latino Patrimonium *.

Que significa, " Hacienda que una persona ha heredado de sus
ascendientes, o bien, blenes propios que se adquieren por cualquier titulo *

Asimismo, pammonlo se identifica con el vocablo riqueza palabra que por
su pana rsrere abundancia de bienes “. y * bien o bienes significa utilidad * ¥

No puede desprenderse de su origen semantico lo “ pecuniario * como
entendido esencial de! pa!rlmonlo pues en efecto y como se puede leer, ahi para nada
se menciona lo pecuniario.

Asi concluye que, el patrimonio * es el conjunto de bienes pecuniarios y
morales, og!igaciones y derechos de una persona, que constituyen una universalidad de
derecho ”

En efecto, como el referido profesor sehala, el patrimonio no se integra
solo del aspecto pecuniario, sino que también del moral o derechos de la personalidad,
por que, si bien es cierto, que de) origen semantico del contenido esencial del patrimonio,
no se advierte 1o pecuniario; de qué la adopcion de esta tedrica a estudio.

Adopta también esta teoria, el Doctor Jorge Mario Magallén Ibarra, en su
obra " Instituciones de Derecho Civil *

Ahora bien, como sefialaremos en lineas precedentes que el secreto en
sentido amplio es parte del derecho de la personalidad. se concluye que el secreto
industrial, es parte del referido derecho de la personalidad, como bien juridicamente
protegido por la ley.en consecuencia, forma parte at patrimonio ( pecuniario y moral o
derechos de la personalidad ), como lo sefiala el Licenciado Ernesto Gutiérrez y
Gonzéalez.

C) TEORIA DEL DERECHO INMATERIAL

Para esta teoria los secretos industriales, son incompletos e imperfectos,
no obstante que !a novedad existe, pero el elemento de la apropiacidn no, ya que no se
puede reclamar un derecho erga-omnes, es decir, oponible a todos, dado que si el titular

B DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPANOLA, Ibidem., p. 990.
Citado en Gutierrez y Gonzalez, Ernesto; p. 361.

Gutierrez y Gonzalez, Ernesto; op.cit. p 26

Gutierrez y Gonzalez, Emesto; op.cit. p 46
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del secreto industrial cede sus derechos a un tercero, carece de toda accion para impedir
que otra persona demande la solicitud de patente antes que él para dicho secreto.

En conclusion para esta teoria la falta de publicidad del referido secreto
industrial carece de un derecho exclusivo.

La exclusividad de que carece la figura a estudio, no es absoluta como se
pretende, en virtud de que el propietario del secreto industrial, lo puede vender, ceder,
celebrar un contrato de licencia e inclusive la posibilidad de defenderse de determinados
ataques, calificdndolos como actos ilicitos (el resarcimientos de dafios y perjuicios).

No podemos aceptar esta teoria, en virtud de que si el secreto industrial se
hace extensivo al publico, pierde una de sus caracteristicas esenciales que es la

confidencialidad.

CH) TEORIA DEL DERECHO A LA CLIENTELA

Esta doctrina funda el contenido del derecho (sobre los secretos de
fabrica) en que la explotaciéon esclusiva del secreto tiende a asegurar la clientela.

Se trata para ella de un derecho dinamico y no estatico que emana de la
fortuna en formacién y no de la fortuna adquirida.

Incluye este derecho de la clientela como una tercera clase de derachos
patrimoniales ademas de los derechos reales y personales.

Su nota distintiva esta determinada por el régimen de valores que esta
dado en funcién de la clientela, es decir constituye un valor, o sea un bien en el sentido

juridico de la palabra.

Por eso todo acto perturbador del secreto produce segln esta teoria, un
perfjuicio en la potencia econdmica de su titular con la pérdida del fruto de su actividad.

E) TEORIA DEL DERECHO DE LA PROPIEDAD

Esta teoria es la mas aceptada, en efecto, la proteccion de la propiedad
del secreto, toma una forma algo distinta que la de la propiedad comun, ain cuando es
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la misma ldea que intervlene desde que la proteccion tanto en una como en otra, se
inclina al goce exclusivo del bien. ’

El poder absoluto ejercido, en los secretos industriales, lo constituye el

e;en:lclo de su titular sobre el objeto, es decir, el resultado materia!l de su creacién
maxime que. lo puede vender, ceder, celebrar un contrato de licencia e inclusive la
posibilidad de defenderse de determinados ataques, calificandolos como actos ilicitos (el

resorcimiento de dafos y pearjuicios).

De las teorias analizadas con antelacion, se advierte que ésta es la mas
aceptada, asimismo, pensamos que guarda relacion con la teoria del derecho de la
personalidad; pues el secreto industrial, es parte de los citados derechos (de la
personalidad y propiedad). y que, como bien juridicamente protegido por la ley, es parte
del patrimonic (pecuniario y moral o derecho de la personalidad), como lo sefala e!
Licenciado Ernesto Gutiérrez y Gonzalez ,habida cuenta que, el fundamento esta en la
relacion juridica existente entre el titular y el bien, que debe enfocarse en su contenido y

en la tutela que la ley otorga.

Asimismo, José Antonio Gomez Segade. expresa que algunos autores han
negado al secreto el caracter de bien en sentido técnico juridico, sefialando que se trata
de una simple situacidn de hecho, pero quienes piensan de este modo olvidan que el
secreto industrial posee las caracteristicas del bien juridico.

Pues, como lo seRalamos en lineas anteriores el secreto industrial, esta
considerado como una situacién de hecho, pero como bien juridico se convierte en una
situacion no solo de hecho sino también de derecho, por que, la ley le otorga proteccion
juridica.

En conclusidbn el régimen juridico del secreto industrial constituye un
sistema normativo complejo, que reconoce diversos derechos en funcidn de la hipotesis
en que se encuentre como por ejemplo, contractual, laboral, entre otros.

6. CONDICIONES LEGALES PARA LA PROTECCION
DE LOS SECRETOS INDUSTRIALES

Podemos dividir en dos las condiciones para la proteccidon del secreto
industrial; de fondo y de forma.

3% ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA Op. Cit., p. 219
1% Gomez segade, Antonio. Op. Cit., p. 159 a la 164
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A) REQUISITOS DE FONDO

L.os primeros son semejantes a las de la patente (novedad, altura
wnventiva, actividad_ industrial) a excepcién de que hemos agregado unoc mas que
consiste en la confidencialidad. asi que consideramos que son, sine qua non, es decir,

que sin ellos el secreto en comento no existiria.

a) Novedad
| La novedad consiste en una, la creacion de un nueveo ente. Este primer
requsito, es fundamental de secreto de fabrica.

la revelacién de la inventiva o del

La patente de invenciéon protege
ia reserva o la guarda

descubrimianto, la tutela del secreto ampara. en cambio,
confidencial de su objeto.

Por eso el derecho del titular de un derecho sdlo subsiste cuando el
campo tecnologico dominado por el secreto no ha sido ocupado con anterioridad por otro
© cuando no se encuentra ya poseido por todos.

Existe por eso novedad cuando el secreto lo constituye un nuevo ente o
un nuevo conacimiento tecnoldgico dotado de valor industrial.

Deben mantenerse en reserva ciertos aspectos del secreto para que el
derecho privativo sobre este no se pierda.

El secreto de fabrica subsiste mientras no haya sido dado ha conocer,
pues ello aniquila fatalmente su novedad y consecuentemente su naturaleza secreta.

La Ley de la Propiedad Industrial.,nos describe la definicion de esta
condicidn, en el titulo segundo bajo el rubro: “De las invenciones, modelos de Utilidad y
disefios industriales, en su capitulo primero bajo el epigrafe * Disposiciones preliminares *
enefant. 12 LP!, sefnala:

Para los efectos de este titulo se considera como: ~ i.- Nuevo, a todo
aquelio que no se encuentre en el estado de la técnica. ll.- Estado de la técnica, al
conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho publicos mediante una descripcion
oral o escrita, por la explotacion o por cualquier otro medio de difusion o informacion en

el pais o en el extranjero .
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industrial es un nuevo

Se concluye que la novedad en el secreto

canocimiento dotado de valor industrial.

Altura inventiva.- Consiste en que no derive del estado de la técnica en

forma evidente, entendiéndose por estado de la lécnica 1o que en alguna forma se ha
hecho accesible al publico. sin necesidad de ayuda o conocimientos especiales (simplas

consecuencias del propio desarrolto).
ART. 12 LFP Fracc 111.- Actividad inventiva al poceso creativo cuyos
resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para un técnico en

la materia.
instituciones de reciente formacion y que

Es decir, que se trate de
constituya un aporte directo al bienestar humano, a la satisfaccidon de necesidades

humanas.
Actividad Industrial.- El secreto de fabrica debe tener caracter industrial
no hay secreto de fabrica sino hay una real fabricacion o a la existencia de una industria
a la cual se destina.
Ahora bien, en ia Ley de la Propiedad Industrial, en el articulo citado con
antelacion, nos dice en que consiste este requisito.
ARTICULO 12 fracc V.- Aplicacidn industrial, a la posibilidad de que
cualquier producto o proceso, sea producido o utilizado, segun el caso, en
la industria, incluyendose en esta a la agricultura, la ganaderia, la pesca,
la mineria, las industrias de {fransformacion propiamente dichas, la
construccion y toda clase de servicios.

José Antonio Gomez Segade, lo expresa al sefialar “ que es una regla
técnica concreta directamente aplicable, puas en otro caso no habria

secreto industrial.

Este requsito consiste en que la invencion sea susceptible de aplicaciéon
industrial, es decir, que se pueda utilizar por la industria

La actual Ley de la Propiedad Industrial, en el titulo, capitulo y articulos
citados senala:

Art. 12 LP1 fracc. IV. Aplicacion industrial, a la posibilidad de que una
invencién pueda ser producida o utilizada en cualquier rama de la actividad econdmica.

%7 Goémez Segade; Jose Antonio; Op. cit. p .33
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Confid ialidad.- La f confidencia significa “confianza, revelacion
secreta, noticia reservada”™ y por secreto, lo que cuidadosamente se tiene reservado y
oculto. T e

Goémez Segade. seiala que * es la informacion que ha sido comunicada a
otras personag con la obligacidon de conservar el secreto “ asimismo, agrega que la
informacion secreta * es aquella que no se conoce por nadie *. **®

E! secreto industrial, es un bien juridico protegido por la Ley de consulta,
maxime que, esta concede su uso mediante licencia, permiso o autorizacion e inclusive
transmitirio.

Jaime Alvarez Soberanis. sefnala que la confidenciabilidad, consiste en *
aquella estipulacion por la cual la empresa adquiriente se compromete a guardar en
secreto la informacion técnica que le es proporcionada durante un plazo determinado o
por tlempo Indef‘mdo no solo durante la vigencia del contrato, sino después al término
de este. La confidencialidad o prohibicidn para divulgar esos conocimientos es
precisamente la clase o categoria de proteccion legal que algunos juristas tratan de
o©obtener para el secreto a comento.

Asi, se concluye que la confidencialidad es un acuerdo de voluntades de
dos o mas personas, una denominada transmisor, quien valga la expresion transmite el
secreto industrial para que otra persona denominada receptor guarde en secreto la
informacion técnica que le es concedida durante el tiempo pactado.

B) REQUISITOS DE FORMA

Pasaremos al segundo de los requisitos del secreto industrial, que
consiste en las de forma:

Soporte Fisico: los bienes que se transmiten tisnen una naturaleza
especial, ya que se trata de bienes inmateriales o incorpbéreos. en nuestra figura a
estudio lo es, maxime que, para transmitir se debe exterorisarse, es decir, debe tener un
soporte fisico, es decir, en un bien, es decir, en un bien corporal, asi como el cuadro, la
estatua, etc.

'3 Gémez Segade, José Antonio ; Op. Cit. p 138
3 Avarer Soberanis, Jalme. OP. Cit.., p. 36
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José Antonio Gémez Sagadé. sefala que el requisito de forma consiste en
una idea fruto de la m?‘r‘;le humana que se plasma en objetos corpéreos (foérmulas,

esquemas, diserios), etfc.

Asimismo, agrega que estos elementos materiales tienen tan solo un valor
accesorio. maxime que, son simples portadores del conocimiento (secreto industrial).

Mas sin embargo, la esencia reside en su caracter ideal, habida cuenta

que, Su proteccion requiere evitar actos que si bien materiales dejan inalterados los
elementos fisicos en que se encuentran incorporados los secretos industriales, por
ejemplo, quien se roba un documento relative a nuestro secreto a estudio, lee su
contenido confidencial y lo tienen en su memoria para su uso posterior, se apropia de
tecnologia incorporada a ese documento con la misma efectividad de quien se aduefia

de este.

El fundamento de las condiciones, se encuentran en ia citada.Ley de Ia
Propiedad Industrial en el articulo 83 que dice lo siguiente:

Articulo 83 LPI: * La informacion a que se refiere el articulo anterior
debera contestar en documentos medios electrénicos o magnéticos, discos opticos,
microfilmes, peliculas u otros instrumentos similares *

El requisito a estudio, consiste en exteriorizar el secreto industrial en alggn
que su propietario pueda venderlo, celebrar contratos,

instrumento fisico. De ahi
otorgarlo en licencia para obtener regalias entre otros.

Como segundo requisito, formal hemos considerado el registro:

El registro es la forma de proteccion del secreto industrial frente a
terceros, independientemente de que, como ya citamos, es el soporte fisico lo que otroga
al propietario del secreto industrial la exclusividad de este.

Para concluir, es menester hacer una aclaracion toda vez que, hemos
considerado a los requisitos de fondo de la patente, aplicarlos a los del secreto industrial,
maxime que, agregamos uno mas que es el de confidencialidad, pero esa no es la
distincion principal entre estas dos figuras de! derecho a la propiedad industrial, sino que,
son los requisitos de forma en virtud de que en la solicitud de la patente se requiere la
exhibicion detallada de la invencion y por ende su publicacion, entre otros requisitos en
el secreto industrial el requisito de forma consiste, en exteriorizar un instrumento material
este, habida cuenta que, no pierde su confidencialidad.

14 Gémez Segade, Antonio: Op. Cit, p. 38



ARTICULO 82 DE LA LEY
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

USO EXCLUSIVO

Muchas de las actividades relacionadas con el desarrollo y crecimiento de
nuestra sociedad estan estructurandose bajo una serie de lineamientos (lamese ieyes,
reglamentos., normas, etc.) cuyo origen y evolucién desconocemos la mayoria de las
veces. Tal es el caso de las actividades derivadas de la creatividad y la capacidad
inventiva del hombre. Todo individuo que produce o crea algo, da origen a régimen de
propiedad intelectual, el cual comprende dos ramas principales: propiedad industrial y
derechos de autor.

No hay tratados o leyes internacionales que definan estos conceptos. Los
marcos legales de los diferentes paises difieren entre si en relacion con varios de estos
conceptos. Por lo tanto no es posible dar definiciones de los diferentes conceptos de
propiedad industrial que goce de aceptacion general. Asimismo la aceptacidn y analisis
que en seguida se comenta debera considerarse como indicacion general.

La Ley de la Propiedad Industrial en su articulo 82 estipula lo siguiente:

ARTICULQ 82 LPI.- Se considera secreto industrial a toda informacion de
aplicacidon industrial o comercial que guarde una persona fisica o moral
con caracter confidencial, que le signifigue obtener o mantener una
ventaja competitiva o economica frente a terceros en la realizacion de
actividades econdmicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o
sistema suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso
restringido a !a misma.

El primar elemento esencial del concepto de secreto es el consistente en
que se encuentran unicamente en poder de un nimero limitado de personas.

Asimismo dichos secretos solamente son accesibles a su titular,
igualmente, este impediria la utilizacidn economica de esos conocimientos, la cual
requiere su comunicacion a empleados, proveedores u otros circulos limitados de
personas. Aqui se plantea la cuestién de determinar el grado en que los secretos puedan
transmitirse sin perder su caracter confidencial; pero se debe de tomar en cuenta que et
aumento de numero de personas con acceso al secreto, disminuye el valor econdmico
de este, igualmente aumenta la posibilidad de comunicaciones a terceros carentes de
obligaciones. Por ejemplo en ciertos casos, una tecnologia originalmente reservada
pasara a ser conocida Uunicamente por las empresas que opera en el seclor en que
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aquellas se utiliza. Ello podra privaria de gran parte del valor econdmico en {os mercados
pues no podria ser transferida a otras empresas potencialmente usuarias de esa
tecnologia pues esta si por hipotesis, ya cuentan con tal conocimienta. Por otra parte,
una dnica comunicacion puede destruir el caracter secreto de un conocimiento, al no
existir obligacién alguna de conservar el secreto sobre la persona que ha recibido la

comunicacidon en cuestion sin restricciones en cuanto a su uso.

Todo secreto es de orden subjetivo y consiste en la voluntad de quien
posee un conocimiento de que este no sea divulgado. Gomez Segade indica que el
secreto es un estado de hecho o situacién factica consistente en que una persona o
personas tiene un determinado conocimiento sobre ia existencia o caracteres de cosas
procedimientos, hechos, elc., y desean consefvar en exclusiva ese conocimiento frente a
otras personas. '¢'

Los titulares de conocimientos tomaran precauciones por que estos no
fieguen a poder de terceros, impondran obligaciones de no divulgacion sobre sus

empleados sobre las firmas a las que transmitan tales informaciones, adaptaran su
reservados permanezcan

produccion a !a intencion de que los procedimientos
desconocidos por terceros.

Existe un elemento subjetivo en que el hecho de que un conocimiento solo
este en poder de un circulo reducido de personas, y este elemento es el que distingue at

secreto de la informacion.
A continuacion analizaremos el segundo parrafo de! articulo 82 de la Ley

en el que se refiere:

ARTICULO 82 LPL- * La informacidn de un secrefo industrial
necesariamente debera estar referida a la naturaleza, caracteristicas o
finalidades de los productos; a los métodos © procesos de produccidon a
los medios o formas de distribucion o de comercializacién de productos

prestacion de servicios “.
Respecto a este parrafo del mencionado arnticulo hace referencia que las

operaciones, consisten en transferir o ceder * elementos de conocimientos técnico que
son necesarios para la concepcion, disefio, construccion y operacion de unidades que

producen,

' Cabanellas de las Cuevas, Guillermo; Op. Cit., p. 33
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“La transferencia de estos elementos del conocimiento técnico puede
tener lugar a través de: 1) Ia transferencia de activos tecnologicos y 2) la prestacion de
sarvicios tecnologicos, consultoria, ingenieria y otros servicios técnicos”. 1z

“Los activos tecnoldgicos comprenden conocimientos sobre productos.
desarrollo, organizacion, meétodos y sistemas que se relacionan con el diseiio de
procesos, su optimizacion, el diseho de produccion y el disefio de procedimientos
(administracion, gerencia, comercializacion, planificacion, etc.), métodos y sistemas™, '*?

El! objeto de ios * servicios de consultoria “ es la organizacidon de
conocimientos para elaborar proyectos de inversidon de acuerdo a programas
preconcebidos. Dentro de ellos puede haber una variedad de actividades y para
ejecutarios se requiere de insumos de ingenieria, econamicos como mano de obra
especializada., etc. Puede tratarse de preinversion que, como los sehala su
denominacion, se trata de preparar 1a inversion para fines industriales, de infraestructura

y otros.
“ utiliza el! convencimiento técnico para

El “ servicios de ingenieria
incorporario al sistema de produccion, ya sea a través del disefio de nuevos sistemas de

esa naturaleza o mediante la modificacion de los sistemas actuales o de las condiciones

de produccion.

EJ * servicio técnico “ se refiere a una piluralidad de modalidades en que,
con frecuencia hay transferencia de activos tecnologicos, prestacion de servicios de
consultoria, que puede consistir en capacitacion, control de calidad, instalacion de
plantas piloto, asesoria sobre problemas de produccién, administracion, etc.

Dentro de las operaciones de comercio de tecnologia el proveedor puede
estar conslituido por una empresa industrial, una firma de consultoria, una firma de
i privada, nacional o extranjera. En

ingenieria o un sistema cientifico, por la via estatal

ella e! proveedor concede al receptor el acceso al usc y la explotacion de activos

tecnologicos contra un pago que se hara en los términos estipulados.
“ Frecuentemente constituye verdaderos paquetes hechos a la medida dei

cliente. La unidad proveedora organiza el paquete y puede, a su vez, obtener los
componentes o elementos de diversas fuentes en su propio pais, en el del cliente o an
un (ercer Pals Esos paquetes en verdad constituyen bienes de capital fabricados a la

orden *

2 Transferencia de Tecnologin: Grupo Ednorial Expansion; Transferencia de Tecnologia, México D.F.
1992 p. 71

3 Aracz, Alberto: Cooperacion e Integracidon Tecnolégica; REVISTA DE INTEGRACION
LATINOAMERICANA. Mayo 1978, p. 3 ata 20.

4 Araoz, Alberto: C: 1 e integ T g es Revi: det Comercio Extetior vol. 31, num.5,
México Mayo de 1981 pp 540 S50




Asimismo. las operaciones comeirciales de esta naturaleza pueden estar
las que pueden aparecer desde la

expresadas en diferentes formas contractuales
prestacion de servicios especificos que es la formula mas simpie, hasta los acuerdos
" es el

Nave en mano *, que son los términos mas globales. El acuerdo “ llave en mano
que obliga al proveedor a suministrar todos los servicios e insumos necesarios para que
una unidad productiva quede en plenas condiciones de operatividad. Ademas, el
proveedor se obliga a prestar garantias sobre la buena calidad y la seguridad de las
instalaciones, y é! mismo se encarga de poner en marcha la empresa y de suministrar
todos los insumos tanto fisicos como tecnolégicos que se requieran para ese objetivo:
aunque es factible que se obtengan de otras fuentes, siempre sera con su invencion. A
menudo, este tipo de transferencia de tecnologia “incorpora conocimientos de proceso o
disefio de productos cubiertos por derechos de propiedad industrial. Estos activos
tecnoldgicos no estan necesariamente controlados por el proveedor; puede ser obtenido
de terceras fuentes mediante licencias™. '*°

Es posible que en cualquier tipo de transferencia de tecnologia, el
proveedor contrate con terceros el abastecimiento de activos tecnologicos y de servicios
sin que revista estrictamente el papel de * contratista general “, caso en el asume la
responsabilidad global para cumplir el proyecto y entregar la empresa proyectada en las

condiciones de funcionamiento estipuladas.

Si en el futuro se lleva a efecto el mercado comun de tecnologia, que es
una de las formulas mas eficientes para solucionar los problemas de ia transferencia de
tecnologia en la region latinoamericana, se deberan promover las formulas contractuales
adecuadas a esa finalidad. Por ese conducto podria solucionarse en gran medida el
problema de Jla dificil competencia que las organizaciones de consultoria e ingenieria
latinoamericana tiene con respecto a las empresas de los paises desarrollados, con base

en ja antigliedad, prestigio, garantias, medios financieros, etc
Por altimo el tercer parrafo del art. 82 de la Ley dice:

“ No se considerara secreto industrial aquella informacion que sea de
dominio publico, la que resulte evidente para un técnico en la materia, con la base en la
informacién previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposicién legal o
por orden judicial. No se considerara que entra al dominio pablico 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, permisos. autorizaciones, registros o cualesquiera, otros actos de

autoridad

~ La mayoria de los autores considera al secreto como un requisito
esencial de los conocimientos técnicos (Know-How). Sin embargo es necesario distinguir

'3 Araoz .Alberto Op. cit. pp 540 . 550
* Citado de Cabanellas de las Cuevas Guiilermo; Op cit; p. 59
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los elementos de los conocimientos técnicos de aquellos requeridos para conferiries
cierta clase de proteccion. Pese a que el secreto es ciertamente una condicion para la
validez de las obligaciones de confidencialidad o a la aplicacion del! derecho de la
competencia desleal no es necesario para calificar a cierto conocimiento como técnico.

Le Pera*, también destaca la importancia de los conocimientos técnicos no
secretos. Dice este autor “ (el) hecho es que. en la practica empresarial lo que se
compromete y se adquiere como Know-How es no solo conocimiento secreto, si no
también el aporte de un caudal de informacion, experiencia y consejo que solo con gran
esfuerzo puede ser aprendido por los iniciados. Es cierto que, por lo menos en buena
medida es conocimiento y esa experiencia podria obtenerse mediante la contracién de
los técnicos o funcionarios de las empresas experimentadas, por lo menos en aquellas
areas en que no pasara sobre ellos un deber de reserva respecto de los conocimientos o
procedimientos utilizados por los mismos.

El conocimiento no deber ser trivial o facilmente obtenible; de los contrario,
no seria necesario marcar la diferencia entre el que sabe como y el que no lo sabe, ni
este segundo estaria dispuesto apagar un precio para salir de su estado. Pero
ciertamente nada indica que ese conocimiento deba ser secreto a menos que como tal
se entienda simplemente lo desconocido por alguien, aunque sea familiar para el resto
del mundo o por lo menos al resto de la industria en ese sector de actividad.

La expresiéon * dominio publico *, aplicada a los sacretos industriales o
comerciales no secretos, refleja el hecho de que esos conocimientos se encuentran
juridicamente al alcance de todos los miembros de la comunidad. En el caso de los
conocimientos secretos, el acceso a ellos solo es posible mediante su adquisicion de las
personas que de ellos gozan, mediante actos juridicos dirigidos a tal efecto, o a través de
su desarrollo mediante investigaciones o experiencias independientes. Los secretos
industriales que se encuentran en dominio publico pueden ser adquiridos por cualquier
medio legitimo: observacion, copia, contratacion de personas familiarizadas con ellos,
descripciones realizadas por terceros, etc.

Asimismo la Ley establece claramente que aun cuando se haya revelado
un secreto, o se haya puesto de conocimiento a las autoridades respectivas con el fin de
que se les proporcione una licencia, permiso, registro, etc. No se considera que entra en
dominio publico.

No existe discrepancia acerca de si un secreto debe considerarse
conocido o no, cuando solicitado su objeto para abstenerse una patente de invencién, ha
sido rechazada la solicitud o se ha retirado la peticion. Pues tal acuerdo no solo deriva
de la forma reservada en que elio se produce sino también por la disposicion legal que lo
prevé. Por lo tanto, no puede considerarse que exista revelacidon ni divulgacion por el
hecho de la comunicacion a la oficina de patentes encargada de la proteccion de los
inventos, por el personal que forma parte de la misma, no solo tiene la obligacién del
secreto de la funcion, sino también un especial deber de guardar el secreto sometido a
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patentamiento. Y ello lo es, en cuanto no se admite, que sea reveiacion y menos
divulgacion, la comunicacion hecha por el inventor a sus mandatarios o empleados o a
tercaras personas, cuando se encuentran obligadas a guardar el secreto. Nada de lo que
acontece, por consiguiente en la oficina de patentes constituye ni puede constituir
revalacion ni divulgacion, toda vez que una invencion conocida en la oficina de patentes

en todos sus detalles no pierde por eso su novedad.

ARTICULO 83 LEY
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Conforme se vaya analizado el articulo que correasponde nos daremos
cuenta de la gran importancia de las caracteristicas de los secretos industriales.

Para Hildegard Rondén* establece que dichas caracteristicas se
produzcan necesitan una objetivacion externa y es necesario que la entidad intelectual
este dotada de un soporte fisico en un bien corporal como el dibujo de ia marca, la

formula, o bien en una energia.

Debe sefialarse que el secreto puede ser protegido desde un punto de
vista objetivo, esto es, referente a una noticia que se quiere mantener en secreto; o bien
desde el punto de vista subjetivo: esto es, referente a la obligacidn de determinados
sujetos de no utilizar o divulgar noticias que han sido confiadas o de las cuales se han

enterado por causa de sus cargos o funciones.

ARTICULO 83 LPI- La informacién a que se refiare el articulo anterior
debera constar en documentos, medios electronicos o magnéticos, discos
Opticos, microfilmes. peliculas u otros instrumentos similares.

Como se puede ver, este articulo se encuentra lleno de polémicas ya que
algunos autores establecen que los secretos industriales son unicamente tangibles,
mientras que olros establecen que son tangibles e intangibles.

Cabe hacer mencidon que nuestra legislacion apoya la doctrina de que los
secretos industriales deberan ser tangibles.

Para Juan M. Farina el secreto industrial consiste en técnicas.
procedimientos industriales descubiertos o creados por una empresa que no llegan a
tener entidad suficiente para ser tuteiados mediante una patente de invencién modelo o
disefio, pero que permiten a dicha empresa lograr determinada calidad, menores costos

o Imprimir a sus productos caracteristicas especiales.
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Otros autores establecen como regla general los documentos que
contienen:

1) Descripcidon de la invencion, detallando el estado de la técnica,
puntualizando la diferencia entre la tecnologia preexistente y lo que la invencién
contribuye. La informacion debera ser suficiente y confiable para poder reproducirse.
cumpliéndo con el proposito de promover y apoyar al desarrollo tecnologico e industrial.

) Incluye dibujos o planos apropiados. diagramas de flujo. formulas
quimicas, etc., necesarios y suficientes para una buena comprension.

Asimismo Hildegard Rondén* dice lo siguiente, el secreto es una condicidn
no un requisito, ain cuando tal condicidon coloque por una parte a su titular en una
situacion juridica beneficiosa y por la otra, sea la que mayores dificultadas cree en la
regulacién de los contratos que versen sobre estos.

Seran tangibles: recetas, formulas, disefios, dibujos. modelos, copias
heliograficas registros técnicos, especificaciones, listas de materiales, manuales técnicos
sobre productos y procedimientos, instrucciones escritas para la ejecucion y medios
analiticos para revisar y verificar el producto y los procedimientos, y otras cosas
similares.

Por el contrario, constituyen informacion intangible:
Procedimientos practicos

a) Por menores de practicas de taller.
b) Entrenamiento técnico.

c) Vistas o inspecciones personales.
d) Pericia o maestria.

8) Procesos de fabricacion.

f) Experiencia.

“L.a descripcion mas comunmente aceptada del concepto de secretos
comerciales (trade secrets), bajo el Derecho estadounidense, es la incluida en el articulo
757. comentario b), del Restatement of Torts, de 1939: * Un conocimiento comaercial
puede consistir en cualquier formula, disefio, mecanismo o compilacidn de informacion
que sea usado en una empresa y que da la oportunidad de obtener una ventaja sobre
los competidores que no lo conocen. Puede ser una férmuia para un compuesto quimico,

Rondon de Sanso. Hidegard; Op. cit. p 344



un proceso de fabricacion, tratamiento o conservacion de materiales, un disefio de una
maquina u otro mecanismo. o una lista de clientes. Difiere de otras informaciones
secretas de una empresa en que nNO es simplemente informacion sore hechos
individuales o efimeros en la conducta de una empresa. como por ejemplo, el monto en
los términos de una oferta secreta respecto de un contrato o el salario de ciertos
empleados, o las inversiones en titulos realizadas o contempladas, o la fecha fijada para
el enuncio de una nueva politica o para el lanzamiento de un nuevo modelo u otras
similares. Un secreto comercial es un proceso O mecanismo para ser usado
cantintamente en la operacion de una empresa. Generalmente se relaciona con la
produccion de bienes, como, por ejemplo, una maquina o una formula para la produccion
de un articulo. Puede relacionarse. sin embargo con la venta de bienes o con otras
operaciones de la empresa, como haser un codigo para determinar descuentos integros
u otras concesiones relativas a los precios o de catalogo. o una lista de clientes
especializados, o un método de contabilidad o de administracion de oficinas”. '

ARTICULO 84 LEY
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

D) TRANSMISION

Los conocimientos no patentados. pero patentables, que estan
unicamente al alcance deal correspondiente inventor, otorgan a éste un goce en la
practica exclusiva de tales conocimientos, exclusividad susceptible de ser perfeccionada
juridicamente mediante el correspondiente patentamiento.

La estructura de régimen juridico de los conocimientos técnicos, requiere
fograr un equilibrio entre los intereses de los poseedores de tales conocimientos y de
quienes tuvieran acceso a ellos sin gozar de un derecho a su libre uso y comunicaciéon.
El orden juridico debe precisar cuales son las restricciones que pesan sobre las
personas que reciben los conocimientos sujetos a condiciones expresas. implicitas,
teniendo en cuenta que, debido a la naturaleza de la tecnologia. su aprehesion suele
ser. en los hechos, irreversible.

ARTICULO 84 LPIlL- 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 ningin medio.

¢ cabanellas de las Cuevas. Op. Git., p. 63

107



Este primer parrafo del art. 84 es muy claro ya que: cuando se admite la
prohibiciéon del uso y comunicacion a terceros de ciertos conocimientos., en razén de
estipulaciones contractuales o en virtud de las relaciones que hayan dado origen a la
transmision de los conocimientos, o se determinan los derechos de quienes adquieren
tecnologia en forma ajena o contraria a la intencidon de su anterior poseedor debe
tenerse en cuenta que, por las razones procedentes expuestas, solo pueden impedirse
el uso de los conocimientos cuando estos no forman parte de las aptitudes propias de un
profesional u obrero capacitado en la rama correspondiente.

En este punto cabe hacer mencion sobre el contrato de licencia; puesto
que en esta ﬁgura juridica el licenciante (titular de la patente) solo concede al
licenciatario su uso.” No es esencial que tal uso se conceda con exclusividad”.

Es opinién casi uniforme que el contrato de licencia recae sobre inventos,
modelos y disefios patentados, por ello los contratos sobre inventos para los cuales se
encuentra pendiente de otorgamiento la patente solicitada deben considerarse contratos

de Know-How y no de licencia.

El licenciate (titular de una patente de invencion, disefioc o modelo
industrial), otorga al licenciatario autorizacion para que este utilice ia patente o la haga
ejecutar en su beneficio y a su riesgo, sin transferirle la titularidad de tal derecho.

El licenciatario se obliga a pagar al licenciate una retribucion por la
autorizacidn recibida.

La cesion de la patente supone la enajenacion de todos o algunos
derechos sobre la misma. convirtiéndose el cesionario en titular de tales derechos con la
exclusion del cedente; en el contrato de licencia, la patente sigue siendo de propiedad de
licenciante quien solo otorga a la otra parte una autorizacion temporal para su utilizacién

industrial.

Una vez terminado el contrato, ei beneficiario tendra que devolver todos
los planos. elementos documentales y herramientas que haya recibido en el estado en
que se encuentren, sin conservar reproducciones de ellos.

Como hemos expresado; una parte se obliga a suministrar a la otra. la
informacion y asesorias, para aplicacion de los conocimientos técnicos, fSrmulas,
habilidad técnica, necesarios para obtener un producto o servicio logrado como fruto de
un proceso estudio, investigacion y experiencia.

"7 Citado en Juan M. Farina, Op. Cit., p. 249
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El beneficiario esta facultado a utilizar todos estos elementos durante el
término de vigencia del contrato; pero je es prohibido revelar el secreto a terceros.

Adquiere una especial relevancia la obligacion de guardar el secreto
impuesto al receptor de tos conocimientos técnicos pues si bien el secreto industrial.
vinculado a la clientela, ha merecido la proteccion del derecho contemporaneo y en base
a elio se ha desarrollado una doctrina que o reputa un bien juridiu'a‘zneme considerado

de manera tal que el secreto industrial constituira un bien inmaterial.

Stumpf nos reproduce cierta formuia usual en contratos de esta
naturaleza. La informacion. (secreto) sdlo se Jos entrega confidencialmente para...
(indicacion del fin). No deberan ser entregados a terceros, ni tampoco debera darse
estos de aigun modo acceso a los mismos, '*°

Es responsabilidad de los interesados controlar y proteger esta -
informacidén, de la cual no se hacen tramites ni se presentan documentos para su registro

ante el IMPI.

en una de las clausulas del contrato de transferencia de

Asimismo,
queda establacido que:

tecr

* La compaiiia no tendra Derecho a transpasar, ceder ni licenciar, parcial o
totalmente, ninguno de sus Derechos y obligaciones conforme a este convenio sin el
previo consentimiento escrito de la empresa. Cualquier traspaso, cesiones o sublicencias
por la compania que no hayan contado con el consentimiento como antes se indica

seran nuilos y sin valor para todo efecto.

En lo referente a la documentacién técnica. Todos los dibujos y
aspecificaciones, documentos técnicos y datos suministrados a la compafia conforme al
presente convenio por la empresa. seran y permaneceran durante la vigencia de este
convenio como propiedad de esta Gltima: y la compania durante dicha vigencia {con
sujecidon a cualquier relacion necesaria a sus funcionarios y empleados) en todo tiempo
mantendra los mismos en estricta reserva y no hara uso de ellos sin el previo
consentimiento escrito de la empresa para cualquier propésito, saivo la manufactura de
componentes y refacciones y el montaje de la maquinaria téxiil especificada en el

territorio durante la vigencia de este caonvenio.
En caso de que este convenio se de por terminado con anterioridad a la

fecha de conclusion de periodo, la compariia entregara a la empresa o su representante
designado. todos los dibujos, especificaciones, documnmenios y datos (y todas las copias

"8 pp Farina. Juan Op. Cit., p. 255
“® M. Fanna Juan, Op.cit p. 256



de los mismos en poder o bajo e! control de la compaifia) y la companiia en ningun

tiempo posterior a dicha terminacion hara uso de eflos o de cualquier informacion
técnica, obtenida de la empre

sa para cualquier proposito que fuere, revela dicha
informacion a cualquier persona *5°

Como se observa claramente en este primer parrafo del art. 84 el usuario
del secreto tiena la obligacidn de guardar el secreto, que se le ha confiado y por ninguna

circunstancia podra divuigario. Tal es el caso que en el segundo parrato de este mismo
articulo dice lo siguiente:

ARTICULO 84 LPI- En los convenios por los que se transmitan
conocimientos técnicos, asistencia tecnica, provision de ingenieria basica
o de detalle, se podran establecer clausulas de confidencialidad para
proteger los secretos industriales que contempien, las cuales deberan
precisar los aspectos que comprendan como confidenciales.

Advierte Guillermo Cabanellas que "quien viole la cobligacidon de guardar
sacreto comete sin dudas un hecho ilicito, que hatla la consiguiente sancion, tanto en el
ordenamiento civil como penal. © Resulta asi preciso explicar normas que expresa o
implicitamente impongan a los supue@stos responsables ia obligacidon de abstenerse de la

apropiacion o divulgacion de conocimientos sin la autorizacion de su poseedor.” 'S*

Asimismo en el contrato de transferencia de tecnologia establece
confidencialidad de la informacidon: Toda informacién que se preste y reciba por las
partes de este contralo tendra el caracter de confidencial y no podra ser dada a conocer
a terceros sin Qque ambos contratantes de este instrumento lo autoricen, salvo que se
trate de la ejecucidon de lo convenido de acuerdo a la naturaleza de la presente
transferencia de tecnologia.

Guillermo Cabanellas* establece que “en el primer término, las
precauciones destinadas a mantener la reserva de conocimientos pueden ser no solo de
caracter material impidiendo en la practica el acceso de terceros a los conocimientos,
sino también de orden puramente juridico. Puede asi el titular de la tecnologia incluir

clausulas que obliguen a los receptores de ésta a mantener oculta y a no realizar
ulteriores transferencias de la misma-.

Para asegurar tal secreto se mantiene la proteccidon derivada de su

caracter secreto, mediante la aplicacidn de un sistema de obligaciones de
confidencialidad de origen legal”.

% Transferencia de Tecnologia, Op. Cit., p. 81
%' M, Farina, Juan., Op. Cit.., p. 257

* Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, Op. cit. p 473



En el Derecho estadounidense se ha reconocido la existencia de una
obligacion de no utilizar o divulgar los conocimientos secretos adquiridos en el curso de
una negociacion preconceptual, ain en la ausencia de contratos previos dirigidos a

impedir su uso o revelacion.

*El fundamento extracontractual de las obligaciones que pesan sobre
quien recibe informaciones en el curso de negociaciones queda plenamente de
manifiesto en los casos en que se consideran aplicables tales obligaciones en razén que
la empresa transmisora se niega a suscribir documentos en los que se estipule la
comunicacion que ella realiza es sobre una base no confidencial. En tales casos es
evidente que falta un entendimiento o voluntad comun dirigida a calificar las condiciones
que se revelan los conocimientos siguiendo tal calificacién de las obligaciones implicitas
de confidencialidad que se derivan de las relaciones contractuales.”

Las medidas deslinadas a mantener el caracter oculto de los
conocimientos cumplen una funcion esencial en e! sistema de proteccidn de éstos pues
constituyen la exteriorizacion necesaria de la voluntad de mantener el secreto.

Las medidas que pueden adoptarse para mantener la reserva de los
secretos industriales o comerciales son de muy distinta especie (Millgrim) menciona a
titulo de ejemplo, las siguientes: * Uso de técnicas destinadas a poner a los empleados
sobre aviso del caracter de secretos comerciales, de los elementos con que trabajan;
colocacion de sefiales de aviso o precaucion; restricciones a los visitantes; conservacion
det secreto dentro de la empresa mediante la division del proceso de distintos pasos,
separandose los departamentos en que se efectian estas diversas etapas, uso de
ingre‘gziemes no individualizados o codificados: conservacion de documentos bajo ilave,
etc.

Para finalizar el articulo 84 de la Ley. analizaremos rapidamente la parte
del contenido de las clausulas de una contratacion de tecnologia. No es suficiente que
Oexista solo la buena voluntad de las partes. Hay que definir las condiciones. los
Derechos y las obligaciones completamente garantizado al receptor un traspado de
tecnologia que fortalezca su posicion. Todo esto se logra al plasmario por escrito en un

contrato.

En toda contratacién de tecnologia generalmente se encuentra un
elemento a considerar: Secrencia (confidencialidad).

Confidencialidad. Muchas veces el paquete tecnoldgico confiere
informacion importante que el licenciatario se compromete a no divulgar en forma oral o
escrita y hacerla estrictamente del! conocimiento solo del personal necesario para
obtener buenos resultados. tanto de los procesos como de los productos. Esta
informacion, llamada confidencial, constituye los secretos industriales y como tal, como
secreto industrial, es una alternativa de proteccion cuando no se desea o no conviene

32 Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, Op. Cit., p. 478
Fontan Balestra, Carfos; Op. cit. p.388




documentaria y protegeria legalmente a través de una patente u otra figura. Las partes
podran convenir en la firma de un acuerdo de la confidencialidad entre el licenciatario y
sus trabajadores donde se establezca por escrito este caracter confidencial y de las
sanciones en caso de incumplimiento, la informacion necesariamente debe estar referida
a la naturaleza, caracteristicas o métodos de produccion de los productos y sus disefios,
manuales o informacion y conocimientos para distribucion y comercializacion y/o
conocimientos técnicos, que no sean del conocimiento del licenciatario, durante la
vigencia del contrato.

Tal como lo establece la actual Ley de !la Propiedad Industrial, dicha
informacion debe constar de documentos, medios electrénicos o magnéticos, discos
opticos, microfilmes. peliculas y otros instrumentos similares.

ARTICULO 85 DE LA LEY
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

E) CONTRATO DE LICENCIA

La transferencia de tecnologia implica: el contacto personal a través de
formacion y capacitacion personal! (seminarios, conferencias, talleres, cursos de
antrenamiento, visitas a plantas, etc). Lo que se refiere a asistencia técnica, utilizando
como medios: planas, diagramas, modelos, formulaciones, especificaciones, instructivos,
manuales. etc. Lo que define a los conocimientos técnicos.

La asistencia técnica, mas especificamente. define la actividad de asistir o
estar al lado de quien necesita la transferencia de tecnologia para la formacion,
capacitacion y adiestramiento de personal, ya sea para la planeacion, programaciéon
organizacion, control de produccion de proceso, de producto o de maquinaria y equipo.
Esta asistencia se da en el contexto det * Know-How “ o * saber como ~ de ia tecnologia.
Incluye conocimientos patentables o no patentables que constituyen informacion
confidencial, secretos industriales, habilidades y destrezas desarrolladas en la
tecnologia.

ARTICULO 85 LPL- Toda aquella persona que, con motivo de su trabajo,
empleo. cargo, puesto, desempefic de su profesidon o relacion de
negocios. tenga acceso a an secreto industrial del cual se le haya
prevenido sobre su confidencialidad, debera abstenerse de revelarlo sin
causa justificada y sin consentimiento de la persona que guarde dicho
sacreto, o de su usuario autorizado.

Si el parametro critico consiste en alcanzar un cierto nivel de habilidades
técnicas por parte del personal receptor, las provisiones contractuales deben contemplar
la capacitacion y entrenamiento.



ial debe b se claramente la

Respecto a la propiedad ir
tecnologia que esta debidamente protegida, ya sea como pateme disefio de dibujo o

modelo industrial o a través de secretos industriales.

! La garantia debe contemplar la proteccion contra el infringimiento de los
derechos de las terceras partes. Las clausulas correspondientes deben establecer el

pago de dafios y de las acciones que resulten.

La importancia para el mantenimiento de la proteccién de los secretos
industriales representa la restriccion de su utilizacion una vez finalizada la relacion de
dependencia que se ha tenido acceso a ellos, ha sido repentinamente puesta de
manifiesto por la jurisprudencia estadounidense. 152

El grado en que permitan el mantenimiento de las condiciones objetivas de
ia tecnologia sera una cuestion puramente factica, pues dependera de la medida en que
las precauciones efectivamente impidan el acceso de terceros a fos conocimientos de

que se trate.

La posibilidad de que personas que actlan en cierta empresa tengan
acceso a la tecnologia secreta de esta, sin destruir esa condicion de los conocimientos
técnicos alli empleados no implica que la empresa pueda prescindir totalmente de
meadidas destinadas a preservar ia reserva de su tecnologia. A fin de apreciar la
incidencia de las medidas que adopte una empresa para mantener el caracter cculto de
los conocimientos que estan al alcance de los individuos que actian en su seno, debe

distinguirse diversas hipotesis:

a) Personal en relacion de dependencia. La obligacion confidencialidad
surge de la Ley Federal de Trabajo. Esta regla se aplica ain cuando el personal haga
uso de los conocimientos fuera del recinto fisico en que se desarrollan las actividades
principales de la empresa y en los casos en que los conocimientos utilizados en un
sector ajeno a aquel en el que se desempefia normalmente et empleado con acceso a la

tecnologia de que se trate.

El deber de fidelidad que impone sobre el trabajador la Ley de Trabajo, se
aplica respecto de las informaciones que exijan reserva o secreto de parte de aquel.

La manifestacion de la voluntad de reserva, y la consiguiente obligacién de
confidencialidad que pesa sobre el personal, resulta de la voluntad tacita del empleador
a tal respecto, exteriorizada a través de las precauciones que adopte para evitar el

83 Cabanelias de las Cuevas, Guillermo. Regimen Juridico de los conocimientos tecnicos p.p. 197



acceso de terceros a la tecnologia, o del conocimiento que el empieado debe tener,
debido a su funcidn en la empresa y formacién profesional, respecto del caracter secreto

de la tecnologia a que tiene acceso.

b) Directores, gerentes. etc.- En general, la transmision de la tecnologia a
los representantes de empresas vinculadas tendra lugar en el curso de relaciones
bilaterales entre alguna de estas y Ja titular del secreto, de las que surgiran obligaciones,
confidencialidad sobre la firma receptora y sus organos. Las obligaciones de los socios y
la empresa, daran lugar a un deber de confidencialidad y reserva por lo menos similar al

que pesa sobre los empleados de la firma.

¢) Socios.- Si un socio se apropia de la tecnologia con el consentimiento
de los demas, estando éstos autorizados, conforme al tipo societario a actuar de igual
forma, sera este consentimiento, y no el consentimiento que e! socio hubiere tenido de
los secretos de la sociedad en razon de su participacién en ella, lo que supondra el
debilitamiento del caracter oculto de la tecnoiogia, tanto objetivamente como desde el
punto de vista de la intencion de la empresa, tal como se manifiesta a través de sus
precauciones de reserva. Una transmision de este tipo no bastara, normaiments para
eliminar el secreto, pero puede jugar un papel importante cuande no existe certeza sobre
si la sociedad ha tomado las precauciones necesarias para mantener ia reserva de la
tecnologia. '**

El caracter secreto de un conocimiento no depende solamente de su
naturaleza, sino de la calidad de la persona a la que se hace depositaria de él y de las
circunstancias o la forma en que lo hace. Sujeto activo de este delito pueden ser las
personas que tengan determinado estado. oficio, empleo. profesion o arte y que por
razédn de él hayan tenido noticia del secreto.

En relacidon con ios trabajadores, hay personas que desempeiian tareas
accesorias para los profesionales que pueden ser receptoras de secretos. Estas no son,
por lo comun, depositarias del secreto por parte del interesado, pero tiene acceso a él;
por ejemplo los empleados bancarios pueden ser sujetos del delito, si dan a conocer un
hecho ql;xg ha sido confiado a la institucion con voluntad de que sea mantenido en

reserva.
Por lo tanto el contrato de licencia es el acuerdo de voluntades mediante

el cual el titular del secreto industrial otorga a otra persona denominada licenciatario el
uso de éste por un tiempo determinado a cambié de una regalia y con caracter

confidencial.
Asimismo, tanto el titular del secreto (licenciante) como e! licenciatario

adquieen derechos y obligaciones que a continuacion sefialaremos:

3¢ Cabanelias de las Cuevas, Guillermo ; op. cit; p.p. 197 a la 480
%5 Maggiore Giusseppe. Op. Cit., p. 384 a 385



* Derechos y Obligaciones del licenciante
1.-Debe obtener una regalia y como consecuencia de ello, sdlo concede al

licenciatario su uso. X
2.-Debe permitir que el licenciatario continue con los negocios realizados

con el secreto industrial, antes de vencido el contrato de licencia.
3.-Ceade el uso del secreto industrial con caracter confidencial y por cierto
tiempo.
* Derechos y Obligaciones del licenciatario

1.-Por su parte, e! licenciatario no se obliga a pagar al licenciate una

retribucion por la autorizacion recibida.
2.-Lo adquiere con caracter confidencial y por cierto tiempo.
3.-No lo puede utilizar, una vez terminado e! contrato. salvo que, haya
realizado negocios con el secreto industrial, antes de vencido éste.
4.-Una vez terminado el contrato debe devolver el secreto industrial, sin

conservar reproduccion alguna.

ARTICULO 86 DE LA LEY
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

F) ACCION CONTRA LOS URSUPADORES

ARTICULO 86 LPI.- La persona fisica o moral que contrate a un trabajador
que este laborando o haya laborado o aun profesionista asesor o consultor
que presente o haya presentado sus servicios para otra persona, con el fin
de obtener secretos industriales de esta, sera responsable del pago de
danos y perjuicios que le ocasione a dicha persona.

También sera responsable del pago de danos y perjuicios la persona fisica
o moral que por cualquier medio ilicito obtenga informacion que contemple un secreto

industrial.

Es necesario, si, que se trate de hechos o noticias vinculadas
directamente a la actividad del autor, de las que ha tenido conocimiento por razén de su
estado, oficio, etc., y que se trate de secretos (Gomez, Nuiiez). Estas exigencias tienen
su fundamento en el hecho de que el titular del secreto recurre a esas personas obligado
por las circunstancias, a veces muy a su pesar, y lo asi conocido es lo que debe ser

mantenido en reserva.




La ilegitimidad del hecho resulta de que el secreto sea reveilado sin justa
causa. Se distinguen cuatro situaciones: *®

a) Prohibicion de revelar.

b) Obligacion de revelar.

c) Casos en que el silencio hace incurrir al
descubrimiento.

d) Autorizacion, sin obligacion de revelar.

autor en el delito de

Por ejemplo: Cfr. Du Pont de Nemours Vs. Co. V. American Potash
Chemical Corp. (Del. C. 1964). Wexter V. Greenberg. 399 Pa. (1960), en estos dos fallas
se debian resolver las dificultades cr por ex-emp > que utilizaban
conocimientos secretos vinculados con tecnologia propia de su profesion y
especializacion. Pese a las dificultades practicas que supone fijar los limites de las
conductas permisibles en tales hipotesis, el principio general sigue siendo el de la ilicitud
del empleo y comunicacion de los conocimientos secretos obtenidos en el curso de una
relacién laboral, y la licitud de tales actos en relacion con tecnologia que se hatla en el
dominio publico. ain cuando haya sido aprehendida en el curso de la relacion de

dependencia concluida. '*7

Se configura violacion de secretos cuando el empleado comunica estos no
a un competidor determinado del titular de los conocimientos o a un tercero que actua en
favor o representacion de este sino a personas que no los utilizaran para desviar la
clientela del poseedor original. e

Bajo el Derecho aleman, los conocimientos que revisten caracteristicas de
secreto pueden ser utilizados por el ex-empleado que ha tenido acceso a ellas en el
marco de una relacién laboral, una vez terminada esta. '*®

Este Derecho cesa si ha mediado, a efectos de adquirir los conocimientos
o de obtener su libre uso, una conducta ilegitima. Tal el caso cuando el empleado
obtiene los conocimientos aprovechando su presencia fisica en la empresa. sin haber
sido autorizado a hacerse de ellos.o si el trabajador rompe intempestivamente la relacion
laboral con el propdsito de utilizar, sin las restricciones derivadas de ésta, los secretos
conocidos en el curso de su empleo. Cfr. el fallo “Anreissgerot” (1955).

En el fallo E. Y. Du Pont de Nemours 8c Co. V. American Potash 8c
Chemical Corp., el tribunal interviniente analizé el conflicto entre el interés del empleador
an limitar la utilizacion de tecnologia por su personal, y el Derecho de este a ejercer
libremente su capacidad laboral. Expresd que, en tales casos, debid evaluarse el interés
pdblico “ en proteger los Derechos de los empleados sobrae sus secretos comerciales, por

*® Maggiore Giuseppe. Op. cit. pp. 35::::387
%7 Cabanellas de las Cuevas, Op. Cit., p. 324
'8 Cabanellas de las Cuevas Guullerrno Op. cit. p. 198
%% Cabanellas de las Cuevas .Guillermo ; Op. cit. p. 309



una parte frente al Derecho del individuo de explotar su tatento. usar elementos que son
de conocimientos general y surgir su vocacién sin obstaculo indebidos impuestos por el
empleador precedente sobre otra. El Derecho reconoce que ios secretos comerciales
merecen una proteccion razonable, independiente de! encuadramiento legal que se les
de. Una proteccion juridica razonable tiende a fomentar como en este caso. gastos
substanciales dirigidos a encontrar y mejorar las formas y medios de lograr metas
comaerciales e industriales. La proteccion de tales esfuerzos, cuando resultan en secretos
industriales, tiende a alentar su persecusion y resulta beneficiosa para e! empleador vy,
presumiblemente para la sociedad. Sin embargo es dificil exigir a una persona que
trabaje en un area de secretos comerciales y que asi circunscriba su posible libertad de
accidn y el uso al conocimiento y habilidad que estan inexplicablemente
interrelacionados con su conocimiento de secretos comerciales.

En el caso Wexler V. Greeberg se discutia una cuestion similar a la
expuesta en el pasaje precedente. Se irataba de un quimico que habia desarrollado
cientas formulas mediante la copia o modificacion de las composiciones de firmas
competidoras de la que pretendia impedir la utilizacion de esas formulas. La accionante
argumentaba que las composiciones derivadas por el experto quimico eran secretos
idustriales. La sentencia considerd que los trabajos efectuados por el quimico durante su
empleo en la accionante no era susceptibles de dar origen a secretos industriales, siendo
calificados como ~ el fruto de la capacidad (del empieado) en cuanto a quimico *. Como
obsearva Milgrim, si las férmulas son suficientemente desconocidas como para configurar
secretos, debe impedirse que tales formulas, que han sido obtenidas en base a los
gastos incurridos por el empleador que pago por su copia y desarrollo, sean utilizadas
para competir en este. Esta solucion no impide al empleado aplicar su capacidad de
quimico, y en particular la de desarrollar nuevas o distintas formulas en otras empresas o
en su propio beneficio. sin apropiarse de los gastos de la firma que realizd las

inversiones necesarias para que el empleado se dedicara a las actividades de
investigacion. '%°

La proteccion de los conocimienlos secretos queda nuevamente de
manifiesto cuandos se consideran las conductas en virtud de las cuales un tercero no
autorizado pone los conocimientos que no le pertenecen al alcance de otras personas.
Este tipo de conducta tiene lugar cuando e! tercero en cuestidon se apropia
indebidamente de los conocimientos y los comunica mediante publicaciones a todos
aquellos que estuvieren interesados en esa informacion. '®'

G)ARTICULO 86 BIS.- DE LA LEY
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

ARTICULO 86 BIS LPL- La informacion requerida por las leyes especiales
para determinar la seguridad y eficacia de productos farmoquimicos y
agroquimicos que utilicen nuevos componentes quimicos quedara

%0 cabanelias de las Cuevas ,Guillermo ; Op. cit. p. 189 a 1a 200
'8! Cabanellas de las Cuevas .Guillermo ; Op. cit. p. 487
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protegida en los téerminos de los tratados internacionales de los que

Mexico sea parte.

En los Tratados Internacionales en los que Meéxico es parte para
determinar la seguridad y eficacia de productos farmoquimicos y agroquimicos que utilice
nuevos componentes tiene como condicion para la aprobacion de la comercializacion
que utilicen nuevos componentes quimicos, una de las partes exige la prestacion de
datos sobre experimentos que sean necesarios para determinar la seguridad y eficacia
de uso de dichos productos, esa parte protegera los datos que presten las personas
contra la divulgacion, excepto cuando la publicacion sea necesaria para proteger al
publico, contra todo uso comercial desleal. Ninguna persona distinta sin autorizacion de
la persona que otorgo los datos podra contar con tales datos en apoyo a una solicitud
para aprobacion de un producto, durante un periodo razonable después de su
presentacion (5 aios). "%?

ARTICULO 86 BiS-I DE LA LEY
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

ARTICULO 86 BIS-I.- En cualquier procedimiento judicial o administrativo
en las que se requiera que alguno de los interesados revele un secreto
industrial; la autoridad que conozca debera adoptar las medidas
necesarias para impedir su divulgacion a terceros ajenos a la controversia.

Ningtin interesado, en ningun caso, podra revelar o usar al secreto
industrial al Que se refiere al parrafo anterior.

La averiguacion previa en materia de delitos contra la propiedad industriaf,
no se distingue de cualquier otra referencia a la investigacidn de delitos, sino por el
hecho de que en la primera existe un llamado obstaculo procesal que se entiende como
un impedimento para el ejercicio de la accion persecutoria. El obstaculo de que se trata
lo constituye et dictamen técnico que tieanen que rendir la Secretaria de Comercio y
Fomento Industrial segun cada caso concreto.

La integracidn de la averiguacion previa en términos generales y en
particular tratédndose de la clase de delitos que nos ocupa, tiene por objeto acreditar los
alementos materiales constitutivos del tipo penal involucrado, al mismo tiempo que debe
aportar indicios suficientes para resposabilizar a alguna persona fisica determinada por
la realizacion del hecho tipico.

Las medidas cautelares tendintes al aseguramiento de los objetos y bienes
materiales de delito y para la separacion del dano es permisible, a criterio del Ministerio

%2 Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Rep. de Costa Rica.- Op. Cit.,
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Publico investigador en toda clase de delitos, incluyéndose en este sentido los
correspondientess contra la propiedad industrial, ***

La seguridad y eficacia de un secreto industrial depende de la calidad de
ta persona a la que se hace depositaria de él y de las circunstancias o ia forma en que lo
hace. Sujeto activo de este delito puede ser las personas que tengan determinado
estado, oficio, empleo, profesidon o arte y que por razdn de el haya tenido noticia del
sacreto. Es evidente que la obligacion no nace de la actividad que el individuo
desempena por si solo, sino de 10 Que haya conocido con motivo de las tareas propias de
esa actividad, que el individuo debe desemvolver en el momento de ser receptor del
secreto, sin que sea necesario que continué en ella en el momento de la revelacion

143 ESTUDIO SOBRE LA PROPIERAD INDUSTRIAL (. \a para la Pr on de la
Propiadad Industrial). México, D.F., p. 87 ala 101.
%4 Maggiore Giusseppe; Op. Cit., p. 384 a la 385,
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CAPITULO CUARTO

EL DELITO DE VIOLACION DEL SECRETO INDUSTRIAL.

Analizando el concepto del secreto industrial, los requisitos de fondo y
de forma que deben cumplir; asi como los derechos y acciones que posee su titular:
ahora, nos toca analizar lo referente a la via penal; pero es necesario, ver algunos
antecedentes historicos-juridicos, de nuestra figura a estudio, para despueées entrar al
analisis juridico del referido secreto en el ambito penal.

1.- REFERENCIA HISTORICA:

La proteccion juridica de los secretos industriales denominados también
secretos de fabrica, tiene su origen “en el régimen de la libre concurrencia proclamado
por primera vez en Francia por la Revolucion Francesa, al propugnar la libertad de
industria y de comercio por decreto del 2-17 de marzo de 1791, que suprimia las
corporaciones de Artes y Oficios dada la organizacion cégl trabajo no hubo necesidad

de sanciones particulares para los secretos de fabrica.”

Lo anterior pone de manifiesto que, es a partir del citado acontecimiento
cuando adquiere proteccidn nuestro multicitado secreto industrial, de ahi que las

legislaciones del mundo lo protejan.

En México se observa desde la redaccion del proyecto al Codigo Penal
de Veracruz de 1835, presentado al Cuarto Congreso Constitucional del propio Estado.

Dicho Cddigo Penal, entre sus disposiciones consigna e! delito de
revelacién de secretos industriales, pero no de manera expresa se habla del secreto
industrial, y aplicaba la pena privativa de libertad, suspension de empleo y sueldo.

El Codigo Penal Mexicano de 1871, comprendia en el Libro Tercero en
los delitos en particular, la relacion de secretos asi también tutela el secreto industrial,
pero no de manera expresa, de similar forma que el anterior, la pena aplicable era
privativa de libertad, este codigo., no castigaba al profesionista ni al confesor cuando
revelaban el secreto contado con el consentimiento libre y expreso del que lo confio y
de cualquiera otra persona que haya de resultar comprometida por la revelacién.

*** ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, Tomo XXV Editorial Driskill S.A. Buenos Aires Argentina, 1986;
Pags. 213y 214.



El codigo de Almaraz de 1929, nos sefiala que en el art. 841 s
sancionaba con multa de cinco a sesenta dias de utilidad y arresto hasta de do
meses, la revelacion de cualquier secreto, en los casos no comprendidos en la

disposiciones especiales.

Es aqui cuando de manera expresa se protege el secreto industrial, se
astipuld solo una de las modalidades del delito de violacidn de nuestra figura a estudio,
que consiste en la revelacidon, maxime que, la Ley de la Propiedad Industrial prevé tres
modalidades (revelacion, uso y apoderamiento), y al igual que los demas codigos la
pena consistia en la privativa de libertad.

Asimismo, José Almaraz, agrega que el Cddigo Penal Mexicano de
‘1371. “esta tomado del Codigo Espaniol de 1870, hasta sus faltas gramaticales copia™.

El Codigo Espaiiol identifica al delito de revelacion de secretos con la
denominacion “descubrimiento o revelacion de secretos”.

Antonio de P. Moreno, nos hace un andlisis de las partes que

comprenden el referido delito, que son las siguientes hipdtesis:

1.- Apoderamiento de papeles o cartas para descubrir los secretos de otro.

2.- La revelacidon de secretos llevada a cabo por el administrador, dependiente o
criado que divulgue los secretos de su principal que haya conocido por razén de su
cargo.

3.- La revelacion de secreto industrial por el encargado u obrero de una fabrica
u otro establecimiento industrial que con perjuicio del duefio de ellos revele los
secretos industriales.

En efecto, el actual Codigo Penal Mexicano, es el de 1931 y preve las
hipotesis a que alude Antonio de P. Moreno, respecto al Codigo Penal Espafniol, pero
so6lo establece la violacion del secreto industrial, en la modalidad de revelacion.

1%¢ Citado en Islas Magallanes Olga, p.18
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2.- SUJETOS

Los sujetos del derecho de la propiedad industrial son las personas.

) E! vocablo persona denota al ser humano dotado de libertad, capaz de
realizar una conducta encaminada a determinados fines.

“La biologia la estudia como organismo viviente; la filosofia la considera
porque en ella se encarmna el ser racional capaz de realizar sus fines la moral la estima
como sinénimo del ente capaz de actualizar o realizar valores: la ciencia juridica Ila
enfoca como sujeto de derechos y obligaciones.”

Sin embargo, en el ambito penal. se habla del sujeto activo y del pasivo.

Primero, haremos alusion al activo, respecto a nuestra figura a estudio,
al efecto Rafael Pérez Miranda, dice que son los siguientes:
a) Los trabajadores que en razdn del cargo desemperiado tengan acceso a un

secrelo industrial y lo divuilguen o usen.
b) Los usuarios autorizados de un secreto industrial que lo divuiguen.

c) Cualesquiera que se apodere de un derecho industrial o que haya tenido
conacimiento del mismo de alguien que no tenia autorizacion para divulgarlo, y lo

utilice o revele a un tercero.

Estamos de acuerdo con |0 antes sefialado. por Pérez Miranda, porque
Gnicamente se basa en nuestro codigo penal, en el capituio respectivo a la violacion
de! secreto industrial, pero deja a un lado la Ley de la Propiedad industrial.

Asi, se concluye que, el sujeto activo, es aquella persona fisica o moral
(independientemente de que tenga una relacidén contractual con el sujeto pasivo), que
use, revele o se apodere de un secreto industrial.

En lo tocante al pasivo, Eugenio Cuelio Caldn, sefnala que puede ser doble:

a) E! titular del secreto, es decir, de la persona que lo ha confiado o el
profesional o la persona a la cual se refiera el secreto advenido por aquel.
b) La persona que sin ser el titular directo del secreto pueda resultar
L1

perjudicado por la revelacion.

de Derecho Civil, Tomo It Editorial Porrda, 1987, p.

*7 MAGALLON IBARRA, Jorge Mario.
ia y Derecho Econémi:

1
"' PEREZ MIRANDA, Rafacl y Serrano Migalidn , Fernando. T
Editorial Porua, México, D.F. 1983 p. 315




Agrega - que .solo’. es punlble cuando - es hecha  por enca
empleados y obreros ds fabrlca o astableclmlentos industriales.

De lo antes éxpdeslé se cdncluye que, el sujeto paSivo. consideramos
que es aquella persona fisica © moral, que posee Ia titularidad del secreto industrial.

3.- OBJETO

Los objetos de derecho “"son formas de conducta juridicamente
reguladas por el derecho mediante actos, hechos licitos o ilicitos, derechos, deberes y

sancnones jl.ll'ldlCaS

£l espafol Eugenio Cuello Calén, no dice que, el bien juridicamente
protegido por el delito de “descubrimiento o revelacién de secretos” es la libertad y la
seguridad individual; o el mantenimiento del secreto profesional a que estan obligados
los encargados, empleados y obreros de fabrica o establecimientos industriales
conocedores por razén de su profesion de secretos de esta indole. 7

Por otra parte, Marquez Pifieiro Rafael sefiala que es el “secreto
industrial,” el objeto o bien juridicamente protegido. '™

Maggiore, Giuseppe, sostiene que “el objeto juridico de esta
acriminacion es el interés del Estado por amparar la libertad individual en lo refernte a
la Inviolabilidad de los secretos cientificos e industriales. *7

Demailto Celso, sefiala que el bien juridico que realmente se tutela “es la
concurrencia, puesta en peligro por el quebranto del secreto y no éste en si mismo.” 174

E! Doctor Julio C. tedesma indica que, “el bien juridico que ampara la
figura penal a examen no es solo la inviolabilidad de la esfera intima del sujeto pasivo
o sea su libertad personal, sino que también rige contra los excesos de la libertad
economica, dado que tiende a resguardar el secreto en su explotacidn industrial, desde
que ello estimula, favorece la actividad econdmica del empresario en beneficio de la

colectividad.” '7®

" CUELLO CALON, Eugenio. Derecho Penal, Tomo II, Barcelona Espafia, p.10:
7% ROJINA VILLEGAS, Rafael. Compendio de Derecho Civil, Editorial Porroa. Tomo 11971 p.B7 y 88,
171 CUELLO CALON, Eugenio, ldem. Tama | p. 94.

72 DICCIONARIO JURIDICO MEXICANO, Instituto de lnvestigaciones Juridicas, Editorial Porria. México

D.F. Tomo Il 1990. p. 2877.
s MAGGIORE Giuseppe, Derecho Penal. Parte Especial IV, Editorial Themis, Bogota, Colombia. 1989

6.8 DEMALTO CELSO, Eugenio. Derecho Penal, Tomo ft y Iii. Barcelona, Espafa. p.200.

7¢ ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, Op, cit. p.232




Asi, Carranca y Tryjillo, Raual y Carranca y Rivas, Raul dicen que, el
objeto juridico del delito es Ia libertad individual a virtud de la cual el ofendido esta
garantizado frente a la posesién que otro tiene del secreto.'™®

Finalmente Pérez Miranda, Rafael, nos dice que, “e! interés que protege
la norma en el caso del secreto industrial son:

En primer término “es una competencia leal, garantizar que se verifique
uno de los condicionantes que hacen que la economia de mercado tienda a la eficacia.

En segundo término, protege la confianza que le brinda la empresa a los
trabajadores que tienen acceso a un conocimiento técnico confidencial.

E, indirectamente. protege ai productor Y jos consumidores, que se veran
beneficiados de un comportamiento leal del mercado. 7

Algunos autores aducen que el objeto del delito de violacion del secreto
industrial, lo es la libertad individual.

Para otros, lo es, el secreto industrial.

Ahora bien, si bien es cierto que, nuestra multicitada figura a estudio
(secreto industrial), es objeto del derecho de la propiedad industrial, no es menos cierto
lo que, Pérez Miranda Rafael, acertadamente sefala que, el objeto del delito en
comento, lo sea una competaencia leal, maxime que, protege la confianza que brinda la
empresa a los trabajadores que tienen acceso a dicho secreto habida cuenta que,
protege al titular del referido secreto industrial y a los consumidores; en consecuencia:
debe enterderse que, el objeto del delito de violacion del secreto industrial, lo es la
concurrencia leal.

De lo antes expuesto concluimos que, la concurrencia leal, se traduce,
en la libertad de actuar frente a los competidores en el mercado. Es decir, en nuestra
figura a estudio (secreto industrial), es !a libertad de competir en el mercado y ofrecer
productos de excelente calidad con menores costos.

Por otra parte, el Licenciado Horacio Rangel Ortiz, sefiala que nuestra
figura a estudio se debe proteger, mediante la concurrencia desleal, maxime que, es
objeto del derecho de la propiedad industrial.” *™®

T* CARRANCA y TRUJILLO, Raul y CARRANCA y RIVAS, Raul. Codigo Penal Anotado, Editoriaf
Porrua, 17a. Edicion, 1995 p. &
7T PEREZ MIRANDA, Rafael, op cit. p. 315
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los actos

Ahora bien, el Doctor David Range! Medina, sostiene que “la nocion de
{a compsetencia desleal esta destinada a cubrir 0 encomendar las imperfecciones de la
tiende a reprimir

regulacion de los derechos de propiedad industrial,
perjudiciales contra terceros en materia de propiedad industrial que no son
suficlentemente reprimidos por las disposiciones que regulan los derechos privados en

esta materia.” 7
No impide considerarlo de este modo. el hecho de que. el secreio

industrial no se proteja mediante la concurrencia desleal, puesto que, si bien es cierto
que, es objeto de! derecho de la propiedad industrial. maxime que, asi lo prevee la Ley
de la Propiedad Industrial, también lo es que actualmente los ordenamientos citados en

ef parrafo que antecede, ya protegen y reprimen su viofacion.

4.- NATURALEZA JURIDICA

En esle apartado unicamente precisaremoas la naturaleza de la accion
del delito de violacién del citado secreto, porque, en el capitulo primero ya precisamos
la naturaleza del secreto industrial.

La naturaleza de dicha accidon es de indole privada, como lo sefala el
Doctor Julio C. Ledesma; es decir, que sdlo procede a instancia de parnte ofendida o
sea mediante querella.

Para corroborar lo anterior, el fundamento de la naturaleza de la accién
del delito de violacion del citado secreto, se encuentra en el titulo séptimo, bajo el rubro

“De la inspeccion, de las infracciones y sanciones administrativas y de los delitos”
capitulo tercero, bajo el epigrafe “De los delitos”, articulo 223, ultimo parrafo, de la Ley

de la Propiedad industrial que estipula.
“Son delitos...Los delitos previstos en este articulo se persiguiran por
queretlia de parte ofendida”.

5.- ELEMENTOS DEL TIPO PENAL

de 1a C: Desleal en materia de
*, Volumen {I, N* 4, Octubre-Diciembre, 1984,

™ RANGEL ORTIZ, Horaclo. C
i a de N

Propledad tndustrial, En "R

Meéxico, D.F. p. 311
** Citado en RANGEL ORTIZ, Horacio, p.287
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Los elementos del tipo penal, respecto al delito de violacién de secreto
industrial que prevee. nuestra legislacion penal mexicana, son los que a continuacion
sefalaremos:

Ahora bien, el Codigo Penal. para el Distrito Federal en materia de Fuero
Comin y para toda la Repdblica en materia de Fuero Federal, en el titulo noveno,
capitulo Ganijco, relativo a la revelacion de secretos en su articulo 210 (reformado por el
articulo primero del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacion de diez de
enero de mil novecientos noventa y cuatro. que entrd en vigor el primero de febrero de
ia citada anualidad), dice o siguiente:

ARTICULO 210 C.P.- "Se impondra 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
algtn secreto o comunicaciéon reservada que conoce o ha recibido con
motivo de su empleo, cargo o puesto. '*°

Asi, se concluye que los elementos del tipo penal son:

a) Que el activo, sin causa justa revele algan secreto o comunicacién

reservada.

b) Que esa revelacion sea con perjuicio de alguien y sin consentimiento de
quien pueda resultar perjudicado: y,

¢) Que ese secreto o comunicacion {o conozca o haya recibido con motivo de su

empleo, cargo o puesto.

De lo anterior se advierte que, se tipifica y pone la revelacion de un
secrelo de cualquier indole. Asi, como una relacion contractual.

Por otra parte, Pérez Miranda Rafael, Carranca y Trujillo Radl y Carranca
y Rivas Raul; entre otros sernalan que, este es el tipo basico en la revelacion de
secretos.

A continuacion analizaremos los elementos del tipo penal citados:

" CcODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE FUERO COMUN Y PARA
TODA LA REPUBLICA EN MATERIA DE FUERO FEDERAL i de, S.A. de C. V.

D.F,_ 1994,
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En lo tocante, al primero (sin causa justa), es un elemento normativo,
maxime que, Jimenez de Asta, sostiene que, “los elementos normativos se ligan a lo

Y - 1A
injusto™. ™

Asi, se concluye que, resulta injusto el que se deje impune la conducta
del sujeto activo.

Al contrario sensu, constituye justa causa la revelacion hecha por causa
de necesidad, para evitar un mal mayor par ejemplo “el uso del secreto derivarse en la
posiblidad de ocasionar un darfio a la salud de la colectividad o fuere contrario a los
intereses del pais. O bien, cuando la “revelacion se llavara a cabo en la defensa de un
derecho propio™. En suma, la “justa causa” se produce cuando la transmision de!
sacreto se realiza en el cumplimiento de un deber juridico. De aqui que sea suficiente
para que se tipifique por si misma la violacidén de secreto por su “revelacion sin justa
causa” cuando su trasmisidn hubiera sido indebidamente hecha a quien simplemente

carece de derecho para recibiria. '*

De lo antes expuesto se concluye que. este primer elemento de tipo
penal, es esencial para que se configure el delito a estudio, en virtud de ser un
alemento normativo y este se liga al injusto.

Respecto al segundo, podemos decir, que este es el elemento
indispensable o esencial en la configuracidn de nuestro delito a estudio, dado que, sin
ella no puede existir, se trata de la conducta dolosa, que reatiza e! sujeto activo as
decir, conforme a la dogmatica juridico-penal, el delito es la conducta tipica, antijuridica
y culpable; por lo tanto al analizar los elementos de! tipo penal en comento, tenemos
que la conducta, se encuentra prevista por el tipo penal, por lo que se considera tipica,
pero a su vez es requisito indispensable que se realice en forma dolosa, esto es, que
se tenga el animo o intencién de realizar alguna de las modalidades (revelar, apoderar
© usar un secreto industrial) (culpabilidad).

La antijuridicidad y la culpabilidad, se analizaran en lineas posteriores.

Por otra parte. si el sujeto activo, actua en forma, dolosa, es evidente
que al revelar el secreto, sea sin consentimiento de su titular, con el consecuente
perjuicio patrimonial o moral resuitante. .

\es, Oiga Tratado de Derecho Penal, 2a edicién,

' JIMENEZ DE ASUA, LUIS, Citado en Islas A
tomo Iil, Buenos Aires Argentina, p. 654.

2 ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA,. p. 234.




Es menester, hacer notar que el consentimiento por parte del sujeto
pasivo, no constituye una causa de justificacion, dado que, puede resultar que revele
el secreto industrial a través de la intimidacion, ya sea en su persona o en contra de su
familia. Mas sin embargo, respecto al sujeto activo si, esto es aunsencia de conducta.

En el tocante., al perjuicio, este se traduce en la pérdida de la
confidencialidad del secreto industrial, dado que, este forme parte de su patrimonio

Por otra parte, Pérez Miranda, Rafael y Serrano Migallon Fernando, sefiala que, “en el
caso de los Secretos Industriales este darfo puede derivarse de:

1) La disminucién del valor de la inversion tecnoldgica por su conocimiento por

mas de una persona:
2) La disminucion del valor de una unidad de produccion y de sus utilidades
futuras por e! acceso de terceros a la competencia o a la posibilidad de producir a
precios similares™, '™
De lo anterior se concluye que, independientemente que se provogquen
ios dafos a que aluden, Pérez Miranda y Serrano Migailon; el perjuicio, se naduce an
la pérdida de la confidencialidad del secreto industrial.

Finalmente, en atencidn al tercer elemento, se refiere a la calidad del
sujeto activo, para que se lleve a cabo el delito a estudio, asimismo, en el apartado
respectivo a los sujetos, se dejo asentado que. el sujeto activo, es aquella persona
fisica o moral (independieantemente de que tenga una relaciéon contractual con el sujeto

pasivo), que use, revele o se apodere de un secreto industrial

No impide considerario de este modo, el hecho de que, si bien es cierto
que, el sujeto activo debe estar sujeto a una relacidn contractual, también puede ser
aquel que no este ligado a dicha relacidon; pues no es menas cierto que, en el articulo
en comento, tnicamente se habla del sujeto activo que debe estar a una relacién

contractual.
Asi, se concluye que. se deben reunir los tres elementos del tipo panal

(basico), para que se configure dicho delito.

"} pEREZ MIRANDA, Rafael y Serrano Migallon, Fernando, p. 72




Por su parte, el articulo 211, dei Cdodigo Penal vigente establece:

ARTICULO 211 C.P.- “La sancidén sera de uno a cinco afios, multa de
cincuenta a quinientos pesos y suspensién de profesion en su caso, de
dos meses a un afo, cuando la revelacion posible sea hecha por
persona que presta servicios profesionales o técnicos o por funcionario o
empleado publico cuando el secreto revelado o publicado sea de

caracter industrial”.
Lo anterior pone de manifiesto que, los elementos de tipo penal de violacién de
secretos industriaies, son:
a).- Que la revelacion se realice por persona que presta servicios profesionales
o técnicos o por funcionario o empleado pablico; y, .
b) Que el secreto revelado o publicado sea de caracter industrial.

En efecto, se advierte que, se prevé y sanciona el delito de violacién de
secretos industriales en la modalidad de revelacion. Asi, como una relacién contractual.

De io antes expuesto, se concluye que, se deben reunir dichos

elementos para que se configure el delito a estudio.
Ahora bien, nos toca analizar dichos elementos.

En relacion al primero, se trata de la calidad del sujeto activo; es aquella
persona fisica o moral independientementse de que tenga una relacion contractual con
el sujeto pasivo, que use, revele o se apodere de un secreto industrial.

No impide considerarlo, el hecho de que, al referimos al sujeto activo de
este delito, no necesariamente debe estar sometido a una relacidon contractual, dado

que no puede ser siempre asi.

En lo tocante, al segundo elemento, se refiere al tipo de secreto y este
debe de ser como el de nuestro multireferido estudio, es decir, de indole industrial.

Es aplicable, parcialmente, la tesis sustentada por la Primera Sala de la
Suprema Cortle de Justicia de la Nacidn, Sa época, tomo XXXVII, visible en ja pagina

i
i
H
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1381 del Apéndice al Seminario Judicial de la Federacién, bajo el epigrafe: “revelacion
de secreto industrial, elementos constitutivos del delito de”,

Al efecto sefala los siguientes:

“... a) Que haya sido revelado un secreto por el delincuente. b) Que esa comunicacion
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, vy,
d) Que el secreto revelado sea de caracter industrial...”.

Resulta aplicable, siempre y cuando no consideren al sujeto activo,
dependiente de una relacion contractual con el sujeto pasivo, dado que, en lineas
precedentes ya se analizd dicha cuestion.

Es menester, indicar que debe existir una excepcion, en io tocante a los
eilementos del tipe penal del delito a estudio, esta es la regla genérica, pues se ha
senalado que, solo se prevee la calidad del sujeto activo, que debe tener una relacion
de tipo contractual con el sujeto pasivo (titular dei secreto industrial), habida cuenta
que,. lc puede ser aquél que no tenga dicha relacion.

Por io que hace a los demas elementos del tipo, consideramos que si se .
deben reunir. dado que si bien es cieto que, lo Unico que interesa para que la :
configuracion del delito de violacidn de secreto industrial, es la conducta dolosa de i
dicho sujeto, no es menos cieno que. asi, o prevee nuestro codigo en consulta y la !
multicitada Ley de la Propiedad Industrial.

Consideramos que la unica forma de atipicidad aplicable es la referente
a la calidad del sujeto activo, es decir, que tenga una relacion contractual con el sujeto
pasivo, de aqui nuestra insistencia respecto al sujeto activo como lo hemos dejado
asentado en lineas anteriores.

6.- ANTIJURICIDAD Y CULPABILIDAD.

Una vez que se ha exteriorizado la conducta tipica, se hace necesario :
analizar ia antijuricidad, con la finalidad de establecer si la conducta desplegada es )
contraria al ordenamiento juridico. es decir, si no operan en favor del sujeto activo :
alguna causa que pueda excluir dicha conducta tipica dolosa.

La antijuricidad. en el delito en comento, consiste en que la violacion del
secreto industrial, se lleve a cabo sin el consentimiento de su propietario y sin que
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medie ninguna circunstancia que justifique o hagﬁ licita la violacidon de dicho secreto en
cualquier modalidad (revelacion, apoderamiento o uso).

Consideramos que operan causas de justificacion o de licitud, el estado
de necesidad, toda vez que, se encuentran bienaes que la ley protegen que son la
integridad del hombre y la vida; por ejemplo, un secreto industrial sirve para proteger al
ser humano de una_ epidemia, la persona que lo conoce (ya sea por una relacion
contractual o no con su propietario), o revela, se apodera o usa, su conducta es licita y
otro ejemiplo seria el caso de que et secreto industrial proteja la libertad de una
persona.

También opera la obediencia jerarquica, pero consideramos que debe
ser Gnicamente mediante un mandamiento escritc de autoridad judicial, que funde y
motive la ravelacion, apoderamiento o uso del secreto industrial.

Y el impedimento iegitimo, por ejemplo el sujeto activo realiza una de las
modalidades del delito a estudio, porque. su conducta no puede ser de otra forma, en
vintud de que hay un impedimento de caracter legal.

No impide considerario de este modo, el hecho de que consideramos
como causas de justificacion o de licitud, el estado de necesidad, la obediencia
jerarquica y el impedimento legitimo, dado que, la legitima defensa, el cumplimiento de
un deber y el ejercicio de un derecho se protegen otros intereses que no tienen
relacion con el delito a estudio.

Asimismo, se procedera a realizar el juicio de reproche es decir, analizar
el elemento de la culpabilidad. en el que al sujeto activo se le reprochara su conducta
tipica y antijuridica, imponiéndosele en el ultimo apartade de este capitulo, la sancion
correspondiente, donde sera tomada en consideracion las causas que determinaron al
sujeto activo a cometer el delito.

i_a culpabilidad. en el delito de violacion del secreto industrial, el sujeto
activo debe tener conocimiento y voluntad de que provoca un dado.

Pero como se precisé en lineas precedentes, la conducta tipica del
sujeto activo, es requisito indispensable que realice en forma dolosa (es una
manifestacién de la culpabilidad), esto es, que se tenga el animo o intencidon de
revelar, apoderarse © usar el secreto industrial, es decir, en perjuicio y sin
consentimiento de! propietario de dicho secreto.
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delito de violacion de. secreto

’ Al - respecto, cabe sefalar que, el
industrial, es de los considerados como de resultado, dado que, no esta demostrado

que el sujeto activo, con su conducta, provoque un daiio que no sea preciso reparar.

. La culpa, opera en nuestro delito multicitado, en virtud de que él
propietario . del secreto industrial no toma las precauciones necesarias para su

proteccion y facliita este.
error

Como causa de inculpabilidad, consideramos que opera el
invencible, es decir, cuando no deriva de culpa y consideramos que procede en el caso
de que el propietario del multirreferido secreto otorgue su conocimiento.

7.- MODALIDADES DEL DELITO
ARTICULO 223 DE LA LEY
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Precisado. en que consiste el tipo penal, la conducta, la antijuricidad y la culpabilidad
de nuestro delito a estudio, nos toca ver las modalidades que surgen de nuestra figura

en comento.

A) REVELACION DEL SECRETO INDUSTRIAL.

FRACCION 1l DEL ARTICULO 223 DE LA LEY
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La Ley de la Propiedad Industrial, en el titulo séptimo, bajo el rubro: *De la inspeccion,
de las infracciones y sanciones administrativas y de los delitos”, capitulo Ill, epigrafe:
“De_los delitos”, numeral 223, sefala las modalidades de la violacion del secreto

industrial, al efecto de la revelacion, estipula lo siguiente:

ARTICULO 223 LPI.- “Son delitos:...
Hl.- Revelar a un lercero un secreto industrial, que se conozca con
motivo de su trabajo. puesto, cargo, desempefio de su profesion,

relacion 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 propdsito de




abtener un beneficio econdmico para si o para el tercero o con el fin de
causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto”. 1?4

Lo anterior pone de manifiesto que, resulta aplicable lo referente al
sujeto activo det delito de violacidn de secreto industrial, maxime que, hemos
considerado que independientemente de gque tenga una relacidn contractual con el
sujeto pasivo o no, revele a un tercero dicho secreto.

Por otra parte, cabe hacer notar que, realiza el sujeto activoe una
conducta tipica dolosa, tal y como se preciso en lineas anteriores.

Asi, se concluye que lo relevante es que, el sujeto activo
independientemente de la relacion que pudiera tener o no con el sujeto pasivo (titular
del secreto industrial), revele a un tercero el secreto industrial; y, provoque un perjuicio.

Para finalizar este apartado, el licenciado Horacio Range! Ortiz, en ia
conferencia pronunciada en la Ciudad de México, relativa a los secretos industriales”,

el diecisiete de julio de mil novecientos y uno, dividid la finalidad del sujeto activo en
tres:

1).- “Revelar a un tercero... con el propdsito de obtener un beneficio econdmico
para si,

2).- Revelar a un tercero... con el propdsito de obtener un beneficio para el
tercero; y.

3).- Revelar a un tercero... con el fin de causar un perjuicio a la persona que
guarde el secreto”, ***

De lo anterior se concluye que, el fin es preponderante en la comisidn del delito, por
que el sujeto activo del delito quiere y acepta el resuitado con el consecuente perjuicio
patrimonial y moral, pero consideramos que predomina la conducta tipica dolosa; dado
que los ordenamientos legales en consulta, es lo que tipifican y sancionan.

B) EL APODERAMIENTO DEL SECRETO INDUSTRIAL.

" LEY DE FOMENTO ¥ PROTECCION DE [.A PROPIEDAD INDUSTRIAL Editorial Porria,
Meéxico, D.F. 1991

** Rangel Ortiz, Horacio, Secretos Industriales, en conferencia del 17 de Julio de 1991, México. D.F. p.
19.
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FRACCION IV DEL ARTICULO 223 DE LA LEY
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Respecto al apoderamiento del delito en comento, la Ley de la Propiedad Industrial en
el citado articulo, sefiala:

ARTICULO 223 LPI FRACC. IV.- Apoderarse de un secreto industrial sin
derecho y sin consentimiento de la persona que lo guarde o de su
usuario autorizado. para usarlo o revelarlo a un tercero, con el propdsito
de obtener un beneficio econéomico para si o para el tercero o con el fin
de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o a
su usuario autorizado:”

Por su parte, Leija Martinez, Antonio, adopta esa modalidad al efecto,
senala, * el secreto industrial tiene su funcionamiento en que, siendo estos parte de los
llamados bienes inmateriales, los cuales son susceptibles de apropiacién particular, la
sustraccion que de ellos se realice representa un agravio de tipo econ®omico para su
poseedor”. '

De esto se concluye que, la aludida modalidad esta relacionada con los
raquisitos de forma, especificamente con el soporte fisico; puesto que el secreto
industrial, se debe exteriorizar en un instrumento material: previstios en la Ley de
Propiedad Industrial debido a que, no pierde su confidencialidad.

Por otra parte, consideramos que la frase: * para usarlo o revelario™, en
la modalidad o estudio, esta demas porque, se estipula de manera precisa y clara cada

modalidad y lo que se origina en una confusién.

De similar forma que. en la modalidad anterior, el licenciado Horacio
Rangel Ortiz, divide la finalidad de! sujeto activo en las siguientes:

1).- “Apoderarse... para usarlo, con el propdsito de obtener un beneficio

econémico para si.
2).- Apoderarse... para usarlo, con el fin de causar un perjuicio a la persona que
guarde el secreto industrial 0 a su usuario autorizado.

% LEIJA MARTINEZ Antonio: La Proteccién Legal del Know-how en Méxjco, “en revista de la Facultad

de Derecho™. No 20 y 21, Enero-Marzo. Abril-Junio, 1992, San Luis Potosi, México. p.63.
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3).- Apoderarse... para revelario a un tercero, con el propdsito de obtener un

beneficio econdomico para si.

4).- Apoderarse... para revelarlo a un tercero, con el propdsito de obtener un
beneficio econdmico para el tercero.

5).- Apaderarse... para revelario a un tercero, con el fin de causar un perjuicio a
la persona que guarde el secreto industrial o a su usuario autorizado.” i

Asi. se concluye que. al igual que. en la modalidad que antecede, se
obtendra como resultade un perjuicio al titular del secreto industrial.

En lo tocante. a la modalidad a estudio. Deimanto, Celso, sefala que,
“antes, bastaba que el funcionario hubiese conseguido una fotocopia de esos escritos
sigilosos™, agrega que, " para la extraccién de la copia era necesario el retiro del
original de la esfera de proteccion de su propietario. Hoy no: casi todas las industrias y
oficinas disponen de aparejos copiativos propios, y en ellos, en pocos segundos, el
empleado desleal obtendra reproducciones de valiosos papeles secretos, sin

necesidad de alejarlos del lugar”, '°®
Compartimos lo antes citado. por Delmanto Celso, pero agregamos que

no dnicamente el sujeto activo puede fotocopiar dichos documentos, sino que, también
los puede sustraer del ambito de proteccion del titular del secreto industrial.

De lo anterior expuesto, se concluye que esta modalidad, se relaciona
con el soporte fisico, que prevée la Ley de la Propiedad industrial en su articulo 83.

C) “EL USO DE LOS SECRETOS INDUSTRIALES”

FRACCION V DEL ARTICULO 223 DE LA LEY DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL.

%7 pangel, Ortiz, Horacio, p.20.
*** pelmanto, Celso, op. cit., p. 186.
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Finalmente, en relacion a la modalidad de uso del multirreferido delito a
_ estudio, la Ley de la Propiedad Industrial, en el citado articulo indica :

ARTICULO 223 LPI FRACC V.- Usar la informacion contenida en un
secreto industrial, que conozca por virtud de su trabajo, cargo, puesto,
ejercicio de su profesién o relacidon de negocios sin consentimiento de
quien io guarde o de su usuario autorizado, o que le haya sido revelado
por un tercero, a sabiendas que esta no contaba para ello con el
consentimiento de ia persona que guarde el secreto industrial o su
usuario autorizado, con el propdsito de obtener un beneficio econdmico
© con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto

industrial o su usuario autorizado”.

Asi, se concluye que, para que se configure esta modalidad, e! sujeto
activo, ademas de apoderarse del secreto industrial. lo debe utilizar; y por ende, causa
un perjuicio a su titular
Al igual que, las modalidades anteriores, el Doctor Horacio Range! Ortiz, divide la

finalidad del sujeto activo en las siguientes:
1).~ Usar... con el propdsito de obtener un beneficio econdmico.
2).- Usar... con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde un secreto
industrial o a su usuario autorizado.
3).- Usar... por parte de una persona a quien un tercero le haya revelado el

sacreto, a sabiendas que el tercero no contaba con el consentimiento de la persona
que guarde el secreto industrial © de su usuario autorizado para revelar el secreto con
el propésito de obtener un beneficio econdémico.

4).- Usar... por parte de una persona a quien un tercero le haya revelado sl
secreto, a sabiendas que el tercero no contaba con el consentimiento de la persona
que guarde el secreto industrial 0 de su usuario autorizado para revelar e! secreto, con
el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o a su usuario

autorizado **

Se concluye que al igual que a las modalidades que anteceden,
independientemente de la calidad del sujelo activo, siempre se obtendra como
resultado un perjuicio al titular del secreto industrial.

'** Rangel Ortiz, Horacio, p. 20 y 21
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No impide  considerarlo de este’ modo, el hecho de que, en las
modalidades a estudio no importa ia calidad del sujeto activo, maxime que, si importa
para la aplicacién de ia pena, lo cual serd estudio en el siguiente apartado.

8.- PENAS
s . "ARTICULO 224 DE LA LEY
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL"

8.- PENAS

Nos toca ver la aplicacion de la pena que se fe debe imponer al sujeto
activo del delito, maxime que se dabe estar a la calidad de éste.

Primero veremos las penas que sefala el actual Cdodigo Penal para el
Distrito Federal en materia de Fuero Comun y para toda la Republica en materia de
fuero Federal en el articulo 210, seriala:

“Se impondra de treinta a docientas jornadas de trabajo en favor de la
comunidad...”

De jo anterior se advierte que, se sanciona la revelacion de un secreto
de cualquier indole, toda vez que, para la aplicacion de ésta, si importa la calidad del
sujeto activo, porque, debe estar sujeto a una relacion contractual.

Ahora bien. el numeral 211, del ordenamiento legal invocado, precisa:

ARTICULO 211 C.P.- “La sancién sera de uno a cinco anos, multa de
cincuenta a quinientos pesos y suspension de profesién en su caso, de
dos meses a un ano, cuando la revelacion punible sea hecha por
persona que presta servicios profesionales o técnicos o por funcionario o
empleado publico cuando el secreto revelado o publicado sea de

caracter industrial™,
Es menester, que para la aplicacién de la pena a que alude dicho

numeral, se demuestre la calidad del sujeto activo y que el secreto sea de indole
industrial.
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Lo anterior pone de manifiesto que, si bien es cierto que, la pena

agraviada se justifica por razdn de la mayor cultura de profesionales o técnicos y de la
mayor responsabitidad de funcionarios o empleados publicos © cuando el secreto
revelado o publicado sea de caracter industrial; no es menos cierto que. la Ley Federat
del Trabajo, como sefialamos anteriormente pone en el titulo segundo bajo el rubro:
“Relaciones individuales de trabajo”, capituio [V, epigrafe: "Rescision de las relaciones
de trabajo”. numerail 47, fraccion 1X, dicha revelacion con la rescision de Ia relacion de
trabajo sin responsabilidad para el patrdon; en consecuencia, el juzgador debe aplicar ta
pena correspondiente, en base a las circunstancias exteriores de ejecucion y los
peculiares del delincuente, de formalidad a lo estipulado por los articulos §1 y 52 de
dicho Cédigo Penal.

Respecto a las penas establecidas por la Ley de la Propiedad Industrial,
en el titulo séptimo, bajo en epigrafe: “De la inspeccidn, de las fracciones y sanciones
administrativas y de los delitos” capitulo Ill, rubro: * De los delitos” numeral 224, sejala:

ARTICULO 224 LPL.- “Se impondra de dos a seis arios 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 los delitos que se sefalan en el
articulo anterior

Asi, se concluye que, impone una pena privativa de libertad, al que
incurra en alguna de las modalidades esiudiadas en lineas precedentes (revelacién,
apoderamiento y uso del secreto industrial).

Consideramos que se debe aplicar dicha pena, siempre que reina el sujeto activo los
siguientes requisitos:

a).- Que sea primodelincuente o reincidente.
b).- Que haya explotado el secreto industrial.

c).- Que tenga la calidad de profesional o técnico, para poder explotar el secreto
industrial; y

ch).- Que no este sujeto a una relacion contractual o si lo esta que cumpla con las dos

primeras condiciones.

Asi, se concluye que el sujeto activo, que se encuentra sometido a una
relacidn contractual, se le debe aplicar la pena del articulo 210, del Cédigo Penai
invocado,
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En lo tocante, a que el sujeto activo, por razén de la mayor cultura de
profesionales o técnicos y de la mayor responsabilidad de funcionarios o empleados
publicos o cuando el secretoc sea de caracter industrial, el juzgador debe atender lo
estipulado por el articulo 211, del ordenamiento en comento, ademas de lo previsto por
la Ley Federal de Trabajo, que consiste en la rescision de la relacion laboral.

El juzgador debe apreciar las circunstancias exteriores de ejecucion de
dicho ilicito y las peculiares del delincuente de conformidad a lo establecido en los

numerales 51 y 52 del Codigo Penal.

Finalmente, respecto a las penas establecidas en la Ley de la Propiedad
Industrial, cuando el sujeto activo incurra en alguna de las modalidades de revelacion,
apoderamiento y uso; debe reunir lOs requisitos que citamos en lineas precedentes los
que en obvio de inutiles repeticiones se dan por reproducidos,
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CONCLUSIONES

PRIMERO.- El origen del secreto industrial se da en la propiedad industrial, por ese
motivo considero importante dar los conceptos de cada uno de ios componentes de la
propiedad industrial para poder comprender la importancia y desarrolio del secreto

industrial.

SEGUNDO.- En consideracidn de lo anterior el secreto industrial abarca las dos ramas
de la propledad industrial por ia relacién estrecha entre la investigacion y la industria.

TERCERO.- La competencia libre y abierta que se.da entre las empresas constituyen el
nacimiento del secreto industrial. Por ello las empresas compiten para desarrollar nuevos

productos © en su caso mejorarios.

CUARTO.- La importancia que posee el secreto industrial es vital para las empresas por
ello se da la necesidad de suministrar proteccion a nivel nacional como internacional,
debido a que la empresa que sufre una pérdida parcial o total de informacion industrial o
comaearcial que conserva de manera confidencial, puede ver como su posicion en el

mercado, va cayendo frente a sus competidores.

QUINTO.- La contratacidon tecnologica presenta un interés especial, pues se toman en
cuenta basicamente los intereses de las empresas y la necesidad de darles autonomia

en sus decisiones.

SEXTO.- El contrato es el acuerdo de dos o mas voluntades para crear, modificar
transferir o extinguir derechos u obligaciones, lo relevante de estas operaciones es en
transferir o ceder “elemento del conocimiento técnico”™ (secretos industriales o

comerciales) que producen bienes o servicios.

SEPTIMO.- La forma en este tipo de contratacidn se transforma en un elemento de
validez ya que la Ley de la Propiedad Industrial dice que la informaciéon de un secreto
industrial necesariamenie debera constar en documentos, medios electrénicos o
magnéticos, discos opticos, microfiimes, peliculas u otros instrumentos similares e iran
impresos en alguna de las clausulas de confidenciabilidad.

OCTAVO.- En materia penal también podemos observar la proleccién de los secretos
industrailes, tal proteccion la encontramos en el titulo noveno "Revelacion de secretos”
encontramos solamente dos articulos donde se establece Ja penalidad, el tipo basico de

revealacion de secretos y la penalidad agravada.



NOVENO.- Una de las causas de rescisidn del contrato en materia laboral es la
revelacidon de secretos industriales o comerciales de la empresa siempre y cuando este

aspecificadocual o cuales son los secretos industriales en alguna de las clausulas de
confidencialidad.

En esta materia encontramos varias fuentes de secretos industriales y a cada uno de
ellos se le da un trato diferente por ejemplo el de las invenciones que hace el trabajador

por motivo de la explotacion de la empresa; los de servicios contractuales y finaimente
las invenciones libres.

DECIMO.- La figura del secreto industrial es una disposicidn novedosa en la legislacion
mexicana, considero que el haber legislado en rclacion a este tema, tiene como finalidad
situarnos al nivel de los paises mas industrializados, y ei desarrollo de las actividades
industriales y comerciales empezo desde el momento mismo en que se firmd el primer
tratado internacionail de libre comercio, la cual demanda una mejor cultura tecnoldgica.

DECIMO PRIMERO.- El secreto industrial o comercial es el conocimiento que se tiene
reservado y oculto siempre y cuando sean de aplicacion industrial que signifique obtener
o mantener una ventaja competitiva o econdmica, debera estar referida a la naturaleza,
caracteristicas o finalidades de los productos a métodos o procesos de produccién.

DECIMO SEGUNDO.- La diferencia del Know-How con el secreto industrial, consiste en
que debe rechazarse por completo el utilizar el término del Know-How, pues el caracter
secreto del conocimiento es una condicidén del Know-How pero no un elemento esencial
de este habida cuenta de que el secreto industrial sirve para obtener mejor productividad

con menores gastos, maxime que la confidencialidad es un elemento esencial del
secreto industrial.

DECIMO TERCERO.- Los requisitos del secreto industrial son de fondo (novedad, altura,
inventiva, actividad industrial y confidencialidad) y de forma (soporte fisico y registro).

DECIMO CUARTO.- El uso exclusivo del secreto industrial, consiste en que solo el
propietario del secreto industrial, sea quien gocce de los beneficios que este genere.

DECIMO QUINTO.- El contrato de licencia es el acuerdo de voluntades, mediante el cual
el titular del secreto industrial otorga a otra persona denominada licenciatario el uso del

secreto industrial, por un tiempo determinado a cambio de una regalia y con caracter
confidencial.

DECIMO SEXTO.- El objeto del delito de violacidn del secreto industrial, 1o es la
concurrencia leal que es la libertad de ofrecer al cliente mayores posibilidades de
eleccion o sea contar con varios proveedores que compitan en el mismo negocio.
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DECIMO OCTAVO.- Los sujetos del delito de revelacidn; sujeto activo. es aquella
persona fisica o moral tenga o no tenga relacion contractual, use, revele o apodere de un
secreto industrial en tanto que el sujeto pasivo es aquella persona fisica o moral que
posee la titularidad del secreto industrial.

DECIMO NOVENO.- La antijuricidad en el delito de violacion del secreto industrial se
lleva a cabo sin el consentimiento de su propietario y sin gue medie ninguna
circunstancia que justifique o haga licita la violacion de dicho secreto en cugqluier
modalidad (revelacion, apoderamiento o uso).

La culpabilidad debe ser en forma dolosa; © sea que tenaga el animo © intencién de
revelar, apoderarse o usar el secreto en perjuicio y sin consentimiento del propietaric de
dicho secreto.

VIGESIMO.- Para la aplicacién de la pena establecida en el articulo 210 del Cadigo
penal vigente, importa la calidad de! sujeto activo, maxime que debe estar sujeto a una
relacion contractual.

Se debe demostrar la calidad del sujeto activo y que el secreto sea de indole industrial
para aplicar la pena del articulo 211 del Codigo Penal.

VIGESIMO PRIMERO.- Se debe aplicar dicha pena, siempre que reuna el sujeto activo
los siguientes requisitos:

1) Que sea primodelicuente o reincidente.

2) Que haya explotado el secreto industrial.

3) Que tenga la calidad de profesional o técnico para poder explotar el secreto industrial.
4) Que no esté sujeta a una relacidn contractual o si lo esta que cumpla con los puntos 1
v2
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