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INTRODUCCION

La Propiedad industrial es desde sus origenes una parte vital del comercio
hasta nuestros dias, aqui nacen las grandes ideas del ser humano utilizando su
habilidad creadora e inventiva, la cual aplicara en sus productos o servicios con la

finalidad de facilitar la vida del mismo y que obtenga felicidad de lo que consume.

En nuestra actualidad, dicha habilidad creadora e inventiva, juega un papel
crucial para la competitividad que generan las empresas para sus productos, ya sea
en cosmeéticos, musica, automoviles, celulares, etcétera, que van a ser una especie
de sello de la casa, asi el consumidor lo apreciara por su fama y calidad, ejemplo de
ello tenemos a los violines Stradivarius, aun hasta la fecha se desconoce cuales eran
los componentes que conformaban a tan famosos violines, ya que su sonido era el
mejor sobre los demas fabricantes de violines, otro ejemplo lo tenemos con la férmula
de la Coca Cola o de la famosa cadena comercial llamada Kentucky Fried Chicken que
ha creado nuevas recetas a partir de la original, estos y muchos mas ejemplos tenemos

en nuestros dias en lo que se conoce como propiedad industrial.

Dichos secretos industriales han sido objeto de diversas investigaciones,
llegando a conclusiones sobre la utilizacion de dicha figura siendo mas rentable que
la patente, la finalidad de esta figura es proteger toda informacién crucial que otorgue
una gran diferencia comercial sobre sus competidores, esta figura nace en el Derecho
consuetudinario de los Estados Unidos de América, ya que de este Estado nace la
figura del Imperialismo, con lo que se busca proteger los intereses de sus respectivas
empresas, por tanto dicha figura fue impuesta hacia los demas paises al momento de
crear Acuerdos comerciales que permitieran una mayor expansion del comercio

norteamericano en el mundo.



Nuestro pais, no ha tenido un gran avance tecnolégico frente al vecino del
norte, ya que el mismo gobierno no fomenta la creacion tecnoldgica que favorezca el
desarrollo nacional y exista un aumento en el Producto Interno Bruto y destaque en la
region, otra de las causas se debe a que una parte de nuestros ciudadanos emigra
hacia los Estados Unidos de América, otros a la Unién Europea y tienen mayores
oportunidades de crecimiento, creando empresas que fomenten la competitividad
interna e internacional. Es asi como esta figura aparece en la Ley de Propiedad
Industrial de 1991, cuando México decide abrirse a la globalizacién comercial, firmando
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con los Estados Unidos de América
y Canada, adhiriéndose al GATT y firmando el Convenio de Paris para la Proteccion
de la Propiedad Industrial y derivado de ello el Acuerdo de los aspectos de Derechos
de Propiedad Intelectual, por lo que dicha figura no ha tenido la suficiente importancia
para crear juzgados especializados que lleven unicamente el estudio de dicha figura,
asi va quedando atras sobre otras legislaciones internacionales con las que tiene
acuerdos comerciales, como es el caso de la Unidn Europea con su nueva Directiva
2016/943 que evoluciona radicalmente a esta figura, creando nuevos términos,
medidas, establece un apartado de indemnizaciones y propone la figura de la
revelacion de secretos empresariales de forma licita, cosa que nuestra legislacion no

posee.

En el primer capitulo de esta investigacion, se establece un marco de
referencia de la figura del secreto comercial y su evolucion en la legislacion mexicana,
asi como una breve referencia en las legislaciones internacionales que fomentaron
grandes cambios en materia de derechos de propiedad industrial, que fueron base
para la creaciéon de la figura y un punto de apoyo para su implementacion en leyes
especializadas. Asimismo, se analizan las diferentes definiciones que proponen las
diferentes legislaciones mexicanas, organismos internacionales y el Acuerdo de los

aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual.

En el segundo capitulo se realiza un estudio de la figura del secreto

comercial en las principales legislaciones nacionales como; la Ley de Propiedad



Industrial, en la Ley Federal de Trabajo, en el Cddigo de Comercio, Cédigo Civil
Federal y en el Codigo Penal Federal, asi como las legislaciones especializadas de
Francia, Estados Unidos y Espafa, con la finalidad de comparar los diferentes

sistemas juridicos y su campo de accion en la sustanciacion de juicios en la materia.

El tercer capitulo tiene por objeto explicar los nuevos cambios que ha tenido
el secreto comercial en el mundo, asi como los nuevos factores de riesgo que impiden
una correcta aplicacion de las normas especializadas por ser ineficaces y no tener
actualizadas. También se analizan las figuras de la patente y el secreto, ya que a partir
de estas figura las nuevas creaciones tecnoldgicas comienzan a dejar obsoleta a la
figura de la patente por no otorgar mas elementos de proteccién, pasando a la figura
del secreto comercial por ser mas accesible a los nuevos creadores y no pone mayores

requisitos para una debida proteccion.

El cuarto capitulo se identifican y analizan los principales meétodos
internacionales para resolver los conflictos en materia de secretos comerciales, los
cuales México deberia de hacer un andlisis para la creacién de un nuevo tribunal
especializado en materia de secretos comerciales y la necesaria actualizacion de la
figura, también se analiza la nueva Directiva 2016/943 que propone un cambio
revolucionario de esta figura asi como la implementacién de medidas, indemnizaciones
para la debida confidencialidad de esta figura. Terminando este capitulo con el analisis
de los principales Tribunales judiciales a nivel federal y del Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial como instituciones que velan por la proteccion de los derechos de

Propiedad Industrial.



CAPITULO I: LA REGULACION DEL SECRETO COMERCIAL Y SU
TRASCENDENCIA EN MEXICO

1.1 ANTECEDENTES DEL SECRETO COMERCIAL EN MEXICO

1.1.1. LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1931.

Esta ley contemplé en su articulo 133 fraccion Xl, la primera figura de
confidencialidad sobre todo lo relacionado a los secretos industriales y parte de ello a
toda clase de informacion comercial, ya que sefialaba obligacion de los trabajadores
de guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y de fabricaciéon de
los productos tuvieran relacion directa o indirectamente en su fabricacion, asi como
obtuvieran conocimiento por razon del trabajo que desempeiien y que tuvieran una
relacion de manera directa con todo lo relacionado a los asuntos administrativos,
siendo esta parte reservada ya que si algun tercero ajeno a la empresa obtuviera
informacion sobre todos los procesos de produccion, maquinaria, proveedores y

clientes seria un gran perjuicio para la empresa.

1.1.2. LEY GENERAL DE NORMAS Y DE PESAS Y MEDIDAS (LGNPM) de 1961

El siete de abril de 1961 se publico la LGNPM, la cual abrogo la ley sobre pesos

y medidas, a la ley de industrias y transformacion y la ley de normas industriales.

Esta ley regulaba el sistema general de pesas y medidas y las especificaciones
gue fijaba la entonces Secretaria de Industria y Comercio para todos los productos

industriales.

Esta ley hacia referencia a los secretos industriales propiamente, pero aun no
abarcaba la nocion de secretos comerciales, siendo que expresaba en su articulo 31

gue los secretos industriales



“...son los procedimientos y condiciones de manufactura de los productos por medios
fisicos, quimicos o bioldgicos, asi como las condiciones de reaccion en estos dos

ultimos medios...”

Cabe mencionar que esta es la primera ley que comienza a hablar acerca de
los secretos industriales y da esta primera definicion de lo que se debia de entender
como secreto industrial, siendo un antecedente para las posteriores legislaciones

sobre este tema.

1.1.3 LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 1976

Esta ley fue publicada el 10 de febrero de 1976, pero dicha ley no hacia
referencia alguna sobre secretos industriales y secretos comerciales, sino hasta las
reformas hechas a la misma, las cuales fueron el dieciséis de enero de 1987, dicha
reforma se dio en su articulo 211, afladiendose como fraccion IX como delito, el cual
describia como:

“...usar para si con propositos de lucro o revelar algun secreto industrial o invencion,
CUyO registro se encuentre en tramite y que conoce 0 ha recibido con motivo de su

empleo, cargo o puesto, o bien por cualquier otra circunstancia ilicita...”

Este articulo desde un punto de vista actual hacia una referencia interesante en
relacion a las patentes, no sin antes mencionar que se tenia la idea que antes de ser
otorgada una licencia o certificacion, dicho invento debia estar bajo la figura del secreto
industrial para evitar su misma divulgacion, asi como garantizar el no acceso a la

invencion pudiese patentar el mismo invento.

1.1.4. LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

El 27 de junio de 1991 fue publicada la Ley de Fomento y Proteccion de la
Propiedad Industrial (LFPPI), el cual comienza a contemplar la figura del secreto
industrial pero aun no del secreto comercial, siendo que no define de una manera
precisa en su articulo segundo en la fraccion V, que es un secreto industrial. Dicha ley

2



tuvo una vigencia de tres afios, esto debido a que México formaria parte del actual
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, siendo transformada a la actual ley
de propiedad industrial.

No obstante, esta ley contemplaba una mayor proteccion juridica de la figura
del secreto industrial, misma que se encuentra en el titulo tercero” de los secretos
industriales” los cuales comenzaban a partir de los articulos 82 a 86 y citaba los delitos
por incurrir en los articulos 223 al 225, siendo su principal autoridad el Ministerio
Publico Federal, que, al carecer de un Instituto especializado en esta materia, debia

auxiliarse de dicha institucion.

1.1.5 CODIGOS PENALES

Es de precisar que los delitos sobre la revelacion de secretos industriales no
eran del todo regulados, ya que aun en México no se tenia un concepto de proteccion

industrial.

Uno de los primeros ordenamientos penales que regulo esta figura fue el Cédigo
Penal de Veracruz del afio 1835, siendo la primera legislacion que comenzd con la
proteccion a los secretos en general, ya que no se hacia distincion de los mismos y

mucho menos a lo relacionado con la propiedad industrial e intelectual.

Este cddigo tuvo una importante influencia de los codigos penales espafioles,
pero no fue el Unico, ya que otros cédigos en México fueron el codigo penal para el
Distrito Federal y Territorios Federales de 1871y 1929, inclusive nuestro actual Codigo

Penal Federal.



1.2 ANTECEDENTES DEL SECRETO COMERCIAL EN OTRAS ECONOMIAS

1.2.1 Francia

Las ideas libertadoras de los grandes ilustres® en Francia provocaba que la
poblacion reclamara igualdad, ya que estas fueron en un principio las bases para que
se detonara la Revolucién Francesa, dando paso a la constitucion al marco teorico
burgués debido a que esta clase tenia un ascenso considerable en esta sociedad y ya
no veia la figura del feudo como algo esperanzador y productivo.

Es a partir de este movimiento que aparece el Régimen Corporativo u
Organizacion Gremial de productores el cual ya empezaba a tener un papel en la Edad
Media de opresor para la evolucion tecnoldgica, industrial y comercial para los
pequefios grupos, asi mismo reprimia la libertad de trabajo de los mismos, de ahi que
la conciencia y desesperacion de la poblacion fomentara los ideales de los burgueses

para acabar con la tirania del feudo y la desaparicion de las compaiiias de oficio.

Las innovaciones de aquella época no ayudaban al desarrollo del capital, debido
a que estas compafias controlaban el trabajo y el mismo mercado imponiendo y
controlando los precios de todos los productos, siendo un grupo cerrado que se erigia
como juez y parte, que blogueaba toda la posibilidad de competencia que no se

ajustara a las normas por ese grupo emitidas.

Mario de la Cueva, al hacer un analisis del régimen productivo de las
corporaciones de oficio, sefialaba que sus finalidades principales eran: “defender el
mercado contra los extrafios, impedir el trabajo a quienes no forman parte de ellos y
evitar la libre concurrencia entre los maestros”. En primera instancia las mismas

corporaciones tenian que vigilar todo lo relacionado a la produccion, materiales y en

1 Algunos de los pensadores que impulsaron la Revolucidn francesa fueron Montesquieu, Rousseau por ser uno
de los filésofos de la corriente naturalista.



especifico el sector de la poblacion a la que vender los productos elaborados a un

precio pactado entre los mismos.?

En tal virtud no resultaba nada gratuito que, en la etapa de ascenso del
capitalismo, la burguesia buscara afanosamente — y lo justificara—, la supresion de
los mecanismos feudales y corporativos, representaran en su momento un obstaculo

a la circulacion y reproduccion del capital en forma amplia.

Bajo estas premisas, el proceso de acumulacion originaria se fortalece con el
predominio de la ideologia liberal, de tal suerte que el productor directo, previamente,
habia sido despojado de sus medios de produccién, de pronto se encuentra liberado
de ataduras feudales sin mas opcion para allegarse los medios de subsistencia que
dedicarse a la mendicidad, a la delincuencia o al vagabundaje, o bien acudir a las
fuentes de trabajo liberada, en un plano de igualdad juridica que de ninguna manera
correspondia a la condicion real de desigualdad existente entre los desposeidos y los

propietarios de los medios de produccion.

Cdodigo Napoleoénico de 1810

La proteccion juridica de los secretos industriales no tuvo un gran auge, debido
a los grandes cambios de ideologia que comenzaban en Europa, debido a la era
industrial. Las ideas de la revolucion francesa proclamaron la libertad de industria y del

comercio®.

Es a partir de este momento que a la par del nacimiento de la revoluciéon
industrial, se acabaria con la estructura gremial de las corporaciones de oficios,
logrando asi las bases para el desarrollo de la competencia industrial y del comercio.

Esta figura fue muy reiterativa en la creciente industria ya que buscaba la necesidad

2 DE LA CUEVA, Mario, Derecho Mexicano del Trabajo, Ed. Porrta, México, 1949, p.9
3 Véase en http://cursos.aiu.edu/Derecho%20Laboral%20Colectivo/PDF/Tema%203.pdf consultado el dia 16 de
marzo de 2018, a las 13:51.
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de proteccion, pero no necesariamente como instrumento privilegiado sobre los
demds, sino para proteger todos los métodos de elaboracion ya que los intereses
ajenos estaban en la mira de la produccién de productos y de calidad en esa época.

En Francia comenzé el auge de la proteccion de los secretos industriales, ya
gue podemos encontrar en el cédigo penal napolednico de 1810 en su articulo 418,
lejos de estar contemplado en una ley de caracter penal, es una de las bases mas

trascendentes del mercantilismo actual, que se transcribe de la siguiente manera;

“...Todo director, empleado u obrero que haya comunicado o intentado
comunicar a extranjeros o franceses residentes en el extranjero secretos de la
fabrica donde este empleado sera castigado... si los secretos has sido

comunicados a franceses residentes en Francia...” 4

Tal disposicion comenzo con la distincion de los residentes y no residentes, pero
tenia buena impresion en la sociedad francesa, ya que el objetivo principal de este
articulo solo se enfocaba al ambito industrial y no comercial, por lo que fue necesaria

una proteccion general uniendo estas dos figuras.

1.2.2 Inglaterra

En el caso de Inglaterra los comienzos de la era industrial fueron muy notables
debido a los grandes avances tecnoldgicos que propiciaron el aumento de la capacidad
industrial y no era comin una competencia con otras naciones, debido a que es la
cuna de la revolucion industrial y ninguna otra nacion podia gozar de dichos avances

tecnoldgicos, simplemente eran la potencia niimero uno en aquellos tiempos.®

4 El sindicalismo; Disponible en: http://www.xoc.uam.mx/~orom3192/restomundo/EL%20SINDICALISMO.htm
consultado el dia 14 de marzo de 2018, a las 19:00

5 Véase en http://cursos.aiu.edu/Derecho%20Laboral%20Colectivo/PDF/Tema%203.pdf, p. consultado el dia 16
de marzo de 2018, a las 13:51.
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En Inglaterra no estaba regulado el secreto industrial, y la industria no tenia un
grado considerable de competencia, también en esta nacion surgieron las compafiias
de oficios, pero el comercio se manejaba por cuestiones de tradiciébn que era lo que
mas marcaba a los productos y daba garantia a los consumidores.

No fue hasta el inicio la revolucion industrial, comenzando en el siglo XVIII y
cambio el rumbo de la humanidad, este momento fue trascendental para la
conformacién del mundo moderno, incluso hay especialistas en este tema que hablan
de la ciudad como hoy la conocemos; se lo debemos a la migracién de trabajadores
gue buscaban trabajo en las grandes fabricas que se estaban estableciendo en las
ciudades y dejaban sus tierras en manos de grandes hacendados.

El proceso consistio en el reemplazo de la produccion manufacturera por la
produccion industrializada, generando un cambio rotundo en las costumbres de los
pobladores, dejando antiguos oficios obsoletos e indtiles, siendo la manufactura textil
en ser el primer oficio ademas que posteriormente se dio el desarrollo del hierro para

las industrias.

Las dos maquinarias que marcaron el inicio de esta revolucion fue la maquina
de vapor, asi como también una maquina llamada Spinning Jenny que conformaria el
sector textil. Respecto a lo que se refiere a la industria es el comienzo de la produccion
de la produccion en serie, la disminucion del tiempo de entrega y realizacion de los
productos; en la cuestion social genero la poblacién de las grandes ciudades, la
creacion de los sindicatos, adelantos tecnoldgicos, las primeras huelgas, asi como

también el nacimiento de una clase social conocida como la burguesia industrial.®

Las primeras legislaciones civiles y penales que contemplaron a la propiedad
industrial e intelectual fueron la ley del 17de agosto de 1901 y la ordenanza de 1903,
ya que anteriormente se habia anexado al recién creado Convenio de Paris y

comenzaria con el estudio de la figura del secreto industrial.

6 Ibidem



1.2.3 Alemania

En Alemania también tomaron la filosofia inglesa de la industria, pero no en un
grado considerable, anterior a este movimiento, en el pais se desarrollaba el inicio de
la industria de imprenta y grandes pensadores como Karl Marx rechazaban la
revolucion industrial y no tenian un avance importante como lo tenia Inglaterra, pero
ya existia una legislacion que contemplaba al secreto industrial y las invenciones, la
ley del afio 1890 sobre la concurrencia desleal, la cual en su articulo 9 reprimia con
una multa de hasta cinco mil francos y/o prisiébn de hasta un afio a aquel que en su
calidad de capataz, obrero u aprendiz de un establecimiento industrial, revele sin

autorizacion a otros los secretos industriales.’

1.2.4 Chile

Los primeros antecedentes de la propiedad industrial en Chile datan a comienzo
del afio 1833, fue en la Constitucion Politica en su articulo 143 el cual mencionaba
“Todo autor o inventor tendra la propiedad exclusiva de su descubrimiento o
produccion por el tiempo que le concediere la ley; y si esta exigiere su publicacion se
dara al inventor la indemnizacion competente”, comenzd a garantizar a los autores o
inventores la propiedad exclusiva de sus descubrimientos o de sus producciones por
un tiempo determinado; después entra en vigor el Decreto Ley del 09 de septiembre
de 1840 sobre patentes de invencidn; aunado a ello aparece la Ley de 12 de noviembre
de 1874 la cual cred un registro para inscribir marcas de fabrica o de comercio,
nacionales o extranjeras, estableciéndose que dicho registro funcionaria en la Oficina

de la Sociedad Nacional de Agricultura.

Otro de los acontecimientos que marcaron la evolucion legislativa fue la
Constitucion Politica del afio 1925, la cual en su capitulo tercero relativo a las

Garantias Constitucionales, mas precisamente en el articulo 10 niumero 11, sefialaba

7 Véase en https://prezi.com/m/bnkdu9-omrud/el-secreto-industrial/, consultado el dia 10 de febrero de 2018,
a las 10:00,



https://prezi.com/m/bnkdu9-omrud/el-secreto-industrial/

“la Constitucion asegura a todos los habitantes de la Republica la propiedad exclusiva
de todo descubrimiento o produccion”, asi mismo el Decreto Ley N°588 el cual fue
publicado el 03 de noviembre de 1925, estableciéndose el primer texto en lo referente
a la propiedad industrial, comprendiendo a las patentes de invencion, marcas
comerciales y modelos industriales, derogando a los cuerpos legales antes
mencionados y radicando nuevas funciones relativas a la propiedad industrial a la
Oficina de la Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Agricultura e Industria.
Posteriormente en el afio 1931 se dictaria un nuevo Decreto Ley N°291 el cual
integraria en su totalidad el Decreto antes citado para dar paso al Decreto con fuerza
de Ley N°9588,

En los afios posteriores todo lo relacionado a la propiedad intelectual fue tratada
y sistematizada en la ley N°17.33 6 del afio 1970, para posteriormente con la
promulgacion de la Constitucion Politica de 1980, el cual reformaria la proteccion de
los derechos a lo relativo de la Propiedad Intelectual e Industrial en el titulo de las

garantias constitucionales, en su articulo 19 niamero 24 y 25.

En cuanto a la normativa actual en Chile, rige actualmente la Ley N°19.996 de
fecha 11 de marzo de 2005, la cual modificaria a la Ley N°19,039 mejormente conocida
como la Ley de Propiedad Industrial, que establece la garantia al secreto industrial y a

la informacién no divulgada. °

1.2.5 Estados Unidos de América

En el caso de los Estados Unidos de América en su Constitucion del afio 1787
establece una proteccion en el &mbito constitucional. Ya que en su articulo 1°, seccién
8°, consagra una autorizacion al Congreso para conceder a autores en inventores el

derecho exclusivo sobre sus respectivos escritos y descubrimientos. Menciona la

8 MELENDEZ DOMINGUEZ, Marcela, LA HISTORIA DE LA PROPIEDAD INDUSTRUAL EN CHILE, Universidad de
Chile, Memoria de prueba para la obtencion de grado de licenciado en ciencias juridicas y sociales, Profesor
guia Rodrigo Cooper Cortés, Santiago de Chile, 2009, p.44

9 MELENDEZ DOMINGUEZ, op. cit. P. 72



norma “El Congreso tiene la facultad de promover el desarrollo de las ciencias y de las
artes utiles, asegurando por un tiempo limitado a los autores e inventores, los derechos

exclusivos sobre sus escritos y descubrimientos”.

Luego en el afio 1870 se establece en la Patent Act que “todo aquel que hubiese
inventado o descubierto cualquier arte Gtil podria solicitar, previa la descripcién de la
invencion, con los dibujos y modelos precisos, y para que cualquier persona experta
en el arte de que se trate pudiera realizarla, el derecho exclusivo de hacer, construir,
usar y vender la invencién o el descubrimiento.” La exclusividad se concedia por un
periodo no superior a catorce afos y se condicionaba al pago de tasas de concesion.
Entre las causas de impugnacién figuraba que la descripcion no fuera totalmente veraz

o0 contuviera indicaciones innecesarias para obtener el efecto descrito'°.

1.2.6 Espafia

La ley de octubre de 1820 fue una de sus legislaciones mas importantes que
reconocia de una manera directa el derecho de todo inventor de ser protegido en
relacion con su obra. El titulo introductorio de la ley consagra la idea de que el
pensamiento es una propiedad que cobra mas valor a medida que ha avanzado el

progreso y disponia lo siguiente:

"Libre el hombre de reservar para si los frutos de esta propiedad o de
comunicarlos con sus semejantes e interesados los Gobiernos en estas
aplicaciones como en las de otra riqueza cualquiera ofrecieron ventajas y

estimulos a los propietarios particulares, para que los hicieran comunes”**.

Este fue el planteamiento en el que la proteccion tenia una gran importancia
para la estimulacion y propagacién de los pensamientos y las obras para que todos los

demas pudieran aprovecharlas.*?

10 MELENDEZ DOMINGUEZ, op. cit.
11 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, Tratado de Derecho Industrial, Ed. Civitas, Madrid pagina 185.
12 ibidem
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También en esta ley se fundamento el principio de la concesion de una patente
sin interferencia administrativa, en dependencia Unicamente del cumplimiento de la ley
y otorgandole el derecho al inventor una vez que ha obtenido lo que la ley llama
“certificados de invencion”, expresandolo de la siguiente manera;” Todo el que invente,
perfeccione o introduzca una rama de la industria, tiene derecho a su propiedad, por
el término y bajo las condiciones que esta ley sefiala”. Al mismo tiempo se garantizaba
el derecho del propietario de una invencion de perseguir ante los tribunales civiles a
quienes les turben en el uso exclusivo que le corresponde. Ademas, establecia otra
novedad consistente en la obligacién del peticionario de un certificado de invencion de
formular la descripcion exacta, acompafiada de los dibujos, modelos y cuanto fuere
necesario para la explicacion del objeto que se propone patentar.

1.3 Las definiciones del Secreto Comercial

1.3.1 Definicion del secreto comercial en México

Toda la informacion que tenga un caracter confidencial, en diversos campos,

siempre sera objeto de las normas juridicas.

Dicha informacion comenzé sobre productos fabricados a partir de un acto
inventivo, novedoso para el publico y que es susceptible para una aplicacion industrial,
la cual tiene que cubrir ciertos requisitos para que goce de cierta calidad por parte de

las mismas autoridades que se otorga mediante una patente o registro.

Pero ciertamente el inventor al saber que su proceso de fabricacion del producto
otorga una gran ventaja econdmica y productiva, opta por mantener esta informacién
bajo llave, el cual tiene los mismos beneficios como si tuviera una patente,

conociendose como secreto industrialls.

13 Esto que el inventor pondere si su creacion puede ser patentable por cubrir todos los requisitos que establece
la Ley de Propiedad Industrial en lo referente a las patentes o decida no patentarlo por decisién propiay a
expensas de no tener suficiente certeza juridica.
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Cabe mencionar los distintos intentos por parte de los legisladores de proteger
esta figura y los cuales han tenido un avance considerable, dicha figura es mas
constante de evoluciones legislativas, se encuentra en los distintos convenios,
acuerdos y tratados internacionales, referentes al comercio, el Estado Mexicano es
parte y por lo tanto representa un constante cambio competitivo de las empresas y por
la complejidad de esta figura, es importante se realicen cambios importantes en la ley

de Propiedad Industrial.

Comenzaremos con un concepto proporcionado por David Rangel Medina el
cual ha enunciado respecto al mismo lo siguiente; “que es todo medio de fabricacion
gue ofrece un interés practico o comercial, que puesto en uso en una industria se

mantiene oculto a los competidores.”**

Por su parte José Antonio GOmez Segade “considera que puede ser secreto
industrial todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos
industriales que el empresario, por su valor competitivo para la empresa, desea

mantener en secreto u oculto.”?®

Vifiamata, destaca “en virtud de lo novedoso de la proteccion a este tipo de
derechos, ya que nacen a partir de la Revolucion Industrial que se dio inicio en el siglo
XIX, se les ha llamado secretos comerciales a las confidencias empresariales que

desean conservar en secreto.”16

Horacio Rangel Ortiz enfatiza que “constituyen secretos industriales todo
conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales que el

empresario, por valor competitivo para la empresa desea mantener oculto.”*’

14 RANGEL MEDINA, David, Derecho Intelectual, UNAM, México, Instituto de Investigaciones Juridicas, 1998,
pagina 53.

15> GOMEZ SEGADE, José Antonio, El Secreto Industrial, Tecnos, Madrid, 1974.

16 \VINAMATA PASCHKES, Carlos, La Propiedad Intelectual, Ed. Trillas, México, 1998, pagina 207.

17 RANGEL ORTIZ, Horacio, La violacién del Secreto Industrial, Revista “El foro” 82 época, tomo IV, No. 2, 1991,
México D.F.

12



Pataille, expone la necesidad de emplear la expresion “secretos de fabrica en
sentido usual o sea aplicada a todo modo de fabricacion que una industria utiliza en
secreto para obtener un producto o un resultado ventajoso. Es lo que se puede lograr
de las precauciones accesorias adoptadas en mira para un mejor empleo de un

aparato o de un procedimiento planteado.”*®

Cabe sefialar que en México el término de secreto comercial esté incluido en la
definicion del secreto industrial por ello esta figura es mal interpretada, misma figura
gue la Suprema Corte ha tratado de entender y diferenciar, pero no logra apartar este
concepto y ha emitido tesis y jurisprudencias para tratar de diferenciar una figura de la
otra, pero no da un término medio de lo que seria un secreto comercial. Para ello

citaremos las siguientes tesis y jurisprudencias de la Suprema Corte:

Registro digital: 2011574

Localizacién: 10a. Epoca, Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del
Semanario Judicial de la Federacion, Libro 29, Abril de 2016, Tomo lll, p. 2551,
aislada, Administrativa.
Numero de tesis: 1.10.A.E.134 A (10a.)
Rubro (Titulo/Subtitulo): SECRETO COMERCIAL. SUS CARACTERISTICAS.
Texto: La informacion sobre la actividad econdmica de una empresa es un
secreto comercial que debe ser protegido, especialmente cuando su
divulgacion pueda causarle un perjuicio grave. Como ejemplos, cabe citar la
informacion técnica y financiera, la relativa a los conocimientos técnicos de una
empresa, los métodos de evaluacidn de costos, los secretos y procesos de
produccion, las fuentes de suministro, las cantidades producidas y vendidas, las
cuotas de mercado, bases de datos de clientes y distribuidores, comercial y de

ventas, estructura de costos y precios. Lo anterior, con base en la Ley de la

18 POULLIET, Eugenio, Traité théorique el pratique delle brevets d” invention et des secrets de fabrique, Paris,
pagina 161.
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Propiedad Industrial, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y lo
previsto por la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONOMICA,
RADIODIFUSION Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL
DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCION EN TODA LA REPUBLICA.
Precedentes: Queja 129/2015. Ambiderm, S.A. de C.V. 28 de enero de 2016.
Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Marco
Antonio Pérez Meza.

Nota: Con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del
Consejo de la Judicatura Federal por el que se cambia la denominacién de
Distrito Federal por Ciudad de Meéxico en todo su cuerpo normativo, la
denominacién actual del 6rgano emisor es la de Primer Tribunal Colegiado de
Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Econdmica,
Radiodifusion y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y

jurisdiccion en toda la Republica.

Esta tesis se publico el viernes 29 de abril de 2016 a las 10:29 horas en el Semanario

Judicial de la Federacion.

Registro digital: 201526

Localizacion: 9a. Epoca, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial
de la Federacion y su Gaceta, Tomo IV, Septiembre de 1996, p. 722, aislada,
Penal.

Numero de tesis: 1.40.P.3 P

Rubro (Titulo/Subtitulo): SECRETO INDUSTRIAL. LO CONSTITUYE
TAMBIEN LA INFORMACION COMERCIAL QUE SITUA AL EMPRESARIO EN
POSICION DE VENTAJA RESPECTO A LA COMPETENCIA.

Texto: El secreto industrial lo constituye no soélo la informacion de orden técnico,
sino también comercial, por constituir un valor mercantil que lo sitia en una

posicién de ventaja respecto a la competencia, tal y como lo dispone el articulo
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82 de la Ley de la Propiedad Industrial, que faculta al comerciante o industrial a

determinar qué informacion debe guardar y otorgarle el caracter de confidencial,
porque le signifique obtener una ventaja competitiva frente a terceros.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER
CIRCUITO.

Precedentes: Amparo en revision 504/96. Agente del Ministerio Publico Federal,
adscrito al Juzgado Décimo de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal.
20 de agosto de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: por autorizacion del
Consejo de la Judicatura Federal, Luis Montes de Oca Medina. Secretaria: Ana

Eugenia Lopez Barrera.

Por esto dicha figura aun queda en el vacio juridico nacional y no muestra
avances considerables debido a los desarrollos constantes de los mercados
economicos de los que México es parte, luego es necesaria una actualizacion en los

Secretos Industriales y Comerciales.

1.3.2 Definicion de la Ley de Propiedad Intelectual

Una de las tantas definiciones existentes en la legislacion mexicana del secreto
comercial es propiamente la sefialada por la Ley de propiedad industrial en su articulo

82, el cual nos menciona lo siguiente:

Articulo 82 LPI. - “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 0 econOmica frente a terceros en la realizacion de actividades
econdmicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas
suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la

misma.”(...)
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Una de las caracteristicas propias del secreto industrial es la de tener ventaja
competitiva, es decir, ya se tiene un reconocimiento por parte de la poblacion en
general; otra caracteristica del secreto industrial es que dicha informacién debe estar
referida a la naturaleza, caracteristicas o finalidades de los productos; a los métodos
0 procesos de produccion; a los medios o formas de distribucion o comercializaciéon de

productos o prestacién de servicios.

Esta parte hace referencia a la necesidad de que el secreto industrial sea lo
suficientemente claro en cuanto a sus caracteristicas propias para ser identificado

como tal y no pueda ser confundido.

1.3.3 Ley Federal de Trabajo

Se tiene claro, en materia laboral debe existir en teoria un contrato en el cual se
formalice la relacion patron-trabajador conforme a la naturaleza que dio origen a la
misma relacién de trabajo. Ahora ¢Qué sucede cuando el trabajador labora con el
patron quien es duefio de un secreto industrial 0 se le haya otorgado autorizacion para

explotar dicho secreto?

Aqui surge una de las obligaciones contractuales un “no se ve a simple vista”
para el trabajador, el cual, inclusive no se encuentra al tanto de las actividades que
realiza en la misma empresa, por ello es importante que el trabajador esté al tanto del
puesto en el que esta trabajando, las situaciones en las que se desarrolla dentro y
fuera de la empresa ya que puede inclusive realizar conductas que afecten su trabajo

en dicha empresa.

Asimismo, el patron debe estar al tanto de sus trabajadores y no realicen
conductas sospechosas, tendientes a revelar los secretos industriales y pueda tener

un menoscabo en su patrimonio y afecte su productividad.

Dicha figura no es del todo regulada, pues no existe un documento que haga

valer la existencia de dicho secreto, y es complicado identificar si existen estos
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derechos, ya que versa sobre cuestiones inmateriales. Cabe hacer la pregunta ¢De
verdad se adquieren derechos subjetivos sobre el mismo o Unicamente se tendra el
derecho de transmitirlo y posteriormente se generarian los mismos respecto de aquel

tercero con el que hubiese pactado la transmision?

Los contratos que pueden dar cierta garantia de que existe en teoria un secreto
comercial pueden ser de franquicia, licencia, transferencia de tecnologia, o inclusive
pueden ser atipicos debido a la naturaleza secreta y confidencial, siendo que

transmiten dicha informacion secreta.

El fundamento del secreto industrial o comercial se encuentra previsto en los
articulos 47, fraccion IX, y en el articulo 134, fraccion XIll, que a continuacion se citan:

Articulo 47 de la LFT.

“...Son causas de rescision de contrato, sin responsabilidad para el patron;
Fraccion IX. — Revelar el trabajador los secretos de fabricacion o dar a conocer

asuntos de caracter reservado con perjuicio de las empresas...”

Al respecto sobre este articulo y a la fraccion antes citada, existen diversos
puntos que refieren a la inexactitud a las cuestiones del patrén de probar que el
trabajador haya revelado secretos de fabricacion, o haya dado a conocer asuntos de
caracter reservado y, por otro, también, se debe probar que con dichas revelaciones

se haya causado un perjuicio a la empresa.

Articulo 134 de la LFT.

“...Son obligaciones de los trabajadores;

Fraccién Xlll.- Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y

de fabricacion de los productos a cuya elaboracidon concurran directa o
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indirectamente, o de los cuales tengan conocimiento por razon de trabajador
qgue desemperie, asi como de los asuntos de carécter reservado, con perjuicio

de la empresa...”

Puesto que los rivales de la empresa desean obtener los secretos industriales
para su mejor productividad y ventas, contratan a trabajadores que laboran en la
misma empresa o hayan laborado en la misma, por ello podemos encontrar las
similitudes con la ley de Propiedad Industrial, en su articulo 86, el cual analizaremos

mas adelante.

1.3.4 Ley Federal de Competencia Economica

El panorama legislativo mexicano es muy similar a los anteriores, maxime a
partir de la entrada en vigor, el 24 de junio de 1993, de la Ley Federal de Competencia
Econdmica, ostensiblemente inspirada en la Ley Sherman, pues “[...] tiene por objeto
proteger el proceso de competencia y libre concurrencia, mediante la prevencion y
eliminacibn de monopolios, practicas monopodlicas y demas restricciones al

funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios.”*°

Si se analizan de los preceptos de esta Ley, se encontrara que muchas de sus
disposiciones y prohibiciones chocan de modo frontal con casi todas las clausulas de

exclusividad que puedan tener los contratos de franquicia o de distribucion;

“...Quedan prohibidos [...] las practicas que, en los términos de esta ley,
disminuyan, dafien o impidan la competencia y la libre concurrencia en la
produccién, procesamiento, distribucion y comercializacion de bienes o

servicios...”?

3 Articulo 2 de la Ley Federal de Competencia Econémica
20 Articulo 8 de la Ley Federal de Competencia Econdmica.
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Uno de los campos en los que se refleja el desafio de armonizar la competencia
econdémica y las normas de derechos de propiedad industrial, es precisamente el

campo de la competencia justa y equilibrada.

Con distintas variaciones, debido al mercado actual, no se ve de una manera
concreta y reflejada en los sistemas juridicos actuales, en lo referente a leyes de
caracter antimonopolico, pues estos Ultimamente han basado las politicas base de la
propiedad intelectual al ejercicio de los mismos derechos en esta materia al considerar
al monopolio del inventor sobre su obra o del cientifico sobre su invencién es licito, en
tanto no extienda el poder del monopolio, poder de mercado o exclusividad derivados
de tales derechos o actividades o materias o actividades no protegidas por la

legislacion que da origen a tales derechos.

Uno de los derechos que recoge la Ley Federal de Competencia Econdémica es
propiamente el derecho de propiedad industrial como un acto licito, su articulo 7

senala;

“...Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo
se conceden a los autores y artistas para la produccion de sus obras y los que
se otorguen a los inventores y perfecciona dores para el uso exclusivo de sus

inventos o mejoras.”

Asimismo, la propia ley en su mismo articulo séptimo, ultimo péarrafo, sefiala que
los agentes econdmicos referidos en los parrafos anteriores estaran sujetos a lo
dispuesto en esta ley respecto de los actos no expresamente comprendidos dentro de

la proteccion que sefiala el articulo 28 constitucional.

Para la misma ley en su articulo 10 nos sefiala las conductas antimonopdlicas

para desfavorecer el mercado competitivo:
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“[...] se consideraran practicas monopodlicas relativas a los actos, contratos,
convenios o combinaciones cuyo objeto o efecto sea o pueda ser [...] establecer
ventajas exclusivas a favor de una o varias personas, en los siguientes: 1. Entre
agentes econdémicos que no sean competidores entre si, la fijacion, imposicién
0 establecimiento de la distribucion exclusiva de bienes o servicios, por razén
de sujeto, situacion geogréfica [...]; asi como la imposicién de la obligacion de
no fabricar o distribuir bienes o prestar servicios por un tiempo, determinado o
determinable; 2. La imposicibn de precio o demas condiciones que un
distribuidor o proveedor debe observar al expender o distribuir bienes o prestar
servicios; 3. La venta o transaccion condicionada a comprar, adquirir, vender, 0
proporcionar otro bien o servicio adicional, normalmente distinto o distinguible o
sobre bases de reciprocidad; 4. La venta o transaccion sujeta a la condicion de
no usar o adquirir, vender o proporcionar los bienes o servicios producidos,

procesados, distribuidos o comercializados por un tercero [...]%%.

Las medidas impeditivas de conductas contrarias a la libre competencia el
Estado atiende a la proteccion de un doble juego de intereses juridicos-econémicos
igualmente merecedores de tutela; el de la masa consumidora, en cuanto se propicia
su derecho de contratar con cualquiera de una pluralidad de proveedores y de escoger
libremente al que le ofrezca mejores condiciones de calidad y precio, el de los
proveedores mismos, quienes aspiran a desenvolverse en igualdad de circunstancias
frente a sus competidores, esto es, sin trabas o ataduras que restrinjan su libertad de

accion.

1.3.5 Concepciones Internacionales sobre secreto comercial

1.3.5.1 Definicidn de la Organizacién Mundial de Propiedad Intelectual: OMPI

Segun la Organizaciéon Mundial de Propiedad Intelectual, el secreto comercial

es un régimen juridico para proteger las relaciones de confianza. Antes de la era

21 Articulo 10 de la Ley Federal de Competencia Econdmica.
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industrial, los artesanos innovadores guardaban celosamente sus “trucos de oficio” en
los pequefios talleres familiares. Sin embargo, a medida que la industria se trasladé
del taller artesanal a la fabrica, es aqui donde surgi6é la necesidad de un sistema
juridico para obligar a los empleados a guardar la promesa de confidencialidad

respecto de un determinado proceso o pieza de maquinarias secretas®?.

Para esta Organizacion Mundial el secreto comercial adquiera un mayor estudio
y observacion en las pequefias y medianas empresas, y considera al mismo secreto
en industrial o de fabricacion, y los secretos comerciales, estos Ultimos los describe en
métodos de venta y de distribucion, perfiles de consumidor tipo, estrategias de
publicidad, listas de proveedores y clientes.

Por ello no incluye a los secretos de fabricacion en esta descripcion, debido a
gue el secreto comercial entra en el lugar del secreto industrial, pues el producto se
encuentra elaborado y pasa para su eventual venta. Asimismo, los secretos
comerciales pueden ser una combinacion de caracteristicas y componentes, que por
separado formen parte del dominio publico, pero, al ser objeto de combinacion,

elaboracion, y funcionamiento conjunto, constituyen una ventaja mas competitiva??,

1.3.5.2 Definicién de la Union Europea: UE

La Unién Europea ha expresado muchas situaciones de competencia desleal
en su mismo mercado, al ser un bloque conformado por Alemania, Francia, Italia,
Austria, Bélgica, por citar algunos, es comun que todos los paises miembros de la UE
expresen mas su preocupacion en lo referente a la industria que es la caracteristica

de la region europea en el mundo.

22 \Jdase en https://www.wipo.int/sme/es/documents/trade secrets employee loyalty.html consultado el dia
14 de julio de 2018, a las 15:30

2 |bidem

21


https://www.wipo.int/sme/es/documents/trade_secrets_employee_loyalty.html

Por ello la UE, emitio su nueva directiva para reemplazar a la ley de competencia
desleal, esta es la directiva 2016/943 la cual entr6 en vigor el 8 de junio de 2016 y més
adelante la analizaremos a detalle, dicha directiva en su capitulo primero el cual se
titula Objeto y Ambito de Aplicacion en su articulo 2, nos define al secreto comercial

en lo siguiente;

a) Ser secreto en el sentido de no ser, en su conjunto o en la configuracion y
reunién precisas de sus componentes, generalmente conocida por las
personas pertenecientes a los circulos en que normalmente se utilice el tipo

de informacién en cuestion, ni facilmente accesible para estas;

b) Tener valor comercial por su caracter secreto.

c) Haber sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias del caso,
para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legitimamente ejerza su

control.

Una de sus principales caracteristicas es la de ampliar el campo de
investigacion y proteccion de todo aquel personal que pueda obtener informacion
confidencial y poder protegerla a toda costa. Las empresas, asi como los organismos
de investigacion de caracter no comercial, invierten en la obtencion, desarrollo y
aplicacion de conocimientos e informacién, considerada como la moneda de cambio

de la economia del conocimiento y proporcionan una ventaja competitiva.

Las empresas utilizan diferentes medios para hacer suyos los resultados de sus
actividades asociadas a la innovacion. Uno de esos medios es recurrir a los derechos
de propiedad intelectual, como las patentes, los derechos sobre dibujos y modelos y
los derechos de autor, cabe aclarar lo que se refiere a derechos de autor es referente

a todo lo que conlleva el marketing y cuestiones publicitarias.
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Otro campo de accion y proteccion son las Pequefias y Medianas Empresas
(PYMES), al igual que la OMPI, sefiala que las empresas sean cual sean sus tamafios,
valoran los secretos comerciales tanto como las patentes u otros derechos de
propiedad intelectual. Utilizan la confidencialidad para proteger dichos conocimientos,
los cuales tienden a ser protegidos de la mejor manera, asi como tener un buen equipo
especializado en este tema, para evitar a toda costa su divulgacion al otorgarles mas
valor a los secretos comerciales dependen en su totalidad de estos.

Pese al acuerdo sobre los Acuerdo de los aspectos de Derecho de Propiedad
Intelectual (ADPIC), existen notables diferencias entre las legislaciones de los Estados
en lo que respecta a la proteccion de los secretos comerciales contra su obtencion
utilizacion o revelacion ilicitas por otras personas , por ejemplo no todos los Estados
miembros han definido a escala nacional los términos <<secreto comercial>> u
<<obtencion, utilizacién o revelacion ilicita de un secreto comercial>>, por ello no es

facil conocer el alcance de la proteccion, que varia de un Estado a otro.

Ademas, no hay coherencia en lo que respecta a las acciones civiles existentes
en caso de obtencidn, utilizacion o revelacion ilicita de un secreto comercial, pues no
todos los Estados disponen de acciones de cesacion o prohibicion frente a terceros
gue no sean competidores del poseedor legitimo del secreto comercial. También
existen divergencias entre los Estados miembros en cuanto al trato recibido por
guienes han obtenido el secreto comercial de buena fe, pero han sabido que
posteriormente en el momento de su utilizacién: su obtencion se habia producido a

raiz de una accion ilicita anterior por parte de un tercero.
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CAPITULO I

EL SECRETO COMERCIAL EN MEXICO Y OTROS ESTADOS

El secreto industrial o comercial en México habia tenido un camino seguro conforme
la actividad inventiva e industrial se desarrollaba, pero sufrié grandes cambios a partir
de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con los Estados Unidos
de América y Canada, teniendo que reformar la Ley de Fomento y Proteccion de la
Propiedad Industrial a la nueva Ley de Propiedad Industrial analizando los articulos
reformados en materia de secretos industriales, dichos cambios solo fueron aceptados
en la nueva ley, pero no actualizados hasta el 13 de marzo de 2018, pero esta reforma
no muestra un gran avance en materia de secretos comerciales o una adopcion a la
nueva corriente de secretos empresariales que ha empezado adoptar Francia y
Espafia por la nueva Directiva 2016/943, estableciendo nuevas medidas,
indemnizaciones y la revelacion de secretos comerciales de forma licita, dejando atras
la Ley de Propiedad Industrial una futura implementacion de estas nuevas figuras

juridicas en nuestra legislacion.

2.1 El secreto comercial en México

El secreto comercial en México es integrado junto al secreto industrial como una
sola figura juridica en el articulo 82 de la Ley de Propiedad Industrial: el cual no debe
ser asi, debido a que dichas figuras son diferentes, pues esta ley hace una definicion
en relacion a los factores de produccion para algun tipo de producto, y no incluye la
venta de los productos ya terminados para ser parte de otros productos, podemos decir
el secreto comercial seria un punto intermedio de la figura del secreto industrial, para
la existencia del secreto industrial, es necesario que se tengan los elementos que van

a constituir al mismo.

Podemos mencionar la existencia de un pacto primordial en el secreto industrial
y comercial, dicho pacto es el de exclusividad, ya que aparece en innumerables

contratos, opera con mas frecuencia en los llamados contratos de colaboracién
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personal (agencia, comision mercantil) o empresarial (asociacion en participacion, join
venture) y también en los contratos de transferencia de tecnologia y franquicia).
Cualquiera de ellos se inscribe en el modernamente llamado “derecho de la
competencia”, pues en todos estos contratos las empresas acuden en auxilio de
personal, financiero o tecnoldgico de otras personas fisicas o morales en su afanosa
e incesante busqueda de clientela, por lo que hace a la distribucion, el pacto puede

operar en uno solo en ambos sentidos:

a) Que el proveedor disfrute de libertad para operar con uno o varios
distribuidores, quienes, no pueden aprovisionarse de otro productor o
fabricante;

b) Que el proveedor se obligue a entregar sus bienes o servicios exclusivamente
a un distribuidor, pero, en cambio, puede acudir a otros proveedores en
demanda de este satisfactor.

¢) Que el proveedor y el distribuidor sean reciprocamente exclusivos.

Dentro del ambito de la distribucion, es frecuente adoptar clausulas en los
contratos de ciertos servicios especializados y en los de franquicia. Desde el punto de
vista geografico o territorial la misma puede tener diversos alcances; urbana (y aun en
ella pueden establecer demarcaciones), estatal, regional o nacional, por lo que se
refiere al contrato de franquicia, los pactos de exclusividad adquieren una proyeccion
mas amplia y en este contrato no se da la mera distribucion de productos o servicios,

sino opera:

“[...] cuando con la licencia de uso de una marca se transmitan conocimientos
técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le
concede pueda producir 0 vender bienes o prestar servicios de manera uniforme
y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el
titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los

productos o servicios a los que esta distingue...”?*

24 Articulo 142 de la ley de Propiedad Intelectual
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Las principales funciones de este contrato son:
a.Abastecimiento de materias primas 0 insumos exclusivamente de un
proveedor indicado por dicho franquiciante, que en ocasiones es el mismo.
b. Forzosa reciprocidad en el intercambio de innovaciones o mejoras
c. Fijacién de precios de venta al publico
d. Prohibicion de otorgar subfranquicias
e. Prohibicion al franquiciatario de operar en el mismo o parecido giro durante
un periodo posterior a la conclusion del contrato
f. Limitaciones en cuanto a la venta de productos adicionales, con sefialamiento

de la marca o proveedor de estos, con exclusién de otros similares.

Debemos hacer referencia a que estas clausulas tienen cierta incompatibilidad
con las expresiones modernas del derecho comparado en materia de libre
competencia y de combate a las construcciones monopolicas de naturaleza
econdmica. Asi, la Corte de Justicia de la Comunidad Econdmica Europea resolvio el
28 de enero de 1986, con apoyo en los articulos 85 y 86 del Tratado de Roma,
constitutivo de la hoy Union Europea, y con fundamento en el reglamento nimero

67/67, emitido por la Comision de la propia UE.

Por ello, tenemos la situacion de que el secreto comercial no esta bien legislado
en la ley de Propiedad Industrial y crea confusion y una aplicacion innecesaria de la
figura del secreto industrial a una controversia del secreto comercial, teniendo en
cuenta que la primera se centra en la elaboracion de los productos, mas no en la
compra de los elementos principales para la elaboraciéon de los mismo, asi como su

posterior venta una vez concluido dicho producto.
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2.1.1 Ley de Propiedad Intelectual (Articulos 82, 83, 83,85, 86, 86 bis, 86 bis 1)

Articulo 82 LPI

Anteriormente citamos este articulo relacionado a la definicion del secreto
industrial es el secreto comercial. El cual la misma ley lo pone en una categoria del
secreto industrial; el cual citaremos de nueva cuenta y explicaremos cada parte que

compone este precepto;

“...Se considera secreto industrial a toda informacion de aplicacién industrial o
comercial que guarde una persona fisica 0 moral con caracter confidencial, que
le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva 0 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 restringido a la misma...”

“...Lainformacion 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 distribucidon o
comercializacion de productos o prestacion de servicios...”

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

autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad...”

El primer punto a analizar es el primer parrafo del mismo concepto propuesto
por el legislador el cual no hace una distincion en lo que es el secreto comercial y
secreto comercial, pues lleva el concepto en términos Unicamente a la elaboracién de

los productos que desea vender el empresario y no toma en cuenta los elementos de
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quienes adquieren productos anteriormente elaborados para que en su conjunto

formen el producto terminado y su posterior venta en el mercado.

El siguiente punto a destacar es la diferencia entre conocimientos técnicos y a
los conocimientos los cuales se enfocaran Unicamente a la elaboracion o
transformacion de elementos para la obtencion de un producto deseado, en primer
término el conocimiento técnico hace diferencia con el otro tipo de conocimiento y no
se encuentra bajo tutela de la empresa y por lo tanto es libre para ser explotado por
cualquier otra empresa; mientras el segundo tipo de conocimiento se realiza a partir
de la explotacién de patentes, modelos de utilidad, disefios industriales, a los que en

conjunto se les conoce como “know how”, el cual se explicara mas adelante.

Asimismo, otro punto a destacar es lo relacionado a la informacion de aplicacion
industrial o comercial, ya en la LFPPI anteriormente mencionada sefialaba Unicamente
a la informacion de caracter industrial como la Unica figura que se encontraba en la
definicion de secreto industrial, esto fue antes de la firma del Tratado de Libre
Comercio de America del Norte, el cual modificO cosas importantes en materia de
patentes y comercio exterior, asi como introducir el apartado del secreto comercial, por

ello en agosto de 1994 este concepto fue afiadido en la LPI.

Por lo que se entiende, la informacion puede constituir un secreto industrial, es
el hecho de tomar como referencia a la naturaleza, las caracteristicas del propio
producto, para que fue elaborado, los procesos de elaboracion, los métodos utilizados
y las formas en como se van a distribuir o comercializar dichos productos, aclarando
estos dos ultimos puntos no hacen referencia a la esencia del secreto industrial, el cual
debe entenderse como la creacion o elaboracion de productos, mas no a la posterior
venta de los mismos, inclusive a la compra de materia prima en si para la elaboracion

de los productos.
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Un punto importante es la confidencialidad de la informacién, la cual en la
definiciébn hace referencia a su caracter oculto, reservado, prohibido, ya que dicha

informacioén tiene caracter de comercial o industrial.

No expone una definicién clara de lo que pudiese llegar a ser la informacién
confidencial, en cierta parte entendible ya que la humanidad se encuentra inmersa en
una era del conocimiento que a medida que pasan los afios evoluciona
constantemente y de manera acelerada, ya que los avances tecnolégicos mas
sobresalientes podemos verlos en el sector de comunicaciones, la informatica y la

creciente biotecnologia y la bidnica.

Siendo que existen circunstancias que motivan mantener dicha informacion
“confidencial” que las empresas valoren tanto, ya que es considerada por; detentar una
ventaja competitiva respecto a terceros; a que la menor divulgacion de un
conocimiento puede derivar en un aumento economico de su valor; a la facultad de
comunicar dicha informacion a otros interesados dispuestos a pagar por esta

transmision.

Cabe destacar que la proteccion juridica de la informacidén confidencial ha
devenido un tema de creciente importancia en el ambito de la propiedad intelectual.
Podemos citar en primer_lugar, al desarrollo cada vez mas rapido de las nuevas
tecnologias, no justificandose siempre la necesidad de solicitar una patente, dado que
los ciclos de vida y ciertos productos son menores que el tiempo requerido para

obtener y usar dicha patente.

Seqgundo, el secreto industrial o comercial puede resultar una atractiva alternativa para

amparar investigaciones en etapas tempranas.

Tercero, la creciente flexibilidad laboral en muchos paises determina una mayor
movilidad de los trabajadores, incrementandose el riesgo de la transferencia no

autorizada de secretos a los nuevos empleadores.
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Cuarto, el perfeccionamiento del espionaje industrial, que se traduce en fuga de

informacion financiera de las compaiiias, plagio de carteras de clientes, etc.?®

Desde un enfoque objetivo, para que dicha informacion pueda ser considerada
como secreta solamente puede ser conocida por un namero limitado de personas,
circunstancias que implican que no debe ser de conocimiento general entre los

expertos o competidores en el area pertinente.

El siguiente punto que expresar es la necesidad de representar una ventaja
competitiva, al cual hay que afadir un valor econdmico, ya que la informacién que
integra en su conjunto debe significar para su poseedor una ventaja econémica frente
a sus competidores en labores comerciales. Entendiendo que el concepto de secreto
comercial o industrial se deriva que existen practicas manuales, formulas, empleo de
aparatos, modos de trabajo en una fabrica, que permiten conseguir productos o
resultados mas ventajosos, logrando la superioridad de unas firmas sobre otras donde
no se efectien tales practicas. Su divulgacion implicaria aumentar la potencia
competitiva de los rivales o bien perjudicar la dindmica competitiva de la empresa

afectada.

Otro indicio que nos permite reflexionar acerca del valor de los datos
confidenciales lo demuestra la cantidad de contratos de confidencialidad incluidas en
acuerdos de otra indole, asimismo tener en cuenta todas las acciones que contemple
esta ley que ayudan a proteger a los titulares de dichos conocimientos. Entendiendo
gue esta ventaja competitiva, es la condicionante de un privilegio o una preferencia en
el mercado, para los productos o servicios que ofrece al publico y que les genera un

desempeiio econdmico favorable frente a sus rivales.

25 Una encuesta efectuada por la Michigan State University dada a conocer en 1995, revela que
aproximadamente el 75 % de las compafiias que forman parte de la clasificacion de 1000 empresas de la revista
fortune, respondieron que el robo o el intento de robo de informacién sobre clientes, secretos comerciales y
programas para el desarrollo de nuevos productos mediante computadoras ha aumentado en los ultimos afos.
Fuente: ¢Confidencial? Eso es lo que usted cree, por Milo Geyelin. (redactor de The Wall Street Journal). La
Nacién, 21 de noviembre de 1995.
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Otro punto que considerar versa sobre los medios o sistemas para conservar
dicha confidencialidad, ya que es muy sobresaliente el sefialar “conservar’ a lo que
nuestros tiempos ya no es suficiente, sino que establecer los medios para proteger
dicha informacién o métodos para preservar la confidencialidad y acceso restringido

de la informacion que se considera como secreto comercial o industrial.

La condicion para que determinada informacion sea considerada como
confidencial, se manifiesta en el deseo o intencién de los individuos que la posee de

conservar en exclusiva eso conocimiento frente a otras personas sin revelarlo.

Al elemento objetivo consistente en que el conocimiento este en poder de un
circulo reducido de personas, se le suma este elemento subjetivo, factor volitivo que
permite distinguir el secreto de cualquier otra informacion que no ha alcanzado
divulgacion por cuestiones ajenas a la intencion de los interesados. Dicha voluntad se
exterioriza a través del establecimiento de restricciones u obstaculos al acceso a la
tecnologia que se desea amparar, de manera que solo se pueda llegar a tal

informacion por decision del poseedor del secreto.

Debe de tenerse en cuenta que no existe un régimen de registro para los
conocimientos técnicos confidenciales (como lo hay para patentes, disefios
industriales, marcas, modelos industriales), de manera que las precauciones requieren
ser eficaces para que los terceros comprenden que las medidas adoptadas por el

poseedor de los conocimientos estaban dirigidas a mantenerlos en secreto.

Sin embargo, el determinar cuales son los medios o0 sistemas que sean lo
suficiente para proteger la confidencialidad y el acceso no permitido al secreto
comercial, es una tarea ardua y depende de ciertos factores que determinen la

proteccion ya sea por la naturaleza o su contenido.
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Las precauciones para mantener en confidencialidad de cierta informacién

pueden ser de caracter factico o juridico.

Se caracterizan entre las primeras la implementacion de obstaculos de hecho
para evitar cualquier apropiacién que perjudique al que protege dicha informacion.
Podemos dar una variedad de ejemplos como; la colocacién de cerraduras especiales;
acceso por clave a los sistemas de computo; delimitacion de areas restringidas por
medio de tarjetas electrénicas o cAmaras de circuito cerrado; el control sobre el uso de
teléfonos o faxes; el establecimiento de restricciones a personas ajenas al area
pertinente; conservacion de documentos en cajas fuertes o de seguridad; inclusién de
notas o instrucciones en manuales; llevar un control o registro de toda persona ajena
gue entre a las instalaciones, evitar dar visitas a las zonas donde se elaboran los
productos; planos u otros impresos que indiquen claramente que su contenido debe

ser mantenido en reserva y confidencialidad?®.

La magnitud de las precauciones de hecho adoptadas tiene relacion con el valor
de la tecnologia confidencial, un tercero podria advertir —entonces— que, dadas las
medidas adoptadas, existen conocimientos considerables y tutelados por aquellas que
desean mantener en secreto, las prevenciones destinadas a mantener la reserva de
los conocimientos pueden ser no solo de naturaleza material, sino también de caracter
juridico. Son tipicas las clausulas contractuales que se pueden redactar por el titular

gue obligan a los receptores de la informacion a conservarla oculta.

El mismo articulo 82 de la LPI nos sefiala lo que no puede considerarse como
secreto industrial. De lo que podemos mencionar son tres aspectos los cuales

explicaremos a continuacion;

%6 Estas son solo algunas medidas que pueden aplicar las empresas como medidas de control para evitar el robo
de los secretos comerciales, asi como evitar que sea visto por terceras personas la elaboracion de sus productos.
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¢ Informacion que sea del dominio publico

Esto significa a la informacién que ya ha sido divulgada, usada o que haya sido
comunicada, sin necesidad de una orden judicial, esto es algo no muy comun de ver,
puesto que ninguna empresa revelaria con esa facilidad toda la informacién que le

represente un beneficio econdmico y cientifico con respecto de sus rivales.

e La que resulte muy evidente para un técnico en la materia

Este punto esta ligado en las formas de produccion, elaboracion, armado y
posteriormente la venta de estos, ejemplo de ello es cuando una innovacion no cumplié

con los requisitos sefialados en la ley, por ende, no obtuvo el certificado de patente.

El cumplimiento del requisito de novedad exigido a los efectos del patentamiento
de productos o procedimientos, no puede ser reclamado como condicién para la

configuracion ni proteccion de los secretos.

Algunos autores?’ consideran a la novedad como un elemento necesario para
gue se configure un secreto industrial y comercial. Estos recibiran igualmente la tutela
gue corresponde a los secretos empresariales, que en el siguiente capitulo hablaremos
de este punto, bajo la condicion de que no se haya producido la divulgacién destructiva
de su caracter confidencial, podriamos agregar que el transcurso del tiempo puede
servir para que ciertos conocimientos que han perdido su caracter de secretos

recuperen tal calidad.

Distinta seria la apreciacion si se llega a entender por novedad el hecho de que
el conocimiento secreto no puede obtenerse facilmente de la tecnologia que se
muestra 0 encuentra en el dominio publico o que no pueda considerarse como una

derivacion obvia o trivial de esta. Desde un enfoque particular puede afirmarse que el

21 LEDESMA, Julio C., Secreto de fabrica, Enciclopedia Juridica OMEBA, XXV, Bibliografica Argentina, Buenos
Aires, 1968, Pagina 223.
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requisito de novedad es exigible para que un secreto empresarial en términos mas
amplios sea reputado como tal y merezca la proteccién brindada por el régimen

juridico.

e La que deba ser divulgada por disposicion legal o por orden judicial.

Podemos pensar a primera vista y conforme a los procedimientos establecidos
en la constitucién y leyes administrativas competentes en la materia, que el poseedor
es usuario autorizado para proteger el secreto, deba hacer del conocimiento de una
autoridad administrativa o judicial, fundamentando y motivando debidamente su

peticién en una orden o disposicion judicial.

Cabe sefalar que esta parte en el articulo en mencién es un tanto engafiosa y
poco descriptiva ya que se correlaciona con el articulo 86 Bis 1 de la ley en comento,
mas no hace referencia al mismo articulo, naciendo una parte oscura y de no
entendimiento directo en la ley, puesto que puede ser motivo de amparo en contra de

la autoridad competente y cese el acto que se podria estar llevando a cabo.

B) Articulo 83 de la LPI
‘La informacién a que se refiere el articulo anterior debera constar en
documentos, medios electrénicos o magnéticos, discos oOpticos, microfilmes,

peliculas u otros instrumentos similares.”

El articulo antes mencionado engloba las formas en las que se puede
resguardar la informacion confidencial y que sea un soporte, de credibilidad frente a la

autoridad en caso de que exista un procedimiento administrativo.
Debido a los avances tecnoldgicos, los medios electronicos son los que mas

sufren el espionaje industrial y es el medio mas eficaz en la obtencion de informacién

confidencial.
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En este sentido este requisito concede al poseedor del secreto industrial o
comercial protocolizar los medios necesarios para la seguridad a fin de evitar su
revelacion, los cuales deben de estar en constantes actualizaciones a fin de evitar su

obtencion.

Articulo 84 dela LPI

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

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

como confidenciales...”

Las obligaciones que contraeria el convenio que se celebre en términos del
citado articulo seran debidamente reconocidas y vincularan a quien preste el servicio
y no a otras personas fuera del convenio, por ende queda obligado a no revelar
ninguna informacién que de indicio de lo que constituye dicho secreto, insertando en
el convenio clausulas confidenciales y que dicha informacién se utilizara en términos
y condiciones pactadas en el acuerdo y la cual no es necesaria su inscripcion ante el

IMPI por ser de caracter confidencial.

Articulo 85 dela LPI

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

gue guarde dicho secreto, o de su usuario autorizado...”
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El articulo nos sefiala la figura del contrato de trabajo, prestacion de servicios,
el cual es celebrado con aquella persona para proteger el secreto industrial o
comercial, que previamente fue autorizado para explotar dicho secreto mediante un
convenio o contrato, por aquellas personas ya contratadas por el protector del secreto,
siempre tendrdn un acercamiento al mismo secreto debido a de entender su
funcionamiento o forma de fabricacién, pues es necesario, antes de acercarse a dicho
secreto, y se deben sefalar todas las advertencias para evitar cualquier divulgacion, y
si se hace caso omiso a estas advertencias, sera sancionado penalmente en términos
de lo dispuesto en el Capitulo Unico, del Titulo Noveno, denominado “Revelacion de
secretos comerciales” del Cédigo Penal Federal, en sus articulos 210, 211 y 211 bis,

como posteriormente analizaremos.

Asimismo, esta conducta se encuentra prevista en términos de lo dispuesto por
el articulo 223, fracciones IV, Vy VI de la ley de propiedad intelectual y por el articulo
224 el cual menciona; se impondran de 2 a 6 afios de prision y multa por el importe
cien a diez mil Unidades de Medida y Actualizacion?® a quien cometa alguno de los

delitos previstos en las fracciones I, IV, V, VI del articulo mencionado.

Articulo 86 de la LPI

“...La persona fisica o moral que contrate a un trabajador que esté laborando o
haya laborado o a un profesionista, asesor o consultor que preste o haya
prestado sus servicios para otra persona, con el fin de obtener secretos
industriales de ésta, sera responsable del pago de dafios y perjuicios que le
ocasione a dicha persona.

También sera responsable del pago de dafios y perjuicios la persona fisica o
moral que por cualquier medio ilicito obtenga informacion que contemple un

secreto industrial...”

28 La Unidad de Medida y Actualizacion (UMA) esla unidad base para determinar el monto a pagar de obligaciones
y sanciones que se establecen en las leyes federales. La UMA nace en el afio 2016 para sustituir el Salario Minimo
como unidad base para calcular pagos que no son de naturaleza laboral.
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Anteriormente habiamos explicado las conductas contempladas en la ley como

ilicitas en su articulo 223, las cuales enunciaremos a continuacion;

Articulo 223 de la LPI. - Son delitos.

Fraccion IV. Revelar a un tercero 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 propésito de obtener un beneficio
economico para si o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la
persona que guarde el secreto;

Fraccion V. 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 propésito de obtener un beneficio
economico 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;

Fraccién VI. Usar la informacién contenida en un secreto industrial, que conozca
por virtud de su trabajo, cargo o puesto, ejercicio de su profesion o relacion de
negocios, sin consentimiento de quien lo guarde o de su usuario autorizado, o
gue le haya sido revelado por un tercero, a sabiendas que éste no contaba para
ello con el consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial o0 su
usuario autorizado, con el propésito de obtener un beneficio econdmico o con
el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o su

usuario autorizado,...

Asimismo, encontramos en su articulo 226 y 227 el ejercicio de la accion penal,
la reparacion de dafos y perjuicios y el ejercicio de acciones civiles y mercantiles ante
los Tribunales Federales, afiadiendo esto en caso de que el asunto sea llevado por

cuestiones de interés particular los tribunales comunes pueden llevar el juicio.
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De esta manera la nocion de la Responsabilidad Civil, tiene como principal
punto el imponer a cualquier persona fisica o moral que contrate a un trabajador,
profesionista, consultor y asesor, con el fin de obtener secretos industriales o
comerciales, el restituir y/o reparar el dafio ocasionado a su poseedor y, en su caso,
indemnizarlo, no solo por el hecho de un incumplimiento de una relacion contractual o
subordinacion, sino por ser una conducta sancionable al constituirse en un hecho

ilicito.

Mauricio Jalife Daher, opina acerca de la intencion del legislador para hacer mas
reducido el catalogo de las conductas a la hora de contratar empleados con
experiencia y hayan laborado con su competencia o laboren, con la intencion de saber
la forma de trabajo, para asi obtener el secreto comercial, pero en la actualidad existen
formas no encontradas en la ley que permiten la existencia de ilicitos a la hora de

obtener secretos industriales o comerciales?®.

Articulo 86 BIS de la LPI

“...La informacion requerida por las leyes especiales para determinar la
seguridad y eficacia de productos farmo-quimicos y agroquimicos que utilicen
nuevos componentes quimicos quedara protegida en los términos de los

tratados internacionales de los que México sea parte...”

En respuesta a los nuevos avances Meédicos existen nuevos tratados
internacionales en relacion a productos farmacolégicos los cuales se hacer a partir de
combinaciones de componentes quimicos, los cuales en principio ya ponen en tela de
juicio de donde provienen los mismos, como los elaboran, los efectos secundarios que
pueden existir y sobre todo que repercusiones habria en contra del o los laboratorios
fabricantes de dichos medicamentos, y en el caso de México no existe una regulacion
concreta y firme puesto que decide apoyarse en Tratados Internacionales los cuales

en teoria deben armonizar con las legislaciones locales y no Unicamente sobre ellos

2% PEREZ MIRANDA, Rafael J. Derecho de la Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia. Ed. Porrua,
México, 2002, pp. 231 a 257.
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Articulo 86 BIS 1 de la LPI

“En cualquier procedimiento judicial o administrativo en que se requiera que
alguno de los interesados revele un secreto industrial, la autoridad que conozca
deber& adoptar las medidas necesarias para impedir su divulgacién a terceros
ajenos a la controversia.

Ningun interesado, en ningun caso, podra revelar o usar el secreto industrial a

gue se refiere el parrafo anterior.”

El articulo antes citado, describe la forma de conocer por la autoridad el caso
de un secreto industrial o comercial, el cual debera de tomar las medidas necesarias
para que ninguna persona ajena al procedimiento obtenga informacién de dicho

secreto industrial que se haya revelado.

En la mayoria de los procedimientos de caracter judicial o administrativo en
México se prevé la necesidad de resguardar los datos de las partes, ahora tratandose
de secretos industriales en el procedimiento no queda muy expresado la forma en la
gue se tenga que llevar a cabo la secrecia del mismo, pues suele ser desconocida por
los tribunales locales e instancias administrativas y puede llevarse el procedimiento de
manera judicial y tampoco se integran los mecanismos correctos y necesarios para

proteger el secreto.

2.1.2 El Secreto Comercial en la Ley Federal del Trabajo

Se ha mencionado a través del contrato laboral firmado por el patron que tiene
el secreto industrial y los empleados que van a tener el acceso a dicho secreto y el
cual debe hacer las advertencias necesarias a fin de evitar que dicho secreto sea
obtenido por alguien ajeno a su empresa, es en esta instancia donde nace el derecho
subjetivo del patron para reclamar la reparacion de dafios o el pago de dafios y
perjuicios, ademas en los contratos laborales de esta especie se inserta una clausula

especial de confidencialidad, la cual si es violada constituye una causal de rescision
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de la relacion laboral con el patron, como lo expresa el articulo 47 de la LFT, Fraccién
IX. Asi mismo, el titular del secreto industrial en su rol de patrén tendrd ademas del
derecho de accionar por la via civil y penal, la faculta de rescindir la relacién laboral
sin ningun tipo de responsabilidad cuando el trabajador violase la clausula de
confidencialidad o alguna del contrato individual que correspondiera. Para ello

citaremos la siguiente Tesis Aislada:

Epoca: Octava Epoca

Registro: 231420

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion

Tomo |, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988

Materia(s): Civil

Tesis: Pagina: 333

ILICITO CIVIL. LO CONSTITUYE LA TRANSMISION DE CONOCIMIENTOS
TECNICO-CIENTIFICOS NO PATENTABLES, CUANDO UN EMPLEADO SE
HA OBLIGADO A NO DIVULGARLOS.

La circunstancia de que no se genere el derecho de la sociedad que tuvo
caracter de patrén a la reparacion del dafio directamente del contrato de
transferencia de tecnologia y del registro de éste, no significa que tal derecho
no se encuentre protegido por la ley, puesto que el mismo deriva del
compromiso de no divulgacion que el empleado contrajo con ella, mediante el
cual se obligb a no revelar a terceras personas y a no aprovechar para si aun
después de concluido el contrato de trabajo, los conocimientos técnico-
cientificos motivo de la controversia, porque dicha sociedad adquirio el derecho
a la reparacion del dafio, en caso de que la divulgacion se hiciera; compromiso
éste que si bien recae sobre conocimientos no patentables y, por ende,
susceptibles de ser aprovechados por cualquiera persona, no por ello
transgrede normas de orden publico, ni prohibitivas, puesto que la Ley de

Invenciones y Marcas no dispone que los conocimientos no patentables deban
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considerarse por ese solo hecho necesariamente como del dominio publico, lo
gue significa que mientras éstos no pasen a este dominio, pertenecen
exclusivamente al acervo de la persona que los posee, quien al amparo del
derecho privado puede celebrar transaccion sobre los mismos, limitando su
propagacion mediante la obtencion de compromisos de no divulgacion que no
son mas que obligaciones de no hacer, que obtiene de aquellas personas a
quiénes ha de transmitirlos y, por tanto, inicamente pueden ser aprovechados
estos conocimientos por quiénes sean autorizados para ello; de tal suerte que
si la persona a quien le son transmitidos se obliga a no divulgarlos y
posteriormente los revela a terceros, incurre con ello en el ilicito sancionable por
el articulo 1910 del Cédigo Civil para el Distrito Federal, en relacion con el 2028
del mismo ordenamiento, dado que no se puede considerar apegada a las
buenas costumbres la transmision que se hace a terceras personas de este tipo
de conocimientos, cuando el individuo que los difunde se ha obligado
previamente a no hacerlo, ilicito este que también cometen aquellas personas
a quienes les son transmitidos, asi como las demas que intervienen en ese acto,
puesto que su conducta debe considerarse igualmente contraria a las buenas
costumbres a menos que demuestren que su participacion en los hechos fue de
buena fe.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO.

Amparo directo 825/88. Imperial, S.A. y otros. 6 de mayo de 1988. Unanimidad
de votos. Ponente: Efrain Ochoa Ochoa. Secretario: Noé Adonai Martinez

Berman.

2.1.3 El Secreto Comercial en el Cédigo Civil Federal

El Cdédigo Civil Federal es susceptible de aplicacion para controversias que
surjidas con motivo de controversias y en pugna contra secretos industriales, o
conocimientos técnicos-cientificos no patentables, siguiendo el criterio pronunciado

por el Quinto Tribunal Colegiado en materia civil mismo, referido en el punto anterior.
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El mismo Cédigo en su capitulo V, “De las obligaciones que nacen de los

ilicitos”, en su articulo 1910, refiere:

“...El que obrando ilicitamente o contra las buenas costumbres cause dafio a
otro, esté obligado a repararlo, a menos que demuestre que el dafio se produjo

como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la victima.”

Asimismo, en su articulo 2028 menciona:

“...El que estuviere obligado a no hacer alguna cosa, quedara sujeto al pago de
dafios y perjuicios en caso de contravencién. Si hubiere obra material, podra
exigir el acreedor que sea destruida a costa del obligado...”

Citando estos dos articulos queda clara la responsabilidad de todo trabajador
con el secreto industrial o comercial de vigilar y proteger dicho secreto frente a otros y
evitar su divulgacion por terceras personas ajenas a la empresa, pues, si no se cumple
con dicha clausula, el patrén podra exigir la reparacion o el pago de dafios y perjuicios

a quien sufra el que posee el secreto industrial.

2.1.4 El Secreto Comercial en el Cédigo de Comercio

Respecto al cédigo de comercio, no existe un apartado de lo considerado como
secreto industrial o comercial, pues se hace referencia a lo mismo en la Ley de

Sociedades Mercantiles, pero de manera muy limitativa.

El campo de acciéon del Cédigo de Comercio es tanto el comercio como los
secretos industriales, son referidos a la fabricacion de los productos por lo que esta
figura no puede ser contemplada en esta legislacion, siendo que aun el secreto
industrial tiene elementos de naturaleza mercantil, y constantemente evolucionan

conforme pasan los afos.

2.1.5 El Secreto Comercial en el Cédigo Penal Federal
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Comentamos en el principio de este trabajo que el secreto industrial estaba
regulado de manera muy limitativa en los cddigos penales de la época, a medida que
los mismos sufren cambios, por lo que al actualizarse la legislacion penal nace el
Cdédigo Penal Federal hasta en nuestros dias en su Titulo Noveno: “Revelacion de
Secretos y Acceso llicito a Sistemas y Equipos de Informatica” Capitulo | “Revelaciéon

de Secretos”, en sus articulos 210 a 211 bis, mismos que citaremos a continuacion;

Articulo 210. Se impondran de treinta a doscientas jornadas de trabajo en favor
de la comunidad, al que, sin justa causa, con perjuicio de alguien y sin
consentimiento del que pueda resultar perjudicado, revele algun secreto o
comunicacion reservada que conoce o ha recibido con motivo de su empleo,

cargo o puesto.

Articulo 211. La sancion sera de uno a cinco afos, multa de cincuenta a
guinientos 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 el

secreto revelado o publicado sea de caracter industrial.

Articulo 211 Bis. A quien revele, divulgue o utilice indebidamente o en perjuicio
de otro, informacion o imagenes obtenidas en una intervencion de comunicacion
privada, se le aplicaran sanciones de seis a doce afios de prision y de

trescientos a seiscientos dias multa.
No obstante, en el abrogado Cdodigo Federal de Procedimientos Penales en su
Titulo Segundo Averiguacion Previa, Capitulo Uno Iniciacion del Procedimiento en su

articulo 114, establecia:

“...Es necesaria la querella del ofendido, solamente en los casos en que asi lo

determinen el Cédigo Penal u otra ley...”
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En cuanto, el ejercicio de la accion penal es de oficio por parte del Ministerio
Publico y sus organismos Auxiliares, en lo relacionado con los articulos 201, 211y 211
bis del CPF. Ahora en el recién creado Cddigo Nacional de Procedimientos Penales,
quien toma el lugar del abrogado Cédigo Federal de Procedimientos Penales no sefiala
en su Titulo V Sujetos del Procedimiento y sus Auxiliares, en su Capitulo Segundo

Victima u Ofendido, articulo 108 nos menciona:

“Para los efectos de este CAdigo, se considera victima del delito al sujeto pasivo
gue resiente directamente sobre su persona la afectacion producida por la
conducta delictiva. Asimismo, se considerara ofendido a la persona fisica o
moral titular del bien juridico lesionado o puesto en peligro por la accién u

omision prevista en la ley penal como delito. (...)

La victima u ofendido, en términos de la Constitucion y demas ordenamientos
aplicables, tendra todos los derechos y prerrogativas que en éstas se le

reconocen.”

Asimismo, en su articulo 109, fraccion XXIX, sefiala lo siguiente:

“...En los procedimientos previstos en este Cadigo, la victima u ofendido
tendran los siguientes derechos:
Fraccion XIX.- Los demas que establezcan este Codigo y otras leyes

aplicables...”
Entendiendo a la accién penal como procedente de oficio, igualmente en el caso
del Cadigo Federal de Procedimientos Penales, en relacion con los delitos especiales

ubicados en el articulo 223, fracciones IV, V y VI de la Ley de Propiedad Industrial.

Por ello debemos sefialar que los delitos especiales no se encuentran regulados

en el Cadigo Penal Federal en el caso de los delitos cometidos en materia de propiedad
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intelectual, mismos que son regulados en la LPI, por lo mismo el articulo 6 del CPF,

nos sefnala:

“...Cuando se cometa un delito no previsto en este CAdigo, pero si en una ley
especial o en un tratado internacional de observancia obligatoria en México, se
aplicardn éstos, tomando en cuenta las disposiciones del Libro Primero del
presente Codigo y, en su caso, las conducentes del Libro Segundo.

Cuando una misma materia aparezca regulada por diversas disposiciones, la

especial prevalecera sobre la general...”

La legislacién competente en estos casos sera la Ley de Propiedad Industrial,
debido a que contiene los delitos mas especificos en su cuerpo legislativo y en el caso

del Caodigo Penal no los contempla del todo.

2.2 El secreto comercial en otros Paises.

2.2.1 Francia

En el caso de Francia, la proteccion de los secretos industriales o informacion
no divulgada esté integrada en el Cédigo de Comercio, en el Codigo de trabajo, en su
Caodigo de Justicia Administrativa y Codigo Penal. Cabe sefialar que las acciones estan
encaminadas a lo civil, penal y administrativo entrando en conjunto y no de manera
individual, estos Cdadigos estan relacionados a la Directiva 2016/943 del Parlamento

Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2016%°.

En atencién a ello, se analizara primeramente el codigo de comercio, teniendo
su ultima reforma el 22 de septiembre de este afio, las nuevas reformas hacen
referencia Unicamente a la terminologia del secreto comercial/lempresarial o

informacion no divulgada, dejando a un lado la terminologia del “know how” (saber

30 yéase la Ley N° 2018-670 de 30 de julio de 2018 sobre la Proteccién del Secreto Empresarial en
https://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=18437, consultado el dia 7 de noviembre de 2018, a las 10:00
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hacer) atendiendo a los términos sefialados por la Directiva 2016/943 misma que sera

analizada y explicada en el ultimo capitulo.

En el Codigo de Comercio Francés se encuentra la figura del secreto comercial
o0 empresarial manteniendo a ésta como parte del comercio y también posee su propio
Cddigo de la Propiedad Intelectual, pues en el caso de nuestro pais anteriormente esta
figura se encontraba en el Codigo de Comercio, pero este paso a formar parte de la
Ley de Propiedad Industrial.

En Codigo de Comercio Francés encontramos en su Libro Primero titulado
Comercio en General, en el Titulo V Proteccion de los Secretos los siguientes

capitulos;

A.- Capitulo I: Objeto y condiciones de proteccion.

En este primer capitulo el cédigo explica de forma explicita la forma en la que
sera protegido el secreto comercial en su seccion primera en el articulo L151-1
establece las caracteristicas aplicadas al secreto comercial, mas no establece

definicion del mismo3t.

Teniendo algunas caracteristicas similares a nuestra Ley de Propiedad
Industrial, pero con una unica diferencia, pues el codigo de comercio francés no
establece los instrumentos para resguardar resguardar dicho secreto, dejando el

resguardo a través de cualquier medio.

Asimismo, en su seccidn segunda, articulo L151-3 establece los métodos
legales para la obtencién de dicho secreto comercial, similar a los establecidos en la
L.P.1., salvo que su fraccion segunda, donde explica también lo que podra considerarse
como método de obtencién de un secreto comercial, estos son; la observacion, el

estudio, el desmontaje o la prueba de un producto u objeto dado a conocer al publico

31 Articulo L151-1 del Cédigo de Comercio Frances
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0 que se encuentre en posesion de la persona quien recibe la informacién. Dejando a
manera de resumen que los productos antes de lanzarse a la venta para el publico
estos estardn en su fase de pruebas con la finalidad de intercambiar informacién
mediante el uso de encuestas para saber qué elementos pueden mejorar el producto,
presentaciones del mismo, precio y distribucién, formando parte del secreto comercial,

aplicando las medidas necesarias y no se descubra el mismo a otros competidores.

También se establece la obtencion ilegal de un secreto comercial, cuando se
realice sin el consentimiento del titular, se haya obtenido mediante el acceso a
documentos, objetos, materiales que sirven para la creacion del producto y las
conductas de competencia desleal.

En su seccion cuarta, articulo L 151-7 nos detalla las excepciones a seguir
cuando el secreto comercial no tenga tal caracter, ejemplo de ello es el secreto
profesional o cuando su obtencion se haya realizado para ejercer el derecho de libertad
de expresion, prensa o informacién, aludiendo que la empresa utiliza dicho secreto

mediante actos de ilegalidad, error o mala fe,

B.- Capitulo II: Las acciones de prevencion, cesacion o la reparaciéon de una

violacién de la confidencialidad empresarial.

En este capitulo encontramos las acciones ejercidas en caso de que se haya
violado el secreto comercial/lempresarial por parte de una empresa a otra o de una
persona fisica a una moral y tendran una vigencia de cinco afios improrrogables a

partir de los hechos originados de la causa.

32 Este articulo hace referencia a la creciente adopcidn de la figura del Whistleblowing, que otorga a los empleados
de os sectores publico y privado denunciar conductas que realizan sus empleadores que van en contra de las
buenas costumbres.
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El articulo L 152-3 establece las medidas que se deberan aplicar cuando inicie
el litigio sobre el secreto comercial, dichas medidas deben ser aplicadas por el tribunal

civil o comercial en turno y son las siguientes:

1.- Prohibir actos de uso o divulgacién de secretos comerciales.

2.- Prohibir actos de produccién, suministro, comercializacion o utilizacién de
los productos para su comercio en detrimento del afectado, destacando la
importacién, exportacion, o el almacenamiento de dichos productos con fines
comerciales.

3.- La destruccién parcial o total de cualquier documento, objeto o material que

contenga el secreto comercial.

El tribunal también puede ordenar que los productos elaborados se recuperen
de los canales comerciales para su secuestro o destruccion para eliminar rastro del

secreto empresarial®,

El articulo L152-5 expone el caso de cuando la parte infractora solicite al tribunal
el pago de una indemnizacion en lugar de aplicar las medidas antes mencionadas a la
parte lesionada, dichas medidas para que puedan considerarse en lugar de las del

articulo L 152-3 son las siguientes:

1.- Cuando se haya utilizado o divulgado el secreto comercial, no se haya tenido
el conocimiento de las circunstancias por las que se obtuvo el secreto comercial
y pertenecia a otra persona.

2.-Que las medidas del articulo L152-3 se consideren justas pero
desproporcionadas al autor del hecho y la parte afectada pueda aceptar el pago

de una indemnizacion.

33 Uno de los problemas de este apartado es el mencionar la destruccién de los productos que hayan sido
secuestrados al momento de llevar el juicio, por lo que puede dejar en estado de indefensién a la parte
demandada cuando en el juicio se haya resuelto que el secreto comercial no haya reunido los requisitos del
articulo L151-3.
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3.- La compensacion puede ser fijada en una suma mayor que el importe de los
derechos que se hubiera adecuado si el infractor hubiera solicitado la

autorizacion para el uso de dichos productos.

El articulo L152-6 establece la reparacion de los dafios a la parte lesionada, los
cuales pueden ser tomados por separado a consideracion del tribunal que conozca del

caso, las cuales son:

1.- El dafio moral que haya recibido la marca.

2.- Las pérdidas econ6micas que haya sufrido la parte lesionada.

3.- Los beneficios obtenidos por la utilizacién de los secretos comerciales
incluyendo fondos de ahorro de inversiones intelectuales y material

promocional.

También, el tribunal podra utilizar de forma alternativa, a peticion de la parte
afectada, la compensacion de la suma global de honorarios y ventas que habria sido
debido, si el infractor hubiera pedido la autorizacién para utilizar dicho secreto en los

productos vendidos o se encuentren en el comercio.

En su seccion tercera, en el articulo L152-7, se hace referencia a los medios de
publicidad y la facultad que tendra el tribunal sobre estos, para establecer las medidas
para todos los medios de comunicacién con la obligacion de no publicarse fragmentos
del secreto comercial o la totalidad del mismo cuando se encuentre el litigio o haya

concluido el mismo.

Por su parte en el Cédigo de la Propiedad Intelectual, encontramos en su
Titulo Il: Proteccién de los conocimientos técnicos, Capitulo I: La fabricacion de
Secretos el Unico articulo referente a los secretos comerciales, pero, que en el mismo
caso del Codigo de Comercio no establece una definicién exacta de lo considerado
como secreto comercial, sino que Unicamente establece las sanciones aplicables por

violacion de secretos comerciales por parte de empleados o la revelacion del mismo
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por parte de directivos, y nos remite al Codigo de Trabajo francés y al mismo Cddigo

Penal Francés, mismo que se cita a continuacion:

Articulo L621-1
Las sanciones por violacion de secretos comerciales se establecen en el articulo

L.1227-1 del Cddigo de Trabajo que se reproduce a continuacion:

Art. L. 1227-1-

El hecho de que un director o empleado de revelar o intentar revelar un secreto
de fabricacion se castiga con prision de dos afios y una multa de 30 000 euros.
El tribunal también puede ordenar de una penalizacion adicional por un periodo
de cinco afios como maximo, la privacion de derechos en virtud del articulo 131-
26 del Cadigo Penal.®

Omitiendo establecer la figura de la obtencidn de algun secreto comercial por
parte de trabajadores en labores de investigacion por parte del patrén, como sucede

en el caso de nuestra legislacion especial en la materia.

Cabe mencionar que esta legislacion tendra nuevos cambios en 2019, solo hace
falta la aprobacion del parlamento francés de dichos cambios sobre las nuevas

materias que se deberan considerar como secretos comerciales o empresariales.

2.2.2 Estados Unidos de América

En el derecho estadounidense predomina la teoria de calificar al derecho sobre

los conocimientos no divulgados como un derecho de propiedad.

34 para mas informacion consultar la siguiente direccién electrénica:
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=18275 consultado el dia 10 de junio de 2018 a las 15:30
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En una concepcidon mas restringida, se concibe al término propiedad como
abarcativa de todos los derechos ejercitables contra un numero indefinido de personas,
enfoque asimilable a los derechos propios de los paises adoptadores del sistema
juridico continental europeo. Desde este punto de vista, el derecho de propiedad
encuentra su correlato en la obligacion de los terceros de abstenerse de afectar la
posesion que de los conocimientos tenga su titular, ya sea a través de actos de

interferencia o apoderamiento no consentido.

Estas ideas se han visto reflejadas en una corriente abundante de jurisprudencia
en los Estados Unidos, quien sostiene que los secretos industriales y comerciales son
propiedad y su preservacion debe ser tutelada por los tribunales contra su

comunicacion no autorizada.

Dessemontet® expresa lo siguiente

“...si el conocimiento de la tecnologia que tuviere un unico tercero no impide su
proteccion, el hecho de que tal conocimiento esté en posesion de diversos
terceros no tiene, en si mismo, distintos efectos. Sin embargo, llega un momento
en que el conocimiento es compartido por demasiadas personas como para

continuar siendo considerado como secreto...”

2.2.3 Espafna

En el caso de Espafia, hacen una clasificacion diferente de la propiedad
intelectual, la cual deriva de la promulgacién de la Ley de Propiedad Intelectual del afio
1879, Espafia es uno de los paises que hacen la diferencia entre derechos de autor y
derechos de propiedad industrial®® en propiedad intelectual haciendo alusién a actos
creativos, con los cuales expresen ideas o sentimientos y Propiedad Industrial en lo

referente a los actos inventivos para la mejora de productos, procesos, mercadotecnia.

5 DESSEMONTET, F: The legal protection of know how in the United States, Ginebra, 1976. P. 145
36 Otros paises en realizar esta clasificacidn son: Filipinas, Sri Lanka, Bolivia, Burundiy Chile
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Dicho esto, en la Constitucién Espafiola del 29 de diciembre de 1978, en su
articulo 38, encontrandose el principio rector de estas dos materias de la institucién
civil el cual es conocido como principio de la libre empresa, el cual citaremos a

continuacion;

Articulo 38.

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

Esta denominacion también paso6 a formar parte del Codigo Civil del afio 1889
y fue ratificada por la Constitucion Espafola de 1978 que se encuentra en su articulo

149.9, el cual citaremos a continuacion;

Articulo 149.

i...1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: [...]

92 Legislacion sobre propiedad intelectual e industrial...”

En el caso del Cadigo Civil, podemos observar que la Propiedad Intelectual e
Industrial, forman parte de esta materia y no es relacionada con cuestiones de derecho
administrativo, por ello encontramos en su Capitulo Il De la propiedad intelectual en

los articulos 428 y 429 que es de competencia civil, mismos citados a continuacion;

Articulo 428. El autor de una obra literaria, cientifica o artistica tiene el derecho

de explotarla y disponer de ella a su voluntad.

Articulo 429. La Ley sobre Propiedad Intelectual determina las personas a

quienes pertenece ese derecho, la forma de su ejercicio y el tiempo de su

52



duracién. En casos no previstos ni resueltos por dicha ley especial se aplicaran

las reglas generales establecidas en este Codigo sobre la propiedad.

Ahora la observacién se hace en la legislacion espafiola sobre los secretos
industriales, secretos comerciales o la informacion no divulgada, no esta del todo
incluida en la ley sobre Propiedad Industrial, sino que es reglamentada en la ley de
competencia desleal del 11 de enero de 1991, el cual obedece al principio de libre
competencia, teniendo el legislador la obligacion de crear un ordenamiento para
encargarse de proteger dicho principio y pueda existir un mercado. Ahora esta ley en
sus articulos 13, 14 y 15, nos sefala las formas de realizar las conductas relacionadas
con la obtencién y posicionamiento de los secretos industriales 0 empresariales,

mismos que citaremos a continuacion;3’

Articulo 13. Violacion de secretos.

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

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

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

perjudicar al titular del secreto.

37 Véase en

file:///C:/Users/crist/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge 8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloa
ds/BOE-216 Codigo de Derecho de la Competencia%20(1).pdf, consultado el dia 19 de agosto de 2018, a las
10:30
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Articulo 14. Induccién a la infraccién contractual.

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

2. La induccion a la terminacién regular de un contrato o el aprovechamiento
en beneficio propio o de un tercero de una infraccion contractual ajena solo
se reputard desleal cuando, siendo conocida, tenga por objeto la difusion o
explotacién de un secreto industrial o empresarial o vaya acompafiada de
circunstancias tales como el engafo, la intencion de eliminar a un

competidor del mercado u otras anélogas.

Articulo 15. Violacion de normas.

1. Se considera desleal prevalerse en el mercado de una ventaja competitiva
adquirida mediante la infraccion de las leyes. La ventaja ha de ser
significativa.

2. Tendra también la consideracion de desleal la simple infraccion de normas

juridicas que tengan por objeto la regulacion de la actividad concurrencial.

Asimismo, encontramos las acciones procedentes en contra de estas conductas
en su Capitulo IV Acciones derivadas de la competencia desleal, en sus articulos 32,
fracciones 5 y 6, 34, la prescripcion de la accién en su articulo 35, y los medios
preparatorios para llevar a cabo el ejercicio de la accidén en su articulo 36, citandolos

textualmente;

Articulo 32. Acciones.

52 Accion de resarcimiento de los dafios y perjuicios ocasionados por la
conducta desleal, si ha intervenido dolo o culpa del agente.

62 Accion de enriquecimiento injusto, que soélo procedera cuando la conducta
desleal lesione una posicién juridica amparada por un derecho de exclusiva u

otra de analogo contenido econémico.
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Articulo 34. Legitimacién pasiva.

1. Las acciones previstas en el articulo 32 podran ejercitarse contra cualquier
persona que haya realizado u ordenado la conducta desleal o haya
cooperado a su realizacion. No obstante, la accion de enriquecimiento
injusto so6lo podra dirigirse contra el beneficiario del enriquecimiento.

2. Si la conducta desleal se hubiera realizado por trabajadores u otros
colaboradores en el ejercicio de sus funciones y deberes contractuales, las
acciones previstas en el articulo 32.1, 1.2 a 4.2, deberan dirigirse contra el
principal. Respecto a las acciones de resarcimiento de dafios y de

enriquecimiento injusto se estara a lo dispuesto por el Derecho Civil.

Articulo 35. Prescripcion.

Las acciones de competencia desleal previstas en el articulo 32 prescriben por
el transcurso de un afio desde el momento de su ejercicio y el legitimado tuvo
conocimiento de la persona que realizo el acto de competencia desleal; y, en cualquier
caso, por el transcurso de tres afos desde el momento de la finalizacion de la

conducta.

La prescripcion de las acciones en defensa de los intereses generales,
colectivos o difusos, de los consumidores y usuarios, se rige por lo dispuesto en el
articulo 56 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores

y Usuarios y otras leyes complementarias.

Articulo 36. Diligencias preliminares.

1. Quien pretenda ejercitar una accion de competencia desleal podra solicitar
del juez la practica de diligencias para la comprobacion de aquellos hechos cuyo

conocimiento resulte objetivamente indispensable para preparar el juicio.
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2. Tales diligencias se sustanciaran de acuerdo con lo previsto en los articulos
129 a 132 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, y podran extenderse
a todo el ambito interno de la empresa.

Asimismo, encontramos en el Cdédigo Penal Espafiol en su Ley Organica
10/1995 del 23 de noviembre de 1995, en su Capitulo XI De los delitos relativos a la
propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores en su Seccion 3.2
De los delitos relativos al mercado y a los consumidores en sus articulos 278, 279 y
280, las conductas punitivas que son perseguidos por denuncia o querella, mismos

gue se trascriben;

Articulo 278 del Codigo Penal Espafiol.

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

2. Se impondra la pena de prision de tres a cinco afios y multa de doce a
veinticuatro meses si se difundieren, revelaren o cedieren a terceros los
secretos descubiertos. 3. Lo dispuesto en el presente articulo se entendera sin
perjuicio de las penas que pudieran corresponder por el apoderamiento o

destruccion de los soportes informaticos.

Articulo 279 del Cédigo Penal Espafiol.

La difusion, revelacidon o cesion de un secreto de empresa llevada a cabo por
guien tuviere legal o contractualmente obligacion de guardar reserva, se
castigara con la pena de prision de dos a cuatro afios y multa de doce a
veinticuatro meses. Si el secreto se utilizara en provecho propio, las penas se

impondran en su mitad inferior.
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Articulo 280 del Codigo Penal Espafiol.

El que, con conocimiento de su origen ilicito, y sin haber tomado parte en su
descubrimiento, realizare alguna de las conductas descritas en los dos articulos
anteriores, sera castigado con la pena de prisién de uno a tres afios y multa de
doce a veinticuatro meses.
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CAPITULO Il
LOS NUEVOS RETOS DEL SECRETO COMERCIAL

3.1 LA EVOLUCION DEL SECRETO INDUSTRIAL/COMERCIAL AL SECRETO
EMPRESARIAL

3.1.1 El Secreto Empresarial Como Secreto Industrial

Antes del afio de 1991 no se encontraba definida esta figura en la legislacion
mexicana, y es hasta entonces cuando en la ley de propiedad intelectual comienza a
darse una definicién de lo que es entendido hasta el secreto industrial, el cual es
sefialado en cinco articulos de la ley antes mencionada y de la cual ya hemos citado

en el capitulo anterior.

Es importante sefialar lo que deduce de esta ley el especialista en materia de
Propiedad Intelectual, Baudelio Hernandez: “...En diversos foros y platicas ha quedado
establecido que los secretos industriales, vistos a traves del contenido de la ley, son
aun insuficientemente protegidos, atendiendo a que los secretos, mas que industriales
deberian denominarse secretos empresariales”, entendiendo que los secretos
empresariales estan compuestos de tres formas del secreto, entre los cuales estan los
secretos industriales, los secretos comerciales y los recién anexados secretos

intelectuales.

Naturaleza juridica de los secretos empresariales

Iniciamos citando al articulo 39.1 del acuerdo GATT/ADPIC, el cual establece:
“...al garantizar una proteccion eficaz contra la competencia desleal, de
conformidad con lo establecido en el articulo 10 bis del Convenio de Paris

(1967), los miembros protegeran la informacion no divulgada...”

Teniendo en cuenta que la informacion no divulgada es entendida como secreto,

se ha dado esta denominacion de industrial, debido al auge de la revolucién industrial
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gue inicio en Inglaterra, puesto que los secretos industriales se subclasifican en
procesos, insumos y medios, por lo que la definicion es toda informacién de aplicacion
industrial que guarda una persona fisica o moral con caracter confidencial, que le
signifique obtener y mantener una ventaja competitiva y econémica respecto de otra

empresa.

Ahora en esta definicion no encontramos la situacién del proceso de obtencién
de la patente, pues no es referida Unicamente a los procesos de los cuales naci6 el
secreto industrial, es por ello que el secreto empresarial introduce un nuevo
significado, el cual es el secreto intelectual, ya que abarca tanto el contenido de los
secretos industriales como a los secretos comerciales, y en su caso se afiaden a las
patentes, marcas, modelos industriales y de utilidad, entendiendo que el secreto
intelectual lo conforma toda aquella persona que hace posible su realizacion y/o
materializacion para que puedan existir dichos secretos y se mantenga a la misma en
los interiores de la empresa, puesto que ya sabe el funcionamiento, perfeccionamiento

y cambios de los procesos, procedimientos y ventas.

3.1.2 El Secreto Empresarial Como Secreto Comercial

Los secretos comerciales son toda informacion restringida en la
comercializacion, distribucion y venta de los productos industriales o servicios a traves
de usos sistematizados de medios de difusién y comunicacion, ademas de técnicas,
estadisticas, de encuestas y de mercadeo que le signifique a la empresa mantener

una ventaja competitiva respecto de otras.

Los secretos empresariales forman parte de la esfera reservada de la empresa,
todos ellos deben ser protegidos porque su conservacion redunda en beneficio de la

organizacion empresarial e implica un eficaz soporte en la lucha competitiva.

Por lo que el aparato constitutivo del area administrativa incide en su area de

compra y venta de ciertos productos, analizaremos el caso de GENERAL MOTORS
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en contra de INAKI LOPEZ maés adelante, pero es de mencionar la importancia de los
secretos comerciales, debido a que Ifiaki Lopez fue el director internacional de
compras de General Motors, el cual transformé las ventas internacionales de la
compafiia otorgando numeros espectaculares que llevaron a la empresa a obtener
nameros positivos, hasta que Volks Wagen decidié hacerle la invitacion de integrarse
a la compafiia, puesto que el antiguo Director de ventas de la gigante norteamericana
acepto integrarse al grupo aleman, situacién que no tomo6 nada bien General Motors,
dando asi uno de los casos mas famosos de espionaje industrial el cual terminé
otorgando Volks Wagen un total de cien millones de ddlares a General Motors y
oblighndose a comprar por siete afios piezas fabricadas por la misma empresa

americana.

3.1.3 Diferencias Entre Estas Figuras.

Al hablar de diferencias entre estas figuras, es claro que podemos citar
unicamente dos diferencias; la primer diferencia a razonar, es que la legislacion
mexicana, asi como los respectivos acuerdos y tratados internacionales Uunicamente
contemplan a los secretos industriales y comerciales, dejando a un lado a la figura del
secreto empresarial, ya que conlleva cambios importantes en las respectivas
legislaciones sobre lo que debe de entenderse como secreto industrial/comercial a un
nuevo término que seria el secreto empresarial y por supuesto a la nueva clase de

secreto que en este caso seria el secreto intelectual.

Otra diferencia con respecto de las dos figuras conocidas es en el campo del
secreto comercial, ya que con esta figura no son del todo conocidos en las
legislaciones internacionales y tienden al abuso de los grandes empresarios sobre el
capital humano que esté detras del desarrollo de la misma empresa, ya que inclusive
son los responsables del crecimiento de la misma y no existe una legislacién capaz de
integrar a estas figuras no como un todo, sino como temas a parte, que tengan un
propio campo en el cual la ley no tenga que recurrir a otras figuras similares, sino que

Unicamente a la figura en mencion
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3.2 Los Desafios Internacionales del Secreto Industrial

3.2.1 El Ciber espionaje

Ahora bien, a la hora de proteger los secretos, los problemas practicos son mas
dificiles de superar que los legales. Paraddjicamente, la gran explosién de
innovaciones que tantos beneficios ha traido al mundo también ha hecho que a los
ladrones les resulte mas facil robar informacion comercial valiosa. Por ejemplo, a
través de un procedimiento conocido como "spear-phishing"”, los espias comerciales
envian un mensaje de correo electronico con informacién personal obtenida de
Facebook u otras redes sociales, de manera que el receptor no se dé cuenta de que
el mensaje es un engafo. Una vez que el receptor pulsa el enlace que figura en el
mensaje, un programa maligno del ladron, conocido como "malware", invade la
computadora del receptor y a través de ella la red de la empresa. Apostado en el
sistema informatico durante meses o incluso afos, este invasor silencioso busca
importantes archivos y contrasefias confidenciales y lo envia a los piratas, que utilizan

o venden la informacion. 38

Localizar la fuente del ciber-espionaje es muy dificil, dada la ubicuidad vy el
anonimato de Internet. Estimar los dafios que produce a las empresas es igualmente
dificil, en parte debido a que muchas empresas no saben que sus sistemas han sido
comprometidos, y también a que quienes los estiman a menudo son reacios a informar
de ello. Sin embargo, los estudios muestran que el problema va en aumento, y los
gobiernos de todo el mundo estan buscando el modo de darle solucién.

"Es en el ambito en rapida expansién internacional de la "innovacién colectiva”

donde las leyes sobre secretos comerciales pueden ofrecer mayor ventaja,

especialmente a las pequefias empresas y los inventores de paises en

desarrollo y menos adelantados."*?

38 POOLEY, James, El secreto comercial: El otro Derecho de Propiedad intelectual, Revista de la Organizacién
Mundial de Propiedad Intelectual, junio de 2013

https://www.wipo.int/wipo _magazine/es/2013/03/article 0001.html, consultado el dia 12 de junio de 2018 a
las 16:25

39 |bidem
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Para las empresas, el problema no es sélo proteger su propia informacion
valiosa, sino evitar ser infectadas por secretos que pertenecen a otros. En un mercado
mundial que se caracteriza por la facilidad de movimiento de empleados y complejas
redes de conexiones entre los proveedores y los clientes de las empresas, se necesita
una vigilancia especial para evitar la contaminacion por informacion no deseada. Una
mayor competencia también significa que las empresas tienen que trabajar
continuamente para encontrar formas de explotar sus secretos, ya sea a través de la
comercializacién directa, colaboraciones o concesién de licencias. Entretanto, el
simple volumen de datos potencialmente valiosos origina sus propios problemas de

inventario y valoracion.

Para las empresas que utilizan la proteccion de patentes, el secreto es una parte
decisiva del proceso de innovacion. Puesto que la mayoria de las leyes nacionales de
patentes exigen "novedad absoluta”, eso significa que hasta el dia en que se presenta
la solicitud de patente la invencion debe estar completamente protegida contra
cualquier divulgacion publica. Cuando la tecnologia requiere el perfeccionamiento a
través de la experimentacion fuera del laboratorio, esto puede resultar
extremadamente dificil. A ello se debe que los debates sobre la armonizacion
internacional de la legislacion sobre patentes suelan incluir la idea de un "plazo de
gracia" de hasta un afio previo a la presentacién, durante el cual, el hecho de que un

inventor divulgue informacién no descalifica la posterior solicitud de patente.

3.2.2 Las Creaciones Publicitarias

Si bien, el campo de la publicidad pertenece a todo lo relacionado con los
Derechos de Autor, no es de extrafiarse que los procesos y estudios de este campo

en cierta medida puedan conocerse, pero es una de las areas de la empresa que mas
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evolucion tiene debido a que la misma publicidad permite el acercamiento del producto
a todos los consumidores, dando ingresos a la misma, pero no toda la publicidad sigue
los mismos estandares que la tradicional publicidad como la conocemos, es por ello
gue en este tema analizaremos dicho campo que cada vez se hace mas amplio y del

cual no se tiene la suficiente atencidn de los delitos en los que se puede realizar ilicitos.

La Publicidad y el Conocimiento Cientifico.

La ciencia, segun la opinibn general, constituye un cuerpo organizado o
sistematico de conocimientos que hace uso de leyes o principios generales. La ciencia
se presenta como resultado de una serie de las respuestas que el hombre obtiene
respecto de un conjunto de preguntas que se hace asi mismo y a su medio, y de estas

preguntas nace el conocimiento cientifico.

Este concepto permite dar una vision parcial de lo que se entiende por ciencia,
pero no muestra un panorama completo sobre las directrices que puede alcanzar la
misma, ya que solo se limita el concepto a los métodos tradicionales en ciencias
exactas y el preguntar acontecimientos que suceden en el exterior, pero no se
especializa sobre nuevas formas de pensamiento, nuevas aplicaciones tecnoldgicas,

etcétera.*?

Por ende, la ciencia puede contemplarse como la compleja red de actividades
gue el hombre realiza para obtener el conocimiento cientifico, mediante la

experimentacion, la observacion o la investigacion sistematica.

Tras la evolucidn historica de la ciencia, hoy se reserva el concepto de
<<ciencias empiricas>> para el conocimiento inductivo y sistematico derivado de la
informacion, observacion y experimentacion, en oposicién al conocimiento empirico,

mayormente conocido como especulativo o deductivo, propios de la filosofia y la

40 SANCHEZ GUZMAN, José Ramon, Teoria de la publicidad, Ed. Tecnos, cuarta edicion, Madrid, Espafia, 1993 p.
26y 27
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matematica, consideradas como ciencias formales, denominadas asi porque se

ocupan basicamente de la forma de sus argumentos y no de su contenido.

Tal como se indicaba anteriormente, las nuevas corrientes de la filosofia han
tratado de resolver el problema de la demarcacién de las disciplinas que han ido

surgiendo alo largo del tiempo encaminadas al estudio de nuevas parcelas del saber.*

En el caso de la publicidad, los criterios de demarcacion antes mencionados
limitan a esta rama en un sentido estricto, a considerarla como una ciencia cientifica,

el cual tiene dos explicaciones:

La primera explicacion es a partir de la elaboracion o realizacion de sus
categorias internas (como la elaboracion de textos en ciertos comerciales, a la
reaccion que pueda provocar en el receptor) no puede ser explicada por si misma, sino
gue es explicada por las demas ramas del conocimiento (por ejemplo, la linguistica, la
sociologia o la psicologia) por lo tanto no puede realizar esta ciencia criterios propios

sin que se base en otras disciplinas externas.

El segundo criterio se basa en que su campo de investigacion no es
propiamente exclusivo de si, sino que también hay otras disciplinas que se encargan
del estudio como lo es la Economia, que al ser la publicidad de una actividad
econdmica que esta encaminada a la venta de productos y servicios, la Sociologia que
su principal campo es la comunicacion en todas sus formas, la misma psicologia que
al ser la publicidad un método de persuasion, se encarga de observar y analizar los
métodos para lograr que un sector de la poblacion para consumir toda clase de

productos.4?

¢, Qué significa la publicidad?

41 |bidem
42 SANCHEZ GUZMAN, op cit, p. 33
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Para Stanton, Walker y Etzel, autores del libro "Fundamentos de Marketing", la

publicidad es

"...una comunicacion no personal, pagada por un patrocinador claramente
identificado, que promueve ideas, organizaciones o productos. Los puntos de
venta mas habituales para los anuncios son los medios de transmision por
television y radio y los impresos (diarios y revistas). Sin embargo, hay muchos
otros medios publicitarios, desde los espectaculares a las playeras impresas y,

en fechas mas recientes, el internet..."*3

Segun la American Marketing Asociation, la publicidad consiste en:

"...Ia colocacion de avisos y mensajes persuasivos, en tiempo o espacio,
comprado en cualesquiera de los medios de comunicaciOn por empresas
lucrativas, organizaciones no lucrativas, agencias del estado y los individuos
gue intentan informar y/o persuadir a los miembros de un mercado meta en
particular o a audiencias acerca de sus productos, servicios, organizaciones o

ideas..."*

O"Guinn, Allen y Semenik, autores del libro "Publicidad", definen a la publicidad
de la siguiente manera: "La publicidad es un esfuerzo pagado, trasmitido por medios
masivos de informacion con objeto de persuadir'4°.

Kotler y Armstrong, autores del libro "Fundamentos de Marketing"”, definen la
publicidad como "cualquier forma pagada de presentacion y promocion no personal de

ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado"4®.

La Actividad Publicitaria de la Empresa

43 STANTON William; ETZEI Michael; WALKER Bruce, Fundamentos de Marketing, 13a Edicién, Ed. Mc Graw Hill,
Pag. 569

44 yéase en : http://www.marketingpower.com

45 O’GUINN Tomas, ALLEN Chris; SEMENIK Richard, Publicidad, International Thomson Editores, Pag. 6.

46 KOTLER Philip,Gary Armstrong Fundamentos de Marketing, Sexta Edicién, Ed. Prentice Hall, Pag. 470.
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El estudio de la actividad publicitaria de la empresa se centra en tres aspectos
fundamentales. En primer lugar; el relativo a las funciones que suelen ser asignadas
al departamento o seccion de la empresa al que se responsabiliza de llevar a cabo las
acciones publicitarias, funciones que suelen adquirir distintas dimensiones segun la
importancia concebida a la publicidad en el conjunto de la accion comercial, lo cual, a
su vez, determina la posicion de la accién e iniciativa de la persona que ostenta la
direccién del Departamento de Publicidad. Incluso su denominacién varia de acuerdo

con esa posicion, desde la simple a la mas importante.

Las Funciones de las respectivas Areas de Publicidad

En términos generales el departamento de publicidad de una empresa es el
organismo encargado de realizar la programacion, la puesta en marchay el control de
su comunicacion publicitaria. Esta tarea, sin embargo, engloba un amplio conjunto de

actuaciones que pueden enumerarse del modo siguiente:

e Determinar los objetos de la comunicacién publicitaria.

e Elaborar el programa publicitario y controlar su proceso de ejecucion.

e Presupuestar el programa publicitario y verificar los gastos.

e Mantener contacto con la empresa de publicidad y aprobar las
recomendaciones y actuaciones de esta.

e Evaluar los servicios de la empresa de publicidad.

e Mantener en contacto con los representantes de los canales de comunicaciéon
publicitaria.

e Examinar criticamente y, a veces, realizar los distintos aspectos de la
investigacion sobre la que se sienta el proceso de creacion y difusion de los
mensajes.

¢ Informarse sobre las acciones publicitarias de la competencia.

e Verificar los resultados de la comunicacion publicitaria.
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e Observar e interpretar las tendencias generales en las formas de creacién de

mensajes publicitarios.

La determinacion de los objetivos de la comunicacién publicitaria, si bien, en la
mayoria de las ocasiones estan subordinadas a los objetivos comerciales de la
empresa, puede establecerse con relativa independencia de ellos teniendo en cuenta
la variada gama de misiones que suele encomendarse al Departamento de Publicidad.
En este sentido, las clasificaciones de los objetivos que pueden asignarse a la
publicidad constituyen valiosos instrumentos de reflexién que colaboran a la tarea de
definir adecuadamente el papel que desempefia la comunicacion publicitaria en el

conjunto de acciones comerciales de la empresa.

Las preguntas clave para el funcionamiento del Departamento de Publicidad

son las siguientes;

¢Hasta qué punto aspira la publicidad a cerrar una venta inmediata?

1.- Realizar la funcion total de venta (llevando el producto a traves de todos los
pasos hacia una venta).

2.- Cerrar ventas con los clientes potenciales ya parcialmente convencidos por
esfuerzos publicitarios pasados.

3.- Anunciar una razén especial para <<comprar ahora>> (precio, premios, etc.)
4.- Recordar a la gente que debe comprar.

5.- combinar con algun acontecimiento especial de compra.

6.- Estimular las compras por impulso.

SAspirala publicidad a la venta a corto plazo, llevando al cliente potencial

paso a paso, hasta la compra?

1.- Crear el conocimiento de la existencia del producto o marca.
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2.- Crear una imagen de marca o una disposicion emocional favorable para la
marca.

3.- Inculcar informaciones o actitudes que destacan los beneficios y cualidades
superiores de la marca.

4.- Combatir o neutralizar las argumentaciones de la competencia.

5.- Corregir impresiones falsas, informacion erronea y otros obstaculos para la
venta.

6.- Crear familiaridad y facil reconocimiento del envase o la marca registrada.

¢Pretende la publicidad lograr un monopolio de consumidores a largo

plazo?

1.- Crear confianza en la empresa y en la marca con la esperanza que de
resultados durante muchos afios.

2.- crear una demanda por parte del cliente colocando asi a la empresa en una
situacion mas ventajosa con respecto a su distribucion.

3.- Colocar al anunciante en situacion de seleccionar distribuidores y detallistas.
4.- Obtener distribucion nacional.

5.- Establecer una plataforma de prestigio para el lanzamiento de nuevas
marcas o lineas de productos.

6.- Establecer el reconocimiento y la adaptacion de la marca, que permitira a la
empresa abrir nuevos mercados (en el campo geogréfico, de precio, de edad,

de sexo).

¢, Qué clase de imagenes desea crear la empresa?
1.- calidad de producto, confianza.

2.- Servicio.

3.- Aire de familia entre productos diversificados.

4.- ldentificacion con el pais.

5.- Crecimiento, progreso y liderazgo técnico.
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Esta pequefia pero no limitativa enumeracion de tareas, en cierto modo
principal, permite poner de manifiesto la importancia que para el departamento de
publicidad de la empresa significa la determinacién exacta y precisa de los objetivos a
cumplir por la comunicacién publicitaria, no solo como directriz béasica para el
establecimiento del programa de accion que permita conseguir los objetivos
sefialados, sino también como guia para presupuestar ese programa y como linea

orientadora de las tareas técnicas de creacion y difusion de mensajes.

Todo Departamento de Publicidad debe tener una difusion investigadora, pero
ésta siempre sera reducida, en la mayoria de los casos, el examen de los resultados
obtenidos en los trabajos de investigacion publicitaria que suelen ser realizados por
entidades especializadas en este tipo de estudios o por los técnicos en investigacion

gue disponen las empresas de publicidad.

Son muy raras las ocasiones en que el Departamento de Publicidad de la
empresa realiza por si sola una investigacion y ello por tres razones fundamentales.
En primer lugar, porque puede surgir de forma imprevista la realizacion de una
investigacion concreta que ayude a solucionar rapidamente un problema especifico y
siempre resultara mas operativo contratar los servicios de una entidad especializada o
solicitar el estudio a la empresa. En segundo lugar, porque el Departamento de
Publicidad puede sentir la necesidad de contrastar sus puntos de vista mediante una
investigacion realizada por personas ajenas a su organizacion, de tal forma que los
resultados tengan la objetividad que precisa el contraste de opiniones y finalmente,
porque resulta demasiado costoso incluir, con caracter fijo y continuo, a profesionales
de la investigacion dentro del departamento de publicidad. Por todo ello el
Departamento de Publicidad suele tener como misidn relacionarse con las entidades
0 técnicos de la empresa de publicidad expertos en investigacion, exponiendo los
problemas que tiene planteados y los objetivos que pretende conseguir con las
investigaciones que se proponen. Posteriormente es al Departamento de Publicidad a

guien corresponde la labor de mantener contacto permanente con la entidad o técnicos
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elegidos y recibir los resultados de la investigacion efectuada. Un estudio de estos
resultados y su aplicacién al problema que origino la investigacion completan la
actuacion del Departamento de Publicidad en el &rea de investigacion publicitaria.

Otra de las funciones que no tienen un buen funcionamiento, es el seguimiento
de las acciones publicitarias de la competencia. La publicidad es un auténtico
escaparate al que se asoman los productos o servicios de una empresay en el que se
encuentran los argumentos utilizados para impulsar al consumidor hacia su compra.
Nada mas facil para disponer de informacion sobre lo que hace la competencia de una
empresa que contemplar ese escaparate y fijar su atencion sobre los productos
competidores. Siendo que el Departamento de Publicidad ha de ser responsable del
seguimiento de la publicidad de la competencia analizando los argumentos utilizados
en cada producto o marca, y realizando estadisticas periodicas del presupuesto

asignado a cada uno.

El procedimiento que mas se utiliza para realizar esta labor consiste en la
compra de los servicios que prestan las empresas especialistas en recortes de prensa,
las cuales van en aumento considerablemente sus controles de publicidad hasta el
punto de que es factible poseer estadisticas bastantes completas de la publicidad

efectuada en prensa, revistas, radio, cine y television. 47

La propiedad intelectual en las campafas publicitarias

En todas las campafas de publicidad interviene el intelecto humano su ingenio,
creatividad y talento que en este apartado son los puntos esenciales de todo derecho

de propiedad intelectual.

Ahora cuando un anunciante trasmite a una agencia de publicidad las

caracteristicas, datos, informacion que tiene su producto o servicio, el cual planea

47 Esto debido a la creciente innovacién en materia de publicidad, ya que los propios disefiadores son los que
orientan a la empresa que los contrata, para que el producto destaque sobre los demas.
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expandir o dar a conocer entrega toda su informacion confidencial con la finalidad de
gue la agencia de publicidad entregue primeras impresiones, un trabajo de mercado a

fin de empezar con el conocimiento del producto en la poblacion.

Derivado de ello, una vez que ya se tiene el proyecto publicitario (fotografia,
jingle, cancidn) es posible que se cree una obra que pueda ser protegida mediante los
derechos de autor, pero nace un problema, que en la misma publicidad nazca un lema

comercial, una marca o un procedimiento que sea patentable®.

En el caso de los secretos comerciales, industriales y empresariales son figuras
del derecho de propiedad industrial, el cual, no es permisible en los anuncios
publicitarios, mayormente en los medios televisivos, por lo que la agencia publicitaria
tiene el deber de no revelar por ningin motivo la forma de fabricacion, procedimiento,
maquinaria y formulas quimicas que sean parte de un secreto comercial; ejemplo de
ello tenemos el comercial del famoso Whiskey americano Jim Beam el cual nos
muestra hasta cierta parte las barricas en las cuales se afieja el liquido, pero no
muestra mas alla de la elaboracion y seleccion de granos, y la elaboracién de ciertas

barricas para un anejado especial*®.

Como ya se habia mencionado anteriormente, el proyecto de publicidad genera
ciertos beneficios como el jingle, que es un pequefio fragmento de musica el cual nos
ayuda a identificar una marca (como ejemplo tenemos el famoso jingle de Steren, otro
ejemplo tenemos a la famosa marca Danesa 33), tenemos fotografia, un cortometraje
0 un mensaje escrito, el cual constituyen obras de ingenio las cuales pueden

protegerse mediante los derechos de autor. Aquella persona que elaboro la campafia

48 Estos son ejemplos de las invenciones hechas por las empresas especializadas en creaciones publicitarias.

49 podemos observar este tipo de comerciales en la television, redes sociales y plataformas de contenido variable,
las cuales los empresarios estan muy al pendiente para observa hasta el mas minimo detalle para utilizar en sus
proximas campanas publicitarias.
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publicitaria tendra una serie de derechos, tanto morales como patrimoniales sobre toda
la obra publicitaria®.

Por lo que los derechos de autor, la protecciébn no depende del destino de la
obra sino de su originalidad. Esto resulta muy importante para el tema de la publicidad,
pues en Estados Unidos se tenia una cierta discrepancia sobre las obras publicitarias
con fines comerciales pudieran ser protegidas a través de los derechos de autor, por
lo que se decide que pueden ser protegidas, pero con la caracteristica de que fueran

originales y mostraran creatividad en su desarrollo.

Por lo que nace un importante cuestionamiento, ¢Quién es realmente el
propietario de los derechos sobre la obra publicitaria?, las respuestas serian un tanto
controversiales, ya que, si la empresa solicito el apoyo de su area publicitaria, la propia
empresa seria propietaria de los derechos relativos a la obra publicitaria, salvo que se

pacte otra cosa.

Por lo que en el segundo caso si quien realiza la obra publicitaria es un
contratista externo (llamese agencia de publicidad) supone que los derechos de autor
gue nacerian de dicha obra publicitaria serian de ellos, sencillamente porque han
pagado por ello. Surgiendo la problematica de porque una agencia publicitaria se
guedaria con los derechos de autor de la obra publicitara si dicha obra fue creada para

una empresa, salvo que se pacte otra cosa mediante un contrato por escrito.

Por lo que los derechos de autor que nacen de la obra publicitaria siempre seran
protegidos por aguel o aquellos que estuvieron involucrados en la creacion de cierta
campafia publicitaria, teniendo ciertas restricciones que no pueda utilizarse el producto
promocionado para fines lucrativos de la propia agencia de publicidad, por lo que es

necesario que se dichas empresas negocien que se les otorguen ciertos derechos de

50 E| jingle resulta ser una parte fundamental para la identificacién de los productos que iremos adquiriendo con
el tiempo, por lo que dicha figura puede ser registrada por los derechos de autor, pero conservando la secrecia
de la agencia publicitaria que la creo.
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exclusividad sobre la misma publicidad y se pueda usar una obra derivada de la
original®!, asimismo, en el caso de las PYMES, al empezar una etapa de desarrollo
contratan una agencia de publicidad para que pueda dar un primer analisis de como
se puede vender el producto en el mercado, haciendo analisis de mercadeo,
realizacion de encuestas a consumidores sobre si gusta el producto y como espera ver
un comercial del mismo, etcétera, dado que estos elementos forman parte de la
empresa publicitaria, es apoyado mediante elementos comerciales e industriales de la
misma empresa que contrata a la agencia, por lo que el trabajo de campo debe ser en
parte duefia la empresa contratante y otra parte sera duefa la agencia de publicidad

gue fue contratada.

La informacion confidencial normalmente estd protegida como secreto
comercial si tiene valor comercial apara el propietario, si no se conoce publicamente o
no se puede deducir facilmente y si el propietario ha realizado un esfuerzo razonable
por mantenerla en secreto. Si bien el secreto comercial no ofrece proteccion frente a
guienes obtienen o elaboran de forma independiente la informacion objeto del secreto
comercial, el propietario de la informacion tendra derecho a un desagravio en los
tribunales por parte de quienes hayan hurtado o divulgado dicha informacion
confidencial habiendo violado un depédsito de confianza o un acuerdo escrito de no

divulgacion.

3.2.3 El Internet y los Derechos de Propiedad Intelectual

Al hablar del internet, como usuarios no comprendemos los alcances y
utilidades que podemos hacer con el mismo, debido a que nos encontramos en una
era en donde la desinformacion o informacion erronea abunda en este espacio,
propiciando una gran cantidad de delitos, los cuales podemos estar cometiendo sin
siquiera saberlo, es por ello que en este tema abordaremos las situaciones en las que

el internet infringe derechos en materia de propiedad intelectual.

51 Algunas legislaciones nacionales, sobre derechos de autor contemplan a la “obra derivada” como una obra
publicitaria modificada, ya que para su existencia se necesita de la autorizacion previa del titular de los derechos
de autor de la obra original.
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Antes de abordar este tema, es necesario establecer lo que significa internet,
gue principales ramas componen al mismo y que delitos se realizan a través de este

medio.

¢, Qué significa Internet?

Cuando escuchamos la palabra Internet, en realidad lo Unico que se sabe del
internet es a modo de referencia una plataforma en la que podemos navegar,
reproducir videos, buscar informacion, imagenes, etc., lo Gnico que nosotros podemos
percibir es lo anteriormente mencionado, sin embargo, no conocemos todas sus
aplicaciones ni mucho menos que es lo que lo compone, inclusive que significa
internet, existen varias definiciones de las cuales citaremos tres para exponer este

punto y su problematica;

Segun José A. Carballar el internet debe ser entendido como “una red global de
redes de ordenadores cuya finalidad es permitir el intercambio libre de informacion

entre otros usuarios®

En este primer concepto podemos establecer la idea de que el internet es una
red global que es posible, gracias a diversos ordenadores a nivel mundial, los cuales
permiten la libre distribucion de informacion entre diversos usuarios, por lo que se
deduce que dicha informacion no es clasificada de manera especifica, sino que, dicha
informacion puede ser bloqueada por diversos filtros, mismos que dando cierta
informacion pueden ser vistos, asi mismo no se puede saber qué tipo de usuarios
suben a internet toda la informacion y de qué forma pudieron obtenerla, siendo este
concepto un tanto limitado y enunciativo de las formas en las que se puede utilizar el
internet como buscar diversos textos, dibujos, imagenes, videos, esquemas, etcétera,

pero referente a lo que debe de entenderse como internet como tal no.

52 CARBALLAR, José A. Internet El mundo en tus manos, Ed. Admisién Wesley Iberomericana, S.A., México, 1994,
p.2
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El siguiente concepto fue citado por la Organizacién Mundial de Propiedad
Intelectual en su informe final referente a los nombres de dominio en internet, el cual
hace referencia al internet “como la red de redes o red de redes™? este concepto es
muy vago y carente de elementos que distinga al internet en sus usos, las evoluciones
gue ha tenido el mismo en diversas aplicaciones en nuestra actualidad, sobre todo que
es un organismo internacional, el cual debe estar al tanto de todos los percances que
puedan suscitarse y los delitos en materia de derechos de autor y derechos de
propiedad industrial se pueden llevar a cabo a través de este medio.

Por ultimo, la Real Academia de la Lengua Espafiola define al internet como
‘Red informatica mundial, descentralizada, formada por la conexion directa entre
computadoras mediante un protocolo especial de comunicaciéon”.> Se puede analizar
en este concepto que el internet es una red informéatica la cual es una via para que la
informacion se traslade entre diversos ordenadores a nivel mundial, lo interesante de
la siguiente caracteristica, es el hecho de que el internet no va a tener una relacion
muy directa con Gobiernos internacionales, instituciones publicas, de manera que su
servicio se tiene que realizar a través de intermediarios que ofrezcan este servicio, por
lo que respecta en el dltimo punto que el funcionamiento del internet se hace mediante
un codigo especial, siendo que se explicara mas adelante en el capitulo que el internet
no puede funcionar con un codigo especial, ya que si este codigo es conocido, tiene
gue estar en constante cambio para que asi pueda tener una excelente funcionalidad,
si esto no es asi nos podemos encontrar con diversos delitos informaticos que no se
conocen en los paises en vias de desarrollo y que representan un obstaculo para su

debido seguimiento.

¢,Coémo se compone el internet?

53 OMPI, Informe Final sobre el proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio de internet, 30 de abril de

1999, http://wipo2.wipo.int/process1/report/finalreport-es.html.
54
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El internet esta constituido en cuatro pilares fundamentales, mismos que han
ido modificandose para que se tenga un mejor uso y funcionalidad para todos los

usuarios y tenga un mayor acceso sin complicaciones, estos pilares son los siguientes;

A. Correo Electrdénico.

El correo electronico es el primer pilar del internet, siendo que a través de este
medio podemos recibir y enviar informacion como textos, imagenes, videos, sonidos,

por lo que hace a este pilar el mas utilizado y popular de los usuarios.

El correo electronico segun José A. Carballar consiste en el “intercambio de
mensajes entre los usuarios de la red”. Mediante el correo electronico cualquier usuario
puede comunicarse, expresar sus ideas tan claramente como si estuviese haciendo
una carta y tan rapido en su envié como se haria con una llamada telefonica, no se

tendria que hacer los tramites en una agencia postal®.

El tiempo que se tarda solamente de escribir, sacar copia y enviar una carta por
el procedimiento tradicional, es definitivamente muy rapido y sencillo, tan es asi que
en Francia crearon una ley referente a los servicios postales que puedan hacerse con

este medio.

B. Servicio de Noticias USENET

El Servicio de Noticias Usenet, es un foro mundial en el cual podemos visualizar
la publicacién de diferente tipo de contenido por parte de distintos usuarios, quienes
crean el mismo, actualizan noticias, se corrobora todo tipo de informacion, se puede

opinar sobre el mismo contenido, desvirtuar el mismo®¢

55 CARBALLAR,0p cit, p. 5
56 Ibidem. p. 6
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Este servicio lo podemos visualizar como péginas de internet mayormente
conocidas como Blogs, podemos encontrarlas en bandejas de entrada de los correos
electrénicos como lo es Yahoo, Outlook y Gmail inclusive puede encontrarse en redes
sociales, en palabras de José A. Carballar “ el servicio de noticias Usenet se convierte
en una verdadero foro de opinion con decenas o miles de usuarios repartidos por todo
el mundo opinando sobre un mismo tema”, por lo que se puede mencionar que a través
de este medio se obtiene todo tipo de informacién, si bien se duda de la procedencia
de la misma, nosotros como usuarios tenemos que hacer esa valoracibn e
investigacion de la misma para que no se actualice a una mas la hipétesis de que se

vive en una era de desinformacion®’

C. Transferencia de Ficheros o Archivos

Este tercer pilar del Internet consiste en transferir cualquier tipo de archivos a
otro usuario o varios de ellos, los cuales pueden enviar, guardar cualquier informacion
en cualquier ordenador, disco duro portatil, memorias USB, micro-SD, ahora en las
nubes de los correos electronicos, en teléfonos moviles y tabletas, en cualquier parte
del mundo, permitiendo una libre distribucion y manejo de software de libre

distribucion, libros en archivos PDF, revistas, etcétera.

Sobre este tema es importante el concepto del profesor Bruce Sterling, para él,
la transferencia de archivos permite a cualquier usuario de internet el acceso a
maquinas remotas y hacer posible la recuperacion de programas o textos que aun se
encuentren en internet. Todo ordenador que esté conectado a internet permite libre
acceso a cualquier persona anonima y reproduzca o haga una copia de los archivos
publicos que visualiza, libre de cargos por supuesto®®

La transferencia de archivos de internet se esta convirtiendo en una nueva
forma de publicacidn, en la cual el lector de manera muy simple copia electronicamente

el trabajo requerido, en cualquier cantidad que desee y de manera gratuita.

57 |bidem
58 STERLING, Bruce. Short History of the Internet http://www.forthnet.gr/forthnet/isoc/short.history.of.internet
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D. Acceso Remoto

Esta caracteristica del internet ha ido evolucionando convirtiéndose en una de
las funciones del futuro, debido a que en este Ultimo pilar se encuentran los mayores
avances del internet que conocemos hasta ahora, consiste en que los usuarios puedan

enlazarse a otras redes a kildbmetros de distancia.

Sobre este punto expone José A. Carballar, gue mediante el internet se puede
acceder de forma remota a cualquier ordenador o red situada en cualquier parte del
mundo, con los permisos de acceso adecuados, permitiendo el uso de un super-
computador o acceder al ordenador o la red de la oficina desde la casa o desde otra

Ciudad y trabajar en ellos como si se estuviese conectado directamente®®

El acceso a la red de informacidén y comunicacion mas grande del mundo abre
en la actualidad un gran abanico de posibilidades para el desarrollo comercial,
industrial y cientifico para toda la humanidad, por lo que los derechos de propiedad

intelectual estan teniendo una gran importancia en nuestra actualidad.

Derechos de propiedad industrial en los medios electrénicos

La propiedad industrial tiene como intereses la proteccion y procuracion de los
derechos inventivos y distintivos. Sin embargo, dicha rama del derecho no se limita a
estas funciones, sino que también se ocupa de una buena relacién con otros medios,
por ejemplo, se interesa por definir el alcance y limites entre tales derechos y otros de

naturaleza distinta.

Asimismo, la propiedad intelectual se interesa en las actividades cientifico-

tecnoldgicas, donde estas se conviertan en bienes de naturaleza intangibles.

5% CARBALLAR,op cit. P. 7
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Es por ello por lo que la proteccion de la propiedad sobre estos bienes tiene
como nuevo proposito la proteccion de nuevas ciencias tecnoldgicas, que derivan un

sinfin de aplicaciones que hasta la fecha posee el internet®°

Lamentablemente tenemos ciertos contrastes en algunos casos negativos por
la falta de regulaciéon o como tema principal al sistema de Internet en las disposiciones
de Propiedad Industrial. Haciendo referencia a los conflictos que afectan a la relacion
Internet-Propiedad Intelectual, cuando se dan los derechos de Propiedad Industrial son
indebidamente explotados, revelados, o usados, a través de internet, sin el

consentimiento del titular.

Internet como Fuente Mundial de Conflictos

Hace un momento sefaladbamos los pilares mas importantes que conforman al
Internet, resaltando una de sus cualidades que es su caracter mundial, lo que es y lo
hace un campo plagado de muchos conflictos, ya que la misma permite la utilizacion
de marcas, obras, imagenes, sonidos a escala global, por parte de cualquier usuario
gue busca aprovecharse de la reputacion de marcas o de artistas, Horacio Rangel

Ortiz afirma que:

“...El caracter sin fronteras del internet desafia la naturaleza territorial de los
derechos de Propiedad Industrial, especificamente de los derechos exclusivos
gue, con caracter territorial, recaen sobre la marca y otros signos distintivos de
la empresa. En calidad de medio mundial, Internet ofrece a los titulares de
derechos de Propiedad Intelectual. Una presencia simultanea e inmediata,
independiente de la ubicacion territorial...”

“...El internet hasta nuestros dias elimina las barreras de las comunicaciones y
constituye un gran mercado virtual donde se encuentran de modo permanente

la oferta y la demanda...”

50 MOLINA SALGADO, Jesus Antonio, Delitos y otros ilicitos informéticos en el Derecho de la Propiedad
Industrial, Ed. Porrda, México, 2003, p. 14
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Siendo que el internet es el rey de las redes informéticas, es uno de los lugares
donde debemos poner demasiada atencién para futuras legislaciones, ya que el mismo
va creciendo como un arbol y no sabemos en qué direccion puedan ir sus raices y

hasta donde puedan llegar sus ramas.

Delitos y otros ilicitos informaticos relacionados con la Propiedad

Industrial.

Varios estudios sobre el tema sefialan que los primeros actos ilicitos dentro de
la informética fueron cometidos por error o inadvertencias, e incluso por ocio, lo cierto
es que, ademas de estas posibles causas la proliferacion de estos delitos aumenta con

el pasar del tiempo y la constante evolucion de la tecnologia.

Una de las grandes ventajas de internet es la difusion de informacion, sin
embargo, los problemas relacionados con propiedad intelectual, derechos de marcas

y derechos de autor también se encuentran en internet.

Las empresas ofrecen informaciéon de sus productos y servicios y los
falsificadores pueden utilizar la imagen de marca y el disefio de una determinada
empresa para comercializar productos falsificados, copiar logotipos y productos, asi

como registrar su nombre de dominio.

En este mismo sentido, la digitalizacion ha dado paso a nuevas violaciones de
los derechos de Propiedad Intelectual fundadas en la reproduccién rapida y exacta.
Los sistemas de intercambios de archivos son servicios de red entre pares que
habilitan a los usuarios. Una vez instalado el software para buscar otros archivos
colocados por los demas usuarios y descargarlos desde centenares de fuentes. Antes

de que se crearan los sistemas de intercambio, los usuarios copiaban e
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intercambiaban discos y casetes, posteriormente estos sistemas eran intercambiados

entre muchos mas usuarios®!

Por lo que hace al concepto legal, nuestra legislacién penal federal no prevé
una definicidén de la expresién “delitos informaticos”, contempla como delito de caracter

informatico el acceso ilicito a sistemas y equipos de informéatica.

No obstante, el mexicano Julio Téllez Valdés definid hace mas de quince afios
a los delitos informaticos mediante dos conceptos, el atipico y el tipico®?;

El concepto atipico se refiere a los delitos informaticos como “actitudes ilicitas
en que se tienen a las computadoras como instrumento o fin”; por lo que respecta al
concepto tipico sefiala que los delitos informaticos son las “actitudes tipicas,
antijuridicas y culpables en que se tienen a las computadoras como instrumento o
fin”.63

El mismo cita el concepto del tratadista penal italiano Carlos Sarzana, quien
define a los delitos informaticos como “cualquier comportamiento criminégeno en que

la computadora esta involucrada como material, objeto o0 mero simbolo”54

No obstante, lo anterior, al no existir por el momento mas que un delito de tipo
informatico en la legislacion penal federal seria complicado hacer una clasificacion
legal objetiva que nos sirva para conocer los diferentes tipos, alcances y efectos de las
actividades ilicitas que se realizan a través de los medios informaticos. Seria
igualmente dificil tratar de hacer una clasificacion de ilicitos informaticos con base a
leyes mexicanas, puesto que la referencia y regulaciéon sobre el tema en nuestras

disposiciones legales es todavia muy escasa y hasta nula en algunos casos.

61 MOLINA SALGADO, op cit, pp. 24 y 25

62 TELLEZ VALDES, Julio, Derecho Informatico, Instituto de Investigaciones Juridicas de la Universidad Nacional
Autonoma de México, México, 1987, p. 105

53 |bidem

64 |bidem, Cita de SARZANA, Carlos. Criminalita e Tecnologia Computer Crimes, Resegna Penitenziaria e
Criminologia Nos. 1-2,Anno 1 Gennaio-Giugno, 1979, Roma, Italia, p. 59.
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En la doctrina existe una clasificacion de los delitos informaticos no muy actual,

pero Julio Téllez Valdés propone la siguiente clasificacién aun vigente;

Como Instrumento o Medio. En esta categoria se encuentran las conductas
crimindgenas que se valen de las computadoras como método, medio o simbolo en la
comision de un ilicito, por ejemplo:

a) Falsificacion de documentos via computarizada (tarjetas de crédito, cheques,

etc.)

b) Variacion de los activos y pasivos en la situacion contable de la empresa.

c¢) Planeacién o simulacion de delitos convencionales (robo, homicidio, fraude,

etc.)

d) Robo de tiempo de computadora

e) Lectura, substraccidén o copiado de informacion confidencial.

f) Modificacion de datos tanto en la entrada como en la salida.

g) Aprovechamiento indebido o violacion de un cédigo para penetrar a un

sistema introduciendo instrucciones inapropiadas (esto es lo que se conoce en

el medio como el método del caballo de Troya)

h) Variacion en cuanto al destino de pequefas cantidades de dinero hacia una

cuenta bancaria apdcrifa.

i) Uso no autorizado de programas de computo.

J) Introduccion de instrucciones que provocan ‘“interrupciones” en la ldgica

interna de los programas, a fin de obtener beneficios.

K) Alteracion en el funcionamiento de los sistemas.

l) Obtencion de informacion residual impresa en papel o cinta magnética luego

de la ejecucion de trabajos.

m) Acceso a area informatizada en forma no autorizada.

n) Intervencién en las lineas de comunicacion de datos o teleproceso.

Como fin u objetivo. En esta categoria encuadramos a las conductas
criminégenas que van dirigidas en contra de las computadoras, accesorios o

programas como entidad fisica. Algunos ejemplos son los siguientes:
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a). Programacion de instrucciones que produce un bloqueo total al sistema.

b) Destruccion de programas por cualquier método.

c) Dafio a la memoria.

d) Atentado fisico contra la maquina o sus accesorios (discos, cintas, terminales,
etc.)

e) Sabotaje politico o terrorismo en los que se destruya o surja un
apoderamiento de los centros neuroldgicos computarizados.

f) Secuestro de soportes magnéticos en los que figure informacién valiosa con

fines de chantaje, pago de rescate, etc.

En un momento dado seria buena idea hacer dicha clasificacion tomando como
base el bien juridico, tutelado en cada una de las leyes cuyo ambito y alcance se
vinculan con las actividades informaticas. De esta manera la clasificacion podria
ordenarse por los temas de la propiedad, la intimidad, la fe publica, la seguridad, el

honor, la informacion, etcétera.

Ahora por lo que hace a los delitos informaticos relacionados con la Propiedad
Industrial podemos decir y explicar Unicamente a la revelacion de secretos industriales

como delito principal en base al tema principal.

Como antes se ha mencionado un secreto industrial o0 comercial es cualquier
informacion que se puede utilizar en la operacion de un negocio 0 empresa y que es
suficientemente valiosa y confidencial para solventar una potencial o actual ventaja

econdmica sobre otros.

En este caso podemos citar de nueva cuenta al Codigo Penal Federal en su
Titulo Noveno: “Revelacion de Secretos y Acceso llicito a Sistemas y Equipos de
Informatica” Capitulo | “Revelacion de Secretos”, en sus articulos 210 a 211 bis
anteriormente ya descritos y en su Capitulo Il Acceso ilicito a sistemas y equipos de

informatica, en su articulo 211 bis 1 el cual nos menciona que:
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..Al gque sin autorizacion modifique, destruya o provoque pérdida de
informacion contenida en sistemas o equipos de informatica protegidos por
algun mecanismo de seguridad, se le impondran de seis meses a dos afios de
prision y de cien a trescientos dias multa.

Al que sin autorizacion conozca o copie informacion contenida en sistemas o
equipos de informatica protegidos por algin mecanismo de seguridad, se le
impondran de tres meses a un afo de prision y de cincuenta a ciento cincuenta

dias multa...”

Siendo que esta legislacién no contempla delitos informéticos en general, sino
gue Unicamente se encarga de las alteraciones a equipos de cémputo privados y del
Estado, mas no de los delitos que se cometen mediante estos equipos y dispositivos
moviles con los que se cuentan hasta el dia de hoy. Dicha ley considera como
revelacion de secretos la divulgacion o utilizacion indebida o en perjuicio de otro, de

informacion o imagenes obtenidas en una intervencion de comunicacion privada.

Aunque en la citada ley no hay una referencia expresa a la revelacion de
secretos como un delito informatico, es obvio que dicho acto crimindégeno, cometido a
través de cualquier medio informéatico, sigue constituyendo un delito y, en el caso
especifico, un delito informatico. Las facilidades que brinda el sistema Internet entre
otros medios informaticos sirven como base o medio para la comision de delitos de
esta naturaleza. Asi los medios informaticos, como el sistema internet, podrian
utilizarse para revelar a terceros secretos o0 secretos industriales que contienen
informacion confidencial y/o son propiedad de una o mas personas, perfeccionandose

los delitos comentados mas arriba.

En paises como Estados Unidos y Alemania, estos delitos han llegado a las

cortes. El caso General Motors vs Ifiaki Lépez/Volks Wagen® es uno de los ejemplos

55 Para mayor referencia consultar las siguientes direcciones.
https://es.wikipedia.org/wiki/José_lgnacio_Ldépez_de_Arriortia
http://www.elmundo.es/larevista/num64/textos/superl.html
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de hurto de los secretos industriales y comerciales a través de los nuevos medios
electrénicos. En este caso General Motors y su subsidiario aleman Adams Opel
comenzaron a investigar las circunstancias que rodeaban la desercion de Ifaki Lopez,
quien fue el anterior jefe de compras internacionales de GM, a VolksWagen. GM alegé
que Loépez y otros siete empleados anteriores de GM habian transferido secretos
industriales de dicha empresa desde los Estados Unidos a Alemania, via la red interna
de GM. Los secretos Industriales que fueron objeto de la demanda incluyeron 90,000
paginas de archivos de texto de los datos de precios de los componentes de GM, de
los planes secretos de construccion, de los calculos de costos internos, y de listas de

compra.

Las investigaciones realizadas contra este ilicito fueron ejecutadas por las
autoridades alemanas en los hogares y las residencias del grupo de Lépez. Estos
aseguramientos llevaron a operativos adicionales en las bases de VW en Wolfsburgo
y al aseguramiento de grandes volumenes de documentos y de discos de la

computadora, incluyendo cerca de 30 computadoras personales.

El proceso se cerré en 1997 con un acuerdo entre las dos multinacionales, por
el que Volkswagen se comprometia al pago de cien millones de ddlares y a comprar
componentes a GM por valor de mil millones de ddlares durante siete afios y se

sobresey6 definitivamente en 1998.56

3.3 Como nacen los Secretos Comerciales

3.3.1 La Patente.

www.expansion.com/2012/08/27/directivos/1346090589.html
www.elnortedecastilla.es/v/20110204/economia/caso-superlopez-20110204.html
5 MOLINA SALGADO, op cit, pp. 26 y 27
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Las patentes son una de las formas mas antiguas de proteccion de la propiedad
intelectual, consiste en alentar el desarrollo econémico y tecnoldgico recompensando
la creatividad intelectual. Al igual que todas las formas de proteccién de la propiedad
intelectual, tiene como objeto la proteccion de los derechos del inventor sobre sus
obras, pero al ser muy rigurosa la ley sobre materia de patentes, puede que el inventor
se encuentre desprotegido ante tal circunstancia y por ende recurra al secreto

industrial o comercial segun sea el caso.

La patente tuvo ciertas ideologias o formas de entendimiento, tal es el caso que
en la antigua Grecia otorgaban una proteccion de un afio a las recetas de cocina, pues
consideraban a esta forma un invento, dados los conocimientos empiricos que
manejaban para la elaboracion y cantidad de ingredientes a cierto tipo de comida, a su
vez en la Republica de Venecia se creo el primer ordenamiento juridico que protegia
las invenciones de manera obligatoria que fueran novedosas e ingeniosas, que no
haya sido fabricada o realizada previamente en Venecia y prohibia a todo aquel que la
reprodujese, teniendo este tipo de vision sobre las patentes que solo se centraban en
la creacion de alimentos 0 mecanismos que no detallaban para que aplicacion pudiese

utilizar en la sociedad.

La novedad en este caso no tenia una forma amplia de innovacién, sino a una
proteccion de esas ideas, al momento y Unicamente en el lugar donde nacia el invento,
ejemplo de ello hace referencia el licenciado Oscar Javier Solorio Pérez, el cual expone
la forma en que el Estado de Venecia otorgaba la patente a aquellos inventores que
creaban nueva tecnologia en dicho Estado o daban oportunidad de que otros
inventores patentaran sus innovaciones aun cuando ese invento ya fuera conocido en

otro Estado.

La situacion de otorgar patentes a sus ciudadanos y a extranjeros favorecié en
gran medida a la nueva generacion de tecnologia y desarrollo econémico de la zona
en estos antiguos paises, por lo que debia actualizarse los ordenamientos juridicos

respecto a las patentes.
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En Estados Unidos de América comienza esta nueva ola de proteccion,
naciendo la Constitucion Politica de los Estados Unidos de América la cual se redacto
en 1787, en la cual se incorpor6 en 1791 la carta de derechos (Bill of Rights), el cual
se componia de 10 reformas, la cual contenia una dedicada a las patentes y derechos
de autor (Patents and Copyrights clause) la cual tenia la vision de que el Estado a
través del Congreso tendra el poder de “promover el progreso, de las ciencias y las
artes utiles, otorgando un tiempo limitado de proteccion, haciendo una division de las
patentes entre; patentes de utilidad, patentes de disefio y la nueva categoria patentes

de plantas.

Ahora en el caso de México la promocion de la cultura y la ciencia nunca ha
tenido importancia y desde tiempos de la independencia nunca fue un factor de
crecimiento economico cultural y tecnoldgico; por lo que los antecedentes mas
cercanos los tenemos en la constitucion de Cadiz de 1812, en su articulo 335 el cual
dice:

“...tocara a estas diputaciones [...] Quinto. Promover la educacién de la

juventud conforme a los planes aprobados y fomentar la agricultura, la industria

y el comercio, protegiendo a los inventores de nuevos descubrimientos en

cualquiera de estos ramos...”

Sin embargo, entré en vigor esta disposicion en 1820, siendo interrumpida por
la firma de los tratados de Cordoba del 24 de agosto de 1821 y por la firma del acta de

independencia el 28 de septiembre de 1821.7

Otro antecedente lo encontramos en la Constitucion Federal de los Estados

Unidos Mexicanos de 1824 en su articulo 50 el cual sefialaba;

57 NARVAEZ TIJERINA, Maria, EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, México, 2007. P. 21, tambien
consultar en el siguiente sitio web http://www.ur.mx/investigacion/libro01.pdf, consultado el dia 16 de marzo
de 2018.
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“...las facultades exclusivas del Congreso son las siguientes [...] 2.- fomentar la
prosperidad general decretando la apertura de caminos y canales, 0 su mejora
sin impedir a los estados la apertura o mejora de los suyos; estableciendo
postas y correos, y asegurando por tiempo limitado a los inventores,
perfeccionadores o introductores de algin ramo en industria derechos
exclusivos por sus respectivos inventos, perfecciones 0 nuevas

introducciones...”s8

Nace la primera reglamentacion en materia de patentes que fue la Ley sobre
Derechos de Propiedad de los Inventores o Perfeccionadores de algun ramo de la
industria del 7 de mayo de 1832 para ser posteriormente la Ley de Patentes de
Privilegio del 7 de junio de 1890. Por lo que en México no existié un marcado paso y
experiencia en materia de propiedad intelectual y mas en el apartado de patentes.

3.3.1.1 Clasificacion de Patentes

Tipicamente cuando se habla de invenciones Unicamente pensamos en lo
referente a las patentes como unico medio de proteccion sobre la invencion que se
desea obtener este. Sin embargo, en la legislacibn mexicana y en los tratados
internacionales de los que México es parte, reconocen distintas figuras inventivas que
también gozan de proteccion juridica, en este caso desde diferentes enfoques o
concepciones, las cuales son los modelos de utilidad y disefios industriales, a su vez

se dividen en dibujos y modelos industriales.

Si bien en México, el término patente es utilizado para hacer referencia a un
privilegio que otorga el Estado a un particular, por lo que podemos encontrar la figura
de la patente notarial®®, la patente aduanal y la patente de invencion, de igual manera
encontramos que existen tres categorias de invenciones dentro de cualquier campo
tecnoldgico: a) producto, b) proceso, y ¢) proceso de produccién. Se pueden distinguir

otras dos categorias de invenciones: de sistemas y de uso. La primera se refiere a un

58 |bidem
59 Hay cierta legislacion en nuestro pais que denomina patente de notario al permiso que otorga el gobernador
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conjunto de entes que trabajan en forma interrelacionada e indisoluble y se considera
como una invencion de producto, ejemplo de ello tenemos; “Un sistema de control
electronico para...” y “...un sistema de deteccion de...”. En cuanto a la segunda, se

refiere al desarrollo de un nuevo uso que no sea obvio, de algun producto.

3.3.1.2 La patente en la ley de Propiedad Industrial.

La patente en nuestra legislacion especial en materia de propiedad industrial,
nos determina lo que puede considerarse como patente; sin embargo, es inexacta,
debido a que no establece criterios de lo que pueda ser una patente, aunado a ello
establece criterios como la invencion, los casos en los que una invencion puede ser
patentable o no, los requisitos para poder patentar una invencion, la vigencia de la
patente y los casos en la que la misma puede prorrogarse, quienes pueden llevar a
cabo el registro de la patente, y los medios de defensa que tiene el individuo en caso
de que se niegue el registro de la invencion, pero es necesario analizar los puntos mas

significativos de este apartado los cuales son;

La Invencion.

La invencion es una nueva creacion hecha por el hombre la cual busca la
satisfaccion de necesidades de la sociedad, ya sea esta en forma de tecnologia,
productos o servicios para facilitar la vida de la misma, pero ¢cual es el criterio que
debe tomar la ley para considerar algo como una nueva invencion?

Podemos encontrar varias hipotesis de lo que puede considerarse como una

invencion lo cual entraremos en analisis;

l.-La novedad
Un invento es novedoso cuando la relacion de causa y efecto de los medios
empleados para la creacién del producto determina un resultado que era desconocido

en el medio, dando asi la novedad, segun Daniel R Zuccherino,

70 R, ZUCCHERINO, Daniel; 0. MITELMAN, Carlos, Derecho de Patentes Aislamiento o Armonizacién, ed. AD HOC,
Buenos Aires, 1994, pp. 44-48.
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“...Se reconoce que hay invento cuando se utilizan medios ya conocidos, pero
combinados por primera vez en forma tal que de su combinacion deriva un
resultado distinto del dado por cada uno de los medios o por otras
combinaciones” expone la idea de como debe ser analizado un invento por parte
de la autoridad a la que vamos a presentar nuestra solicitud, haciendo hincapié
en que el invento tiene un resultado benéfico para la sociedad y que no se

encuentra en circulacion...”

Como se ha dicho, para que un invento pueda ser patentado, debe tener esta
caracteristica, algo que sea nuevo en el mercado y novedoso para aquellas personas
gue seran clientes potenciales al momento de consumirlo, es decir debe ser conocido

el estado de la técnica, como asi lo describe el articulo 15 de la LPI:

“...Articulo 15.- 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...”

Encontramos en la misma LPI en su articulo 12 la definicion del estado de

técnica el cual se sefala;

“...Articulo 12.- Para los efectos de este titulo se considerara como:

l.- Nuevo, a todo aquello que no se encuentre en el estado de la técnica;

Il.- Estado de la técnica, al conjunto de conocimientos técnicos que se han
hecho publicos mediante una descripcidn oral o escrita, por la explotacion o por

cualquier otro medio de difusién o informacion, en el pais o en el extranjero...”

Cabe destacar aun cuando una patente de invencion es un privilegio que otorga
el Estado Mexicano al titular de una invencién para que pueda explotarla en el territorio
por un periodo de veinte afios, eso nos indica que el invento tiene que tener este primer
requisito ya que dicha patente viene forzosamente con un examen de la invencién para

ser estudiada su caracteristica de nuevo en todo el mundo.
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Ciertamente una patente otorga privilegios para ser explotado en el pais donde
se ingreso la solicitud y se obtuvo el correspondiente certificado, por lo que, esto
implica el siguiente problema que Unicamente es reconocido en el pais de origen, ya
gue la novedad se mide a nivel mundial, ya que, si un invento fue divulgado con
anterioridad o es conocido en otro pais, no podra ser patentado en las oficinas del
IMPL.

Por lo que en el articulo 17 de la LPI impone el principio de novedad a la que
debe estar sometida toda invencion y no haber sido divulgado o conocido en el mundo
con fecha anterior a la de la solicitud de patente que se llevo o lleva acabo en México,

el cual sefialamos a continuacion:

“...Articulo 17.- Para determinar que una invencion es nueva y resultado de una
actividad inventiva se considerara el estado de la técnica en la fecha de
presentacion de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.
Ademas, para determinar si la invencidn 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 encuentren en tramite, aunque la publicacion

a que se refiere el articulo 52 de esta Ley se realice con posterioridad...”

Ahora, dicha novedad queda supeditada a la valoracién que se realice de la
invencion sobre los demas registros o solicitudes que se hayan presentado, afiadiendo
la busqueda de esa misma invencidn en otros paises, por lo que la novedad debe ser
perfecta y no derivada de alguna otra invencién que se haya solicitado pero negado el

registro.

Sin embargo, es de sefialar que en el articulo 18 de la ley en comento existe
un periodo de salvaguarda, ya que es posible dar a conocer la invencion sin que pueda
afectarse la novedad para que pueda ser patentado dicho invento, el cual se cita

textualmente:
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“...Articulo 18.- La divulgacion de una invencién no afectard que siga
considerandose nueva, cuando dentro de los doce meses previos a la fecha de
presentacion de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida,
el inventor o su causahabiente hayan dado a conocer la invencién, por cualquier
medio de comunicacién, por la puesta en practica de la invencién o porque la
hayan exhibido en una exposicion nacional o internacional. Al presentarse la
solicitud correspondiente debera incluirse la documentaciéon comprobatoria en
las condiciones que establezca el reglamento de esta Ley. La publicacion de
una invencién contenida en una solicitud de patente o en una patente concedida
por una oficina extranjera, no se considerara incluida dentro de los supuestos a

gue se refiere este articulo...”

Los efectos de esta divulgacion son con fines de obtener algun solicitud para
utilizar dicha invencion por parte de empresas que veran una ventaja competitiva,
teniendo en cuenta que se otorgue el registro, caso contrario, si no reune los requisitos
establecidos en la Ley de Propiedad Industrial, dicha informacion queda desprotegida
y da paso a que el inventor ya no sea el titular de su invencién, ya que queda al
descubierto el funcionamiento y composicion de su invencion, pasando a manos de

terceros, quienes pueden utilizar esta informacién como secreto comercial o industrial.

Asimismo, se puede reclamar la prioridad sobre otros paises, ya que es posible
reconocer como fecha de ingreso de una solicitud en un pais A, la misma que se haya
ingresado previamente en un pais B, por lo que la solicitud que tendra prioridad sera
en el pais A, aungue la solicitud del pais B se haya ingresado momentos antes que la
del pais A, dicho fundamento lo podemos encontrar en los articulo 40y 41 de la LPIl y

en el articulo 4, incisos A, B Y C del Convenio de Paris, que disponen lo siguiente.

“...Articulo 40.- Cuando se solicite una patente después de hacerlo en otros
paises se podra reconocer como fecha de prioridad la de presentacién en aquel

en que lo fue primero, siempre que se presente en México dentro de los plazos
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gue determinen los Tratados Internacionales o, en su defecto, dentro de los

doce meses siguientes a la solicitud de patente en el pais de origen.

“...Articulo 41.- Para reconocer la prioridad a que se refiere el articulo anterior
se deberan satisfacer los requisitos siguientes:

l.- Que al solicitar la patente se reclame la prioridad y se haga constar el pais
de origen y la fecha de presentacion de la solicitud en ese pais;

Il.- Que la solicitud presentada en México no pretenda el otorgamiento de
derechos adicionales a los que se deriven de la solicitud presentada en el

extranjero...”

Si se pretendieren derechos adicionales a los que se deriven de la solicitud
presentada en el extranjero considerada en su conjunto, la prioridad debera ser solo

parcial y referida a esta solicitud.

Respecto de las reivindicaciones que pretendieren derechos adicionales, se
podra solicitar un nuevo reconocimiento de prioridad o, en su defecto, éstas se
sujetaran al examen de novedad que corresponda a la fecha de presentacion a la que
se refiere el articulo 38 BIS;

“...Ill.- Que, dentro de los tres meses siguientes a la presentacion de la solicitud,

se cumplan los requisitos que sefialen los Tratados Internacionales, esta Ley y

su reglamento, y

IV.- (Se deroga).

Asimismo, vemos este procedimiento en el articulo 4 del Convenio de Paris para la

Proteccion de la Propiedad Intelectual.

“...Articulo 4 del Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad
Intelectual:
A. 1) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de

invencion, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de
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fabrica o de comercio, en alguno de los paises de la Unién o su causahabiente,
gozara, para efectuar el depdsito en los otros paises, de un derecho de
prioridad, durante los plazos fijados mas adelante en el presente.

2) Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depdsito que tenga
valor de depdsito nacional regular, en virtud de la legislacion nacional de cada
pais de la Union o de tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre
paises de la Union.

3) Por depdsito nacional regular se entiende todo depdsito que sea suficiente
para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el pais de que
se trate, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud.

B. En consecuencia, el depésito efectuado posteriormente en alguno de los
demas paises de la Unidn, antes de la expiracion de estos plazos, no podra ser
invalidado por hechos ocurridos en el intervalo, en particular, por otro depdsito,
por la publicacion de la invencion o su explotacion, por la puesta a la venta de
ejemplares del dibujo o del modelo o por el empleo de la marca, y estos hechos
no podran dar lugar a ningun derecho de terceros ni a ninguna posesion
personal. Los derechos adquiridos por terceros antes del dia de la primera
solicitud que sirve de base al derecho de prioridad quedan reservados a lo que
disponga la legislacion interior de cada pais de la Unidn.

C. 1) Los plazos de prioridad arriba mencionados seran de doce meses para las
patentes de invencion y los modelos de utilidad y de seis meses para los dibujos
o0 modelos industriales y para las marcas de fabrica o de comercio.

2) Estos plazos comienzan a correr a partir de la fecha del depdsito de la primera
solicitud; el dia del depdsito no estd comprendido en el plazo.

3) Si el ultimo dia del plazo es un dia legalmente feriado o un dia en el que la
oficina no se abre para recibir el depdsito de las solicitudes en el pais donde la
proteccion se reclama, el plazo sera prorrogado hasta el primer dia laborable
gue siga.

4) Debera ser considerada como primera solicitud, cuya fecha de depdsito sera
el punto de partida del plazo de prioridad, una solicitud posterior que tenga el

mismo objeto que una primera solicitud anterior en el sentido del péarrafo 2)
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arriba mencionado, depositada en el mismo pais de la Unidn, con la condicién
de que esta solicitud anterior, en la fecha del depdsito de la solicitud posterior,
haya sido retirada, abandonada o rehusada, sin haber estado sometida a
inspeccién publica y sin dejar derechos subsistentes, y que todavia no haya
servido de base para la reivindicacion del derecho de prioridad. La solicitud
anterior no podra nunca mas servir de base para la reivindicacion del derecho

de prioridad...”

Sobre estos requisitos, es preciso sefialar que no todas las invenciones seran
iguales en los paises donde se solicita, pero sin embargo en alguna caracteristica o
funcionamiento seran similares, quedando a la valoracion del propio Instituto el otorgar
dicho registro o no por considerar que la invencién ya fue hecha en otro pais, quedando

el inventor al abandono de la invencion o dejarlo como secreto industrial o comercial.

Il. - El resultado industrial.

El resultado industrial hace referencia a los resultados obtenidos de la actividad
industrial sobre los productos y/o mecanismos utilizados para la elaboracion de estos,
cabe sefalar que puede llegar a ser confuso con la novedad y la actividad inventiva,
solo que este apartado debe considerar o enfocarse en la utilizacion de todos los
métodos posibles a la hora de su produccion, las formas, los materiales que se

complementan con la elaboracion del producto terminado.

Tipicamente cuando se habla de inventos y la proteccién que les brinda la
propiedad intelectual, la mayoria de las personas piensa de inmediato en las patentes.
No obstante, la legislacién mexicana y los tratados internacionales de los que México
es parte, se reconocen diversas figuras que protegen inventos, desde diferentes
perspectivas o con diferentes enfoques, donde la principal figura es la patente de
invencion. Existen varios tipos de invenciones, ya que si cumplen los requisitos que

solicita la ley pueden ser patentables y si no cumplen con los requisitos que solicita la

95



ley no podran ser objeto o ser candidatos para que se otorgue la patente, tal y como

lo sefiala el articulo 16 de la Ley de Propiedad Industrial mismo que menciona que;

“...Seran patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una
actividad inventiva y susceptibles de una aplicacién industrial en los términos de

estaley...”

Ahora la forma en que la autoridad podra otorgar dicha patente es a través de
una solicitud, misma que se presenta en las oficinas del Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial (IMPI), mismo que establece la forma en la que se llevara a cabo

el llenado de la solicitud de registro de patente, estos requisitos son;

e Nombre de quien solicita la patente
e Domicilio
e Nacionalidad
e Denominacion de la invencion
e Fecha de la divulgacion previa
e Datos de la prioridad reclamada
e Nombre y firma del solicitante y el apoderado en su caso
e Lugary fecha
La solicitud debera ir acompafiada de conformidad con lo que sefiala el articulo

47 de la ley con los siguientes documentos:

“...Articulo 47.- A la solicitud de patente se debera acompafar:

l.- La descripcidon de la invencion, que debera ser lo suficientemente clara y
completa para permitir una comprension cabal de la misma y, en su caso, para
guiar su realizacidén por una persona gque posea pericia y conocimientos medios
en la materia. Asimismo, deberd incluir el mejor método conocido por el
solicitante para llevar a la practica la invencion, cuando ello no resulte claro de
la descripcién de la invencion, asi como la informacion que ejemplifique la

aplicacion industrial del invento...”
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En caso de material biolégico en el que la descripcion de la invencion no pueda
detallarse en si misma, se debera complementar la solicitud con la constancia
de depésito de dicho material en una institucién reconocida por el Instituto,
conforme a lo establecido en el reglamento de esta Ley;

Il.- Los dibujos que se requieran para la comprensién de la descripcion;

lll.- Una o mas reivindicaciones, las cuales deberan ser claras y concisas y no
podran exceder del contenido de la descripcion, y

IV.- Un resumen de la descripcion de la invencion, que servira tnicamente para

su publicacion y como elemento de informacién técnica...”

lll. = Actividad Inventiva

Como lo mencionamos en el punto anterior esta figura puede ser confundida
con el resultado industrial, ya que van de la mano, mencionando que la anterior figura
es fruto de la figura de este apartado, por lo que encontramos de nueva cuenta en el
articulo 16 de la LPI, que no basta que todo invento por ser patentado sea nuevo, sino

que también debe ser “resultado de una actividad inventiva...”

De la misma forma encontramos en el articulo 12 de laley en mencion una breve
definicion de lo que es la actividad inventiva el cual es; “proceso creativo cuyos
resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para un técnico

en la materia”.

En nuestro pais, nuestra legislacion en la materia se ha limitado a indicar que el
concepto de actividad inventiva denomina la operacion intelectual de donde procede
la invencién y es referido a algo que no es obvio o lo contrario a lo obvio, dado que es

una cuestion que el IMPI y los tribunales habran de determinar.

IV. —= Aplicacion Industrial
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Este es uno de los requisitos que no se le dan un mayor estudio, puesto que,
para otorgar dicha patente, se tiene que cubrir con los requisitos anteriormente
mencionados, pero no se hace mencién de la aplicacidén industrial que pueda tener
dicha invencion, puesto que el privilegio que se le otorga siempre tiene que ver con

ese sector y no con el de la ciencia.

Es de sefialar que en el Reglamento de la LPI contempla que el examinador de
la patente pueda solicitar los requisitos de novedad y/o actividad inventiva, asimismo
se pueden apoyar de los examenes realizados sobre la invencidn por otras oficinas

examinadoras de otros paises, como se explica de los siguientes articulos;

ARTICULO 44.- del RLPI

“...El informe del examen de fondo realizado por las oficinas examinadoras
extranjeras sera considerado por el Instituto como un documento de apoyo
técnico, para el efecto de determinar si la invencion, cuya patente se solicita, es
nueva, si implica una actividad inventiva y si es susceptible de aplicacion
industrial...”

“...El solicitante podra presentar, en lugar de los documentos sefalados
anteriormente, una copia de la patente respectiva que haya sido otorgada por
la correspondiente oficina extranjera de propiedad industrial, con su traduccion

al espanol...”

ARTICULO 45.- del RLPI

“...Si del examen de fondo apareciere que la invencidon no es nueva o no es
resultado de una actividad inventiva, el Instituto comunicara por escrito al
interesado el resultado del referido examen, mencionando las similitudes con
las anterioridades y referencias encontradas, a efecto de que, en un término de
dos meses, exprese lo que a su derecho convenga y manifieste, en su caso, las
diferencias entre su invento por un lado y las anterioridades y referencias que
le fueron citadas por el otro; o las razones por las que insiste en la patentabilidad

de la invencion, o modifique, en su caso, las reivindicaciones presentadas...”
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“...Si el solicitante no cumple con el requerimiento que se le haga dentro del
término sefalado en el péarrafo anterior, se tendr4d por abandonada su

solicitud...”

Preliminares para preparar una solicitud de patente

Antes de realizar el proceso de obtencién de la patente, se tienen que cubrir
ciertos requisitos en la ley de Propiedad Industrial, los cuales estan en los articulos 38
a 61, esto es referente a la tramitacidén de la solicitud de una patente, el cual es un
derivado del secreto industrial/comercial, debido a que si no cumple con los requisitos
contenidos en la y la valoraciéon y estudio que realice el IMPI, no se puede otorgar el
certificado de patente sobre la invencion, quedando a disposicion del afectado los
medios legales para la proteccion de su patente, mismo que analizaremos en el

siguiente capitulo.

Habilidades

Es importante contar con habilidades especificas a la hora de redactar la
solicitud de patente de manera clara y congruente de manera que sea comprensible
para un publico heterogéneo; cientificos, estudiantes, abogados, empresarios y
publico en general. También hay que considerar que, si se desea solicitar una patente
en otros paises, dicha solicitud deber traducirse a otros idiomas, ponemos como
ejemplo el PCT, el cual nos pide ademas de presentar la solicitud en espafiol, la

solicitud se presente con su debida traduccién, hecha por un traductor reconocido.

La patente en la visién técnica

Es importante contar con informacion cientifica o técnica, asi como con
conocimientos del campo técnico de la invencién, en caso de que el redactor no sea
el inventor, es importante establecer un canal de comunicacion directa entre ambos

con el objeto de lograr un entendimiento total de la invencion en el redactor. La solicitud
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debe redactarse en un lenguaje técnico legal que describa con detalle la misma, por

esta razén es importante la participacion de los inventores-investigadores.

La LPI determina que el objetivo de la patente como documento técnico es
divulgar detalladamente una invencién. Los documentos de patente representan una
fuente de divulgacion muy poderosa de la tecnologia para las entidades de
investigacion y desarrollo, asi como el sector industrial. El sistema de patentes cubre
todos los sectores tecnoldgicos; en los documentos de patente se plasman —para cada
uno de los sectores— las novedades susceptibles de convertirse en innovacion. Las
patentes son una herramienta mediante la cual la sociedad puede beneficiarse de los
resultados de la investigacion; el conocimiento se divulga con la correspondiente
propiedad para su explotacion comercial y los investigadores pueden observar el
documento de patente como otra forma de divulgar sus avances tecnologicos, aunque

en un formato muy especifico.

La patente y los aspectos legales

Es necesario tener conocimientos legales y del funcionamiento del sistema
nacional de patentes para redactar una solicitud de patente. De igual manera, es
importante conocer los requisitos sustantivos y de forma que establecen la LPI, el
Reglamento de la LPI1 y demas ordenamientos, es primordial conocer las practicas en
la redaccion de patentes, asimismo, es deseable conocer los tratados internacionales
en la materia para asi poder estar en posibilidades de disefiar una estrategia de
proteccion en varios paises, en dado caso que las posibilidades de que se comercialice

la invencion sea una realidad.

El objetivo de la patente como documento legal es definir “un derecho” para
poder explotar comercialmente en exclusividad una invencion. El titular de la patente
obtendra el uso exclusivo de la invencién durante una vigencia que determina el

articulo 23 de la LPI el cual sera de 20 afios improrrogables. En resumen, la patente
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es un titulo de propiedad y, en ese sentido, es similar a las escrituras de una casa,

donde se especifican detalladamente los limites de la misma.

En su articulo 25 de la LPI encontramos las siguientes prerrogativas;
“...Articulo 25.- El derecho exclusivo de explotacién de la invencién patentada
confiere a su titular las siguientes prerrogativas:

l.- Si la materia objeto de la patente es un producto, el derecho de impedir a
otras personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el
producto patentado, sin su consentimiento, y
Il.- Si la materia objeto de la patente es un proceso, el derecho de impedir a
otras personas que utilicen ese proceso y que usen, vendan, ofrezcan en venta
o importen el producto obtenido directamente de ese proceso, sin su

consentimiento...”

La explotacion realizada por la persona a que se refiere el articulo 69 de esta

ley, se considerara efectuada por el titular de la patente.

El sistema mexicano de patentes determina quien tiene derecho de obtener una
patente mediante el principio de “el primero en solicitar”. Algunas veces sucede que
inventores diferentes desarrollan como ya lo hemos mencionado la misma invencion,
pero aquel que inicia el tramite para la obtencidon de la patente tendra todo el derecho

de exclusividad de su invencion.

3.3.2 La Proteccién de la Patente a Nivel Global

3.3.2.1 Tratado de cooperacion en materia de Patentes !

L Tratado de cooperacibn en materia de patentes, versién digital disponible en
https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/es/texts/pdf/pct.pdf, consultado el dia 17 de julio de 2018, a las
17:25
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El sistema nacional de patentes requiere del registro de solicitudes individuales
para cada pais en el cual se quiere llevar a cabo la proteccién de dicha patente. En
otras palabras, se aplica el principio de la territorialidad.

Con miras a superar algunos de los problemas que este sistema causa, el
Tratado de Cooperacion en materia de Patentes (PCT) fue adoptado en 1970. EI PCT
establece un procedimiento simplificado para que el inventor o el solicitante

eventualmente obtengan la patente en un gran nimero de paises.

El PCT tiene un objetivo principal: simplificar los métodos anteriores o
tradicionales de solicitud de proteccion de invenciones por patente de varios paises y
hacerlos mas eficaces y econdmicos en interés de los usuarios del sistema de patentes

y de las oficinas que son responsables de la administracion de ese sistema.

Es un tratado que prevé la presentacion de solicitudes con miras a obtener
proteccion por patente en un gran niamero de paises. Ademas, preve un procedimiento
simplificado para un inventor o solicitante que desee solicitar, y finalmente obtener,
una patente. Uno de sus mdultiples objetivos es promover el intercambio de la
informacion técnica contenida en los documentos de patentes entre los paises

interesados y dentro de la comunidad cientifica interesada.

Establece un sistema que hace mas facil la presentacion de solicitudes de
patente en varios paises, por una parte, y permite una primera investigacion sobre la
existencia de solicitudes anteriores de inventos iguales o similares en los mismos, por
lo que este tratado facilita la proteccion de un invento a nivel internacional, por lo que

su procedimiento es el siguiente;
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|. Se presenta la solicitud de la patente en cualquier oficina receptora de un pais
miembro de este tratado.”

Il. En este tratado se puede sefalar los paises en donde se desea obtener la
proteccién del invento, dando una cobertura extensa y versatil de la proteccién
de la patente

lll. Una vez hecha esta solicitud, la oficina receptora solicitara a una
Administraciéon con reconocimiento oficial, la blusqueda por Unica ocasion la
patente que se desea registrar ante todos los paises miembros del tratado.

IV. Este tratado facilita el registro de patentes para toda aquella persona que
desea proteccién ante los paises miembros de tratado con una Unica solicitud y
un solo costo, reduciendo y evitando que se realice en cada Estado,

El informe de busqueda internacional y la opinion escrita se comunican al
solicitante, quien podra decidir retirar la solicitud, particularmente si, por el contenido
del informe y de la opinion, resulta poco probable la concesion de la patente, o bien

modificar las reivindicaciones expuestas en ella.

Si no se retira la solicitud internacional, la Oficina Internacional la publica junto

con el informe de busqueda internacional. En esta fase no se publica la opinidn escrita.

Antes de que venzan los 19 meses contados desde la fecha de prioridad, el
solicitante podra solicitar a una Administracion designada para la busqueda
internacional suplementaria (SISA) (una Administracion encargada de la busqueda
internacional dispuesta a ofrecer este servicio) que efectie una basqueda adicional de
documentacion pertinente centrada especificamente en documentos en el idioma en

gue se especialice esa Administracion. Con esta busqueda adicional se pretende

72 Con arreglo a lo previsto en el PCT, cumplen las funciones de Administracion encargada de la blsqueda
internacional las oficinas de patentes de Australia, Austria, Brasil, Canad4, China, Espafia, Estados Unidos de
Ameérica, Federacion de Rusia, Finlandia, Israel, Japén, Republica de Corea, Suecia, la Oficina Europea de
Patentes y el Instituto Nordico de Patentes (situacion al 1 de enero de 2013). Se han concertado acuerdos para
permitir que las oficinas de Chile, Egipto y la India actien como Administracion encargada de la bisqueda
internacional; sin embargo, esas oficinas no han comenzado a llevar a cabo esas tareas.

103



reducir la probabilidad de que salgan a la luz otros documentos en la fase nacional que

puedan causar que la concesion de la patente sea improbable.

Si el solicitante decide mantener la solicitud internacional con el fin de obtener
patentes nacionales (o regionales), en relacién con la mayoria de los Estados
Contratantes podra esperar hasta el final del trigésimo mes posterior a la fecha de
prioridad para comenzar el procedimiento pertinente ante cada oficina designada, para
lo cual debera aportar la traduccion (cuando sea necesario) de la solicitud al idioma
oficial de esa oficina, abonar las tasas correspondientes y contratar los servicios de

agentes locales de patentes.

En caso de que el solicitante desee efectuar modificaciones en la solicitud (por
ejemplo, a fin de abordar documentos sefialados en el informe de busqueda y las
conclusiones formuladas en la opinidn escrita) y hacer que se examine la posible
patentabilidad de la solicitud "modificada”, podra solicitar de manera facultativa un
examen preliminar internacional. De ese examen emana el informe preliminar
internacional sobre la patentabilidad (en virtud del Capitulo 1l del PCT) que es
elaborado por una de las Administraciones competentes encargadas del examen
preliminar internacional a tenor de lo previsto en el PCT”® y el cual contiene,
nuevamente, una opinion preliminar y no vinculante sobre la patentabilidad de la
invencion reivindicada. Este informe proporciona al solicitante un criterio mas solido
para evaluar las posibilidades de obtener la patente y, si el informe es favorable,
fundamentos mas firmes para continuar con la tramitacion de la solicitud ante las
oficinas nacionales y regionales de patentes. Si no se solicita el examen preliminar
internacional, la Oficina Internacional establecera el informe preliminar internacional

sobre la patentabilidad (en virtud del Capitulo | del PCT) fundandose en la opinion

73 Con arreglo a lo previsto en el PCT, cumplen las funciones de Administracion encargada de la blsqueda
preliminar internacional las oficinas de patentes de Australia, Austria, Brasil, Canada, China, Estados Unidos de
Ameérica, Federacion de Rusia, Finlandia, Israel, Japén, Republica de Corea, Suecia, la Oficina Europea de
Patentes y, por ultimo, el Instituto Noérdico de Patentes (situacion al 1 de enero de 2013). Se han concertado
acuerdos para permitir que las oficinas de Chile, Egipto y la India actien como Administracion encargada de la
busqueda internacional; sin embargo, esas oficinas no han comenzado a llevar a cabo esas tareas.
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escrita que haya elaborado la Administracién encargada de la busqueda internacional

y procedera a comunicarlo a las oficinas designadas.

El procedimiento que se lleva a cabo en virtud del PCT tiene grandes ventajas
para los solicitantes, las oficinas de patentes y el publico en general:

1. el solicitante dispone de hasta 18 meses mas que en el caso de que no haya
utilizado el PCT para reflexionar sobre la conveniencia de solicitar proteccion
en otros paises, nombrar agentes de patentes en cada pais, preparar las
traducciones necesarias y abonar las tasas nacionales;

2. el solicitante tiene la garantia de que, si su solicitud internacional se ajusta a la
forma prescrita por el PCT, no podra ser rechazada por razones de forma por
ninguna de las oficinas designadas durante la fase nacional de tramitacion de
la solicitud;

3. sobre la base del informe de busqueda internacional o de la opinidn escrita, el
solicitante puede evaluar con un grado razonable de probabilidad las
perspectivas de patentabilidad de su invencion;

4. el solicitante tiene la posibilidad de modificar la solicitud internacional durante el
examen preliminar internacional para ponerla en orden antes de su tramitacion
por las distintas oficinas de patentes;

5. la labor de busqueda y examen de las oficinas de patentes puede verse
considerablemente reducida o eliminada gracias al informe de busqueda
internacional, la opinion escrita y, cuando proceda, el informe de examen
preliminar sobre la patentabilidad, los cuales se comunican a las oficinas
designadas junto con la solicitud internacional;

6. como la solicitud internacional se publica junto con el informe de busqueda
internacional, los terceros estdn en mejores condiciones de formarse una
opinién fundada sobre la posible patentabilidad de la invencién reivindicada; y

7. en el caso del solicitante, la publicacion internacional anuncia a todo el mundo
gue se ha publicado la solicitud, lo cual puede ser un medio eficaz de difusion y

de busqueda de posibles licenciatarios.
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Podemos formular la siguiente pregunta sobre este respecto, ¢ Significa esto
gue el PCT efectivamente concede una patente mundial al solicitante?

En primer lugar, no es el PCT el que concede las patentes, en realidad, son las
oficinas nacionales las que lo hacen al finalizar el procedimiento. No existe lo que se

llama una patente mundial.

El PCT no lo prevé en absoluto y el resultado del procedimiento que acabamos
de mencionar sera de hecho un numero determinado de patentes regionales o

nacionales.

3.3.2.2 La Patente Europea

En el caso de la segunda etapa general hablaremos en este caso del Convenio
sobre la concesion de Patentes Europeas, elaborado tras la conferencia diplomatica
de Munich el 05 de octubre de 1973, de dicho convenio surge la Organizacién Europea
de Patentes, el cual es resultado de la voluntad de la politica colectiva de los paises
europeos de establecer un sistema uniforme de patentes en Europa, como sabemos
forma parte de la Union Europea, por lo que es un caso particular ya que podemos
describir tres fases en la concesion de una patente, por lo que explicaremos a

continuacion;’#

a. La via Nacional, esta fase inicia mediante la presentacion de una solicitud
de patente individualizada de manera interna en los paises que forman parte
de la Union.

b. La via Europea, esta fase es llamada regional, ya que inicia mediante una
solicitud de patente europea directa, esto es, que incluye la designacién de
los Estados europeos adheridos al Convenio sobre la concesion de Patentes

Europeas. Dicha solicitud se tramita ante la Oficina Europea de Patentes, y

74 Material de apoyo sobre el curso DLS-101 Propiedad Intelectual para principiantes, del afio 2016, impartido
por la Organizacién Mundial de Propiedad Intelectual.
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la concesion produce el efecto de una patente nacional en cada uno de los
Estados para los que se otorga, teniendo validez en los Estados que
conforman el Bloque Europeo.

c. Lavia Internacional, anteriormente mencionamos el proceso de solicitud de
patente internacional, el cual se realiza la solicitud internacional ante la
oficina nacional o regional, competente en el caso de la Unién Europea es

ante la Oficina Europea de Patentes.

El Convenio de la Patente Europea crea un sistema centralizado de concesion
de patentes abierto a todos los paises europeos de cuya gestion se encarga la Oficina
Europea de Patentes.

Oficina Europea de Patentes

Esta oficina se encarga de la tramitacion de las solicitudes de patente europeas.
Dichas solicitudes son concedidas con arreglo a un Derecho uUnico, esto es, unos

requisitos de patentabilidad uniformes.

La oficina europea tiene su sede en Munich, con una agencia en Berlin y Viena,
asi como un departamento en La Haya. La solicitud de patente europea se puede
tramitar en cualquiera de estas ciudades, exceptuando a la de Viena, asimismo se

puede presentar en las oficinas de los paises miembros del Convenio.

Ventajas de este sistema

El Convenio sobre la Concesiéon de Patentes Europeas permite la obtencion de
patentes en los Estados europeos a través de un procedimiento Unico de concesion,

ya que al mismo tiempo establece ciertas reglas uniformes por las que se rigen las

patentes europeas concedidas a través de este convenio.
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La patente europea puede ser concedida para todos los Estados que forman
parte de este convenio, para varios de los mismos o solamente en el estado en el que
se realice dicha solicitud’. Se puede mencionar que el caracter general de una patente
con efectos en distintos estados europeos resulta mas facil y econémicamente que la
proteccién que se pueda obtener por la via de depdésito individual en los mismos

Estados.

3.3.3. Diferencias ¢ Es mejor la Patente o el Secreto?

A manera de un breve resumen tenemos que la patente es el certificado que
otorga un gobierno a una persona fisica o moral con reconocimiento de una invencién
y de los derechos que de ella se derivan. Una de las preguntas a las que se enfrentan
todos aquellos que desean proteger su invencion es ¢la patento?, la disyuntiva entre
patentar o publicar un articulo los obliga a realizar un analisis al que generalmente no
estan acostumbrados. La ausencia de tradicion de patentamiento y la falta de cultura
en propiedad intelectual caracteristicas de nuestras entidades de investigacion y
desarrollo provocan que, generalmente, se elija la opcidbn que requiera menos

esfuerzo.

Otra pregunta seria ¢ patentd o public6? El razonamiento seria que tendrian que

ser las dos, ya que en primer lugar aunque una solicitud de patente se hace publica
una vez transcurridos los doce meses, se difunde libremente (es decir, que también
sirve como una publicacidn) no contiene, debido a su estructura, informacion detallada
gue justifique los razonamientos que llevaron al inventor a desarrollar la solucion
técnica, porgue una vez que se publica un articulo, la invencion que aparece en él
pierde su novedad y, por lo tanto no puede ser patentada después de esa fecha. Esto

implica que toda persona puede explotar comercialmente la invencion.

7> Los Estados miembros de este Convenio son Alemania, Francia, Italia, Macedonia, Albania, Austria, Bélgica,
Bulgaria, Croacia, Suiza, Chipre, Republica Checa, Dinamarca, Estonia, Espaia, Finlandia, Grecia, Hungria, Irlanda,
Islandia, Liechtenstein, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Mdnaco, Malta, Paises Bajos, Noruega, Polonia, Portugal,
Rumania, Serbia, Suecia, Eslovaquia, Eslovenia, San Marino y Turquia.
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La decision de solicitar la proteccion de una patente para una invencion radica
en que, para obtenerla, es necesaria la consideracion de aspectos legales, cientificos,
técnicos y comerciales. Uno de estos topicos mas importantes es la evaluacion de la
posible rentabilidad de la invencion, ya que la expectativa de que se otorgue una
concesién para la explotaciéon Unica de la invenciéon es lo que motiva a hacer la

solicitud.

La dltima figura que la LPI contempla para la proteccion de inventos es el
secreto industrial, como antes se ha mencionado, recibe otras denominaciones como
lo son el secreto comercial o secreto empresarial, ya que esta figura adquiere mas
importancia en nuestra actualidad, no solo porque es una alternativa a la patente y al
modelo de utilidad, sino también porque puede complementarse con dichas figuras
para proteger un desarrollo tecnolégico que apenas esta en etapa de experimentacion
o de desarrollo, es decir, que ésta figura puede implementarse a manera de que la
invencion esta en etapa de inicio, ya que es extremadamente vulnerable a la

apropiacion indebida o la divulgacion no autorizada.

Ya sea porque se busque mantener un secreto por considerarlo una mejor
estrategia que patentar, o porque se utilice como una proteccion preliminar mientras
se prepara y se presenta la solicitud de patente, lo cierto es que la flexibilidad de esta
figura legal tiene enormes ventajas, pues no esta sujeta a una duracién de 10, 15 o0 20
afos, sino que la duracién dependera de que se sigan satisfaciendo los requisitos de

la definicidén que la LPI que se ha sefialado se encuentra en el articulo 82.

Sin embargo, la ley requiere que la informacion este respaldada en un soporte
tangible, ya sean documentos, soportes magnéticos, discos, etcétera, y le es
entregada con el caracter de secreto industrial. Ello implica que no es necesario el
conocimiento expreso para que un individuo esté obligado a guardar la
confidencialidad de determinada informacién, sino que basta con que en razén de las
funciones de su puesto, profesion o relacién contractual tenga acceso a dicha

informacion y se le haya prevenido de su confidencialidad.
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Para que un secreto industrial este amparado bajo el manto de la LPI, debe

referirse a informacion industrial o comercial que cumpla con los requisitos siguientes:

1. Que se trate de informacion que nos sea generalmente conocida ni
evidente para un técnico en la materia.
Que de ello derive una ventaja econdmica o competitiva.

3. Que se hayan adoptado medidas para asegurar su confidencialidad, asi
como el acceso restringido a la misma.

4. Que la informacioén conste en un soporte tangible.

Que se haya prevenido al usuario de la informacién confidencial.

Secretos industriales y patentes de invencion

El réegimen de patentes y el de secretos industriales tienen como finalidad
estimular las actividades creativas e innovadoras; el primero, mediante el
reconocimiento de derechos exclusivos y la condena de su violacidn; el segundo,
mediante la prevenciéon de los usos comerciales deshonestos que afecten los
conocimientos mantenidos en estado de confidencialidad por su legitimo poseedor.
Sin embargo, se pueden apreciar evidentes diferencias entre un sistema y otro, aunque

ambos pueden ir de la mano:

1. Las invenciones patentables deben reunir ciertos requisitos relativos a la
naturaleza de la innovacion; s6lo se conceden patentes a las invenciones que
satisfagan el presupuesto de novedad, y en el caso de los secretos industriales
no es aplicable dicho principio. Por otra parte, los conocimientos de caracter
puramente comercial quedan excluidos del sistema de patente [ya que esta
ausente la aplicacion industrial], en estos casos, la Unica via para salvaguardar
estos conocimientos es a traves del secreto.

2. Otro requisito para la obtencién de la concesion de una patente es que se

describa detalladamente la invencion y se publique el contenido de la invencion
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sobre la que pretende la exclusividad. En el caso de los secretos industriales no
es asi, ya que la exclusividad viene implicita desde que se resguarda dicho

secreto y es la Unica persona que puede utilizar dicha informacion.

Cabe sefialar que no se incorpora al dominio publico aquella informacién que es
suministrada a cualquier autoridad estatal, cuando sea proporcionada por una persona

a los efectos de obtener permisos, autorizaciones, registros.

3. Para que una patente pueda ser otorgada, se tienen que realizar los
examenes rigurosos que estudien la novedad, la altura, el resultado industrial,
la actividad inventiva y en el caso de los secretos comerciales no es asi, puesto
gue para que se otorgue dicha proteccion es necesario que este contemplado
en la ley.

4. En materia de informacion confidencial, puede suceder que dos o0 mas
personas desarrollen el mismo conocimiento en oportunidades y condiciones
diferentes, convirtiéndose en legitimos duefios de los secretos. En el caso de
las patentes de invencion, el primero que solicita la exclusividad de dicha
invencion (siempre y cuando reuna todos los requisitos de ley) se convierte en
Su unico propietario.

5. Las patentes confieren un derecho exclusivo de explotaciéon sobre la
invencion protegida. Si posteriormente un tercero accede a los conocimientos
patentados, el propietario podra impedir el uso que el tercero pretenda hacer de
la invencidn. En el caso de los secretos industriales el derecho de exclusividad
existe, pero es un tanto limitado, ya que, si un tercero adquiere dicho secreto y
hace uso del mismo, la exclusividad se pierde al ser conocido y explotado, o en
el caso de que otra persona alcance dicho secreto mediante investigaciones
cientificas que no se relacionen con el poseedor de dicho secreto, no podra
ejercer ninguna accion legal en contra.

6. La obtencion de dicha patente implica para el titular el constante cumplimiento
de las exigencias que solicita el Estado para conservar se derecho (ejemplo:

pago de tasas, explotacion de la invencion), por lo que también esta expuesto
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a la caducidad de su misma patente o que sea forzado al otorgamiento de
licencias obligatorias. En cambio, el poseedor de un secreto industrial no esta
expuesto al cobro de tarifas o el otorgar licencias, por lo que debe de
implementar todos los medios necesarios para proteger dicho secreto.

7. Las patentes tienen una duracion definida que es de veinte afios
improrrogables, mientras que los secretos industriales no tienen una duracion
definida, puesto que es su mayor ventaja frente a las patentes de invencion,
siempre y cuando subsistan las condiciones de hecho que los caracterizan

como tal.”®

En ciertas ocasiones resulta complejo decidir la mejor alternativa para proteger
a las nuevas tecnologias. La opcion es generalmente mantener la innovacion
intelectual en estado secreto o solicitar la patente para tener seguridad y certeza

juridica.

Aquellos que invierten en investigacion y desarrollo deben evaluar el riesgo de
gue una solicitud de patente sea rechazada. En este supuesto se hace una revelacion
publica sin el reconocimiento del correspondiente derecho y se abandona
consiguientemente la proteccion del secreto. Asimismo, dicha revelacion puede

iluminar a los competidores acerca de la direccién en la cual estan trabajando.

CAPITULO IV

LAS FORMAS DE PROTECCION DEL SECRETO COMERCIAL

76 Este periodo de veinte afios ha sido cuestionado por se un periodo relativamente corto y no otorga la
exclusividad que otorga el Estado o el Tratado de cooperacién en materia de patentes, por lo que dicho periodo
esta en analisis para ampliarlo o recortarlo.
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4.1 TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE

Los grandes sistemas econdmicos en el mundo demandan gran cantidad de
acuerdos multilaterales para poder alcanzar puntos especificos en cada economia de
los apiles que integran dichos acuerdos, sin que estos dejen de lado temas importantes
como lo es el monopolio, las practicas desleales en materia de comercio, y el estatuto
de inversién extranjera que comprende la inversion extranjera directa y de cartera, el
propio sistema de propiedad intelectual el cual sera su pilar mas importante y la

comercializacion —transferencia— de tecnologia’”.

Debido a ello, todas las negociaciones que realizo México, Estados Unidos de
América y Canada tuvieron una parte importante para suscribir el Tratado de Libre
Comercio, el cual incluye entre otros temas, el de la armonizacion de la legislacion
sobre propiedad intelectual. Las reformas se llevaban a cabo en la Ley de Invenciones
y Marcas en 1987, debido a que los Estados Unidos de América ejercia constantes
presiones que realizaban cada vez que se constituian en algun foro bilateral para
debatir temas economicos o financieros de importancia, especificamente mas en
atencion a las renegociaciones de las condiciones de pago de la deuda externa
mexicana. Asi fue como dieron inicio las negociaciones del Tratado de Libre Comercio
el momento mas favorable para que las empresas trasnacionales norteamericanas
lograran las reformas que favorecieran a sus intereses y mas sobre el sistema de
patentes que tenia México que tenia la condicionante para poder seguir en platicas y
como en ese tiempo México no tenia un sistema consolidado en materia de
invenciones y un grado importante de proteccion para las mismas, no fue un problema

para los negociadores de Estados Unidos de América.

Cabe sefialar que en México no se ha aprovechado en su totalidad los

margenes negociados en el TLCAN ni mucho menos en la OMC, debido a que no se

77 “En todo proyecto de integracién entre paises soberanos aparece la altera de encarar una accién de coordinacién del derecho
nacional de los paises miembros... Si el nivel de desarrollo industrial y econémico es dispar entre los asociados, resulta todavia
mas necesario abordar la unificacién de los sistemas regulatorios, especialmente de los que tienen relacién con la transferencia
internacional de recursos productivos”. CZAR DE ZALDUENDO, Susana. “ EL REGIMEN COMUN ANDINO SOBRE
INVERSIONES EXTRANJERAS Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA”. CAPITULO FINAL. Revista del Derecho Industrial.
Afio 13, nim.37. Ed Depalma. Buenos Aires (Argentina), 1991, pag. 38.
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tiene una cultura relacionada con las invenciones, agregando a que el Estado
Mexicano no da los suficientes apoyos para inventores, asi como el propio sistema de
proteccién para las patentes siendo que es mas riguroso que el de los Estados Unidos,
por una parte entendible dado que el vecino del norte no quiere en sus fronteras del
sur un pais lo suficientemente industrializado dado que no tendria los beneficios en

materia de propiedad intelectual que gozan hasta hoy.

Caracteristicas del Tratado de Libre Comercio para América del Norte.

Este acuerdo por el que llegaron tanto los Estados Unidos de América, México
y Canad4, en relacion con la propiedad intelectual dieron origen a obligaciones de
diverso tipo, tales como: i) hacer esfuerzos para adherirse a ciertos tratados
internacionales, ii) dictar leyes que protejan la propiedad intelectual con cierto margen
de amplitud en el posible contenido de las mismas v iii) dictar leyes que protejan la
propiedad intelectual en temas precisos concretamente. Cualquiera de las partes del
presente tratado puede otorgar mayor proteccion que la pactada y pueden establecer
ciertas restricciones al ejercicio de estas 0 a su licenciamiento con el objetivo de evitar
restricciones a la competencia que se derive de un abuso del derecho de propiedad

intelectual.

Lo relacionado a las estipulaciones generales en materia de invenciones
patentables, coinciden con la nueva legislacidon mexicana sobre propiedad industrial,
inclusive a lo establecido en materia viva y el secreto industrial, se establece ademas
los principios que regiran la libre licencia de las invenciones y el libre flujo de sus
rendimientos, inclusive las partes se comprometen a las cuestiones procesales: si se
acusa a un tercero de haber obtenido un producto mediante un proceso patentado,
sobre el cae la carga de probar que no es asi (siendo la misma disposicion que
podemos encontrar en el ADPIC de la OMC). Asimismo, se establecen limites para la
expropiacion de los derechos de propiedad industrial e intelectual y para la declaracion

de utilidad publica de las patentes (en el caso del acuerdo TRIP’S hace referencia a
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otros usos sin autorizacion del titular de los derechos, y exige que se permita la revision

judicial de la declaracién de revocacion o caducidad de patentes).

La adhesién de las partes a los tratados internacionales se enfocan a los
tratados de Paris (arreglo de Estocolmo de 1967) y de Berna en materia de propiedad
industrial y de derechos de autor, otro apartado con relacién a la adhesién de las partes
es su misma adhesion a los siguientes convenios como lo son; Convenio de Ginebra
sobre Fonogramas, el Convenio Internacional para la proteccion de las Obtenciones
Vegetales y al Convenio Internacional para la proteccion de nuevas variedades de
plantas, siendo que uno de los mayores objetivos es a las nuevas tecnologias que van
teniendo un mayor papel en la sociedad y la nos nuevos avances en materia biol6gica

y la creciente ciencia como lo es la Bionica.

El tratado en su sexta parte, Capitulo XVII Propiedad Intelectual, establece en
el articulo 1711 lo referente a Secretos Industriales y de Negocios el cual citaremos a

continuacion:

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
el consentimiento de la persona que legalmente tenga bajo control la informacién, de

manera contraria a las practicas leales del comercio, en la medida en que:

() la informaciéon sea secreta, en el sentido de que, como conjunto o en la configuracion y
composicién precisas 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 informacién 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 mantenerla secreta.
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2. Para otorgar la proteccion, cada una de las Partes podra exigir que un secreto industrial o de
negocios conste en documentos, medios electrénicos 0 magnéticos, discos Opticos, microfilmes,

peliculas u otros instrumentos similares.

3. Ninguna de las Partes podra limitar la duracion de la proteccién 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 licenciamiento voluntario de secretos
industriales o de negocios imponiendo condiciones excesivas o discriminatorias a tales licencias, ni

condiciones que diluyan el valor de los secretos industriales o de negocios.

5. Si, como condicién para aprobar la comercializacion de productos farmoquimicos o de
productos agroquimicos que utilicen nuevos componentes quimicos, una de las Partes 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, 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 sefialados 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 autorizacién de esta Ultima, 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 entenderd 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 generarlos. Sujeto a esta disposicién, nada impedird que una
Parte lleve a cabo procedimientos sumarios de aprobacién para tales productos sobre la base de

estudios de bioequivalencia o biodisponibilidad.

7. Cuando una de las Partes se apoye en una aprobacion de comercializacién otorgada por otra
de las Partes, el periodo razonable de uso exclusivo de la informacion proporcionada para obtener la

aprobacion se iniciara a partir de la fecha de la primera aprobacion de comercializacion.

Este apartado hace referencia a la proteccion que deben otorgar los Estados

miembros de este tratado a cualquier acto que revele, apropie o haga uso sin
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autorizacion de secretos comerciales, los cuales previamente tiene todos los
mecanismos necesarios para preservar dicho secreto, quedando a opinion de las
partes el exigir que el secreto comercial pueda estar constituido en un envase, soporte

material, documentos clasificados, estar depositados en cajas fuertes, etcétera.

Solucion de Controversias

El TLCAN establece diversos tipos de solucidon de controversias; en lo que se
refiere a la Propiedad Industrial, el cual lo podemos encontrarse en su Seccion C,
correspondiente a los Procedimientos internos y solucion de controversias comerciales
privadas en el que se establece un sistema para el caso en que los paises parte no
realicen las reformas legales internas, podran recurrir a un sistema de paneles que
resolveran la cuestion, aplicando similar sistema para sanciones en caso de que no se
cumpla con lo resuelto por el primer panel, si la resolucién fuera contra el pais

demandado.

Otro sistema de solucidon de controversias es el Arbitraje el cual esta previsto
para el caso de proteccion de un particular en su derecho de propiedad que haya sido
afectado en tanto a la inversion extranjera. Este contempla un sistema especial para
dirimir conflictos que se deriven del incumplimiento por una d ella sortea de las
obligaciones contraidas, no dictando leyes y decretos que comprometan o reformen

en un sentido totalmente distinto lo establecido en el tratado.

4.1.2 MERCOSUR

A partir del afio 1960 comenzaron las experiencias integradoras de
Latinoamérica en el mundo comercial, es por ello que en los paises de América del
Sur, pensaban en tener un acuerdo que llevase a cabo todos los aspectos relacionados
con el comercio a nivel global, dando un paso importante en la evolucion comercial de

los mismos generando un crecimiento econémico que favoreciera a las partes, pero
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lamentablemente al no estar relacionados de forma muy directa con el actual mercado,
la integracion Latinoamericana no dio los frutos esperados siendo que no alcanzo los

resultados concretos y decisivos.

Iniciando la década de 1980, como lo indica Suarez Anzorena en “Notas sobre
el Mercado Comun del Cono Sur, La Ley, 1991- E-944”, en el ambito econdmico se
acentud la interdependencia de las economias y se privilegio decisivamente |
produccién a escala y altamente tecnificada como condiciébn necesaria para la

competencia internacional y el consecuente desarrollo de los paises.

El 26 de marzo de 1991 se firmé en la ciudad de Asuncién del Paraguay, por la
Republica de Argentina, la Republica Federativa del Brasil, la Republica del Paraguay,
y la Republica Oriental del Uruguay un tratado mediante el cual dichos Estados Parte
decidieron constituir un Mercado Comun, y que se denomina “Mercado Comun del Sur”
(MERCOSUR)

Objetivos

El articulo primero del Tratado de Asuncion nos refiere acerca de;

“La libre circulacién de bienes, servicios y factores productivos entre los paises,
(mediante) la eliminacién de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias...

y cualquier otra medida equivalente”;

“El establecimiento de un arancel externo comun y la adopcion de una politica
comercial comun con relacién a terceros Estados o agrupaciones de Estados y la
coordinacion de posiciones en foros econdmico-comerciales regionales e

internacionales’;

“La coordinacion de politicas macroeconémicas y sectoriales entre los Estados

Parte”;
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“El compromiso de los Estados Parte de armonizar sus legislaciones en las

areas pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de integracion”

EL MERCOSUR Y LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Uno de los puntos importantes dentro de este tratado es el de propiedad
intelectual, Beraldi’® formula y expone una serie de preguntas de las cuales concluye

lo siguiente;

¢ Para qué sirve una marca registrada en la Argentina, cuando quiero vender en
Uruguay y un empresario local ya tiene registrada?, ¢ Puedo impedir que el titular de
una marca brasilefia, igual o confundible con la mia, inunde Argentina con productos
designados con la misma?, ¢ COmo hago para patentar mi invento y que dicha patente

me sirva para todo el Mercosur, sin tener que solicitarla en todos los paises miembros?

El empresario que obtiene una patente, o que registra una marca, o que celebra
un contrato de licencia; el profesional que asesora en estos temas; el legislador que
regula estas materias; y el juez que resuelve sobre los conflictos que ellos plantean,
ya no podrian pensar en la forma que estaban haciendo antes del mismo tratado, por
lo que tiene que cambiar dichos criterios en torno a la nueva realidad que introduce el
mercado comun. Obviamente para que esto se pueda cumplir con los fines
establecidos que dieron origen al acuerdo es necesario adoptar normas uniformes,
organismos UuUnicos o integrados, distribucion de competencias jurisdiccionales,

etcétera.

El autor antes sefialado, analiza y propone que los sistemas de propiedad
intelectual de cada pais miembro solo son concebibles en una economia que respete
el principio de lealtad comercial. Agrega que es menester armonizar las legislaciones,

modernizar los organismos de aplicacion y coordinarlos entre si, para facilitar la

78 BERALDI, Roberto Mario: El Derecho de la propiedad Industrial y el Mercosur, p.20, Abeledo-Perrot, 1982.
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informacion, en especial la de la tecnologia disponible, y para dar celeridad y certeza

a sus respectivas constituciones y la conservacién de sus respectivos derechos.

4.1.3 Acuerdo de los aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC)

El Acuerdo de los aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual (por sus siglas
ADPIC) antes conocidos como TRIP’S, es un instrumento internacional que tiene como
principal objetivo la proteccion de los derechos de propiedad intelectual, el cual es
parte da la OMC Y a su vez vigilado el OMPI, siendo su principal esfera de atencion,
por lo que este acuerdo tiene aspectos importantes ya que se analiza la forma en que
seran protegidas las patentes, las marcas, los circuitos integrados, la especial
proteccion de la informacion no divulgada, los mecanismos juridicos que deben tener
cada uno de los integrantes de este acuerdo, a efecto de que pueda existir una libre

competencia y un libre mercado de mercancias en el mundo.

Los paises desarrollados lograron trasladar el debate sobre el régimen
internacional de las patentes a un campo que les resultaba mas favorable, el de la
ronda Uruguay del GATT, se decidié incorporar como temas de negociacion los
servicios, las inversiones y la propiedad intelectual. El objetivo fundamental era
reglamentar en un foro diferente al previsto, el sistema de propiedad intelectual y la

transferencia de tecnologia.

Este momento marcaba a los paises desarrollados, ya que los mismos se
encontraban presionados por la necesidad de pagar las deudas externas y
necesitaban la apertura de nuevos mercados a los cuales exportar sus productos,
siendo que los paises altamente industrializados necesitaban fuentes de ingresos
considerables. Al integrarse en este acuerdo los paises en desarrollo tuvieron
dificultades para resistir las constantes presiones por parte de los paises
desarrollados, otro punto a tratar fueron las legislaciones locales sobre materia de
comercio exterior y propiedad intelectual, ya que no estaban en condiciones de

igualdad.
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ANTECEDENTES.

La etapa final de la Ronda Tokio de los afios 1978 y 1979, fue el primer parte
aguas del tema del secreto comercial, pero la vision de este tema era discutido por
varios paises desarrollados, los cuales proponian el tema de las mercancias
falsificadas, con el objetivo de poder abarcar un nuevo tema para la proteccion juridica
de sus productos en otros paises, el pais que mas sostuvo esta idea fue Estados
Unidos de América quien es el pais que tiene una larga experiencia en poder aplicar
sus normas frente a los Estados en vias de desarrollo. Dicha insistencia era debido a
qgue en su legislacion sobre comercio contempla tres apartados las cuales son;
clausula 301 del afio 1974, la cual en esencia trata de identificar y sancionar a los
paises que realizan practicas de comercio desleal a los Estados Unidos de América;
la super 301, que aumentaba méas el dominio de los Estados Unidos, ya que se
encargaba de sancionar asi como identificar a los paises que impongan una barrera a
los productos norteamericanos’®; por ultimo la especial 301 que se encargaba de
identificar y poner sanciones a los paises que violen los derechos en materia de
propiedad intelectual sobre sus empresas y todo lo relacionado a la misma®® , sin
embargo debido a que la ronda tenia un alto grado de avance en las negociaciones no
se pudo llevar a cabo con éxito las platicas tendientes a la inclusion de este apartado

en el acuerdo.

No obstante, fue discutido en el subgrupo llamado “cuestiones aduaneras” de la
Ronda Tokio en el lapso de 1978 y 1979, una vez terminada esta ronda, iniciaron los
trabajos de manera informal los trabajos exploratorios tendientes a saber la forma en
gue podria darse el comercio de mercancias falsificadas y la forma en la que se puede

proteger ante esa amenaza. Una vez iniciado el 38° periodo de sesiones de las “Partes

% En los afios ochenta durante el gobierno del presidente Reagan lanzo amenazas al gobierno de Brasil,
debido a que se promulgaria una ley sobre desarrollo de la informética que el gobierno de Estados
Unidos considero lesivo para los intereses de las empresas americanas, por lo que su solucion fue
proponer que la ley no fuera promulgada o por el contrario serian cerradas las exportaciones de café de
Brasil, por lo que la ley antes referida fue retractada.

8 Durante el afio 1991, el embajador de los Estados Unidos de América en Argentina realizo
declaraciones publicas sefialando la renegociacion de la deuda externa, siendo que para lograr este
acuerdo se tenia que reformar la legislacién en materia de propiedad intelectual.
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Contratantes del GATT” en noviembre de 1982, se decidié formalizar los trabajos ya
hechos por parte de todos los contratantes para discutir de forma preliminar este tépico

en la agenda comercial internacional, asi como analizar su relevancia en dicha agenda.

Ya comenzados los trabajos se determiné a inicios de la Ronda Uruguay en el
afio de 1986, que el tema del comercio internacional de mercancias falsificadas era
insuficiente en cuanto a la cobertura de satisfacer los intereses comerciales de los
principales paises desarrollados en materia de propiedad intelectual, inclusive en el
afo 1984, llevandose a cabo el 40° periodo de sesiones, “las partes contratantes”
deciden crear grupos que se dediquen a la examinacion de los documentos existentes
en materia de propiedad intelectual que llegasen a cumplir con los estdndares medios
de proteccion para facilitar las decisiones que el consejo deba tomar en esta materia

esperando que en el siguiente periodo de sesion se presentase el trabajo final.

Concluido el dltimo trabajo se determind que el reforzamiento de los derechos
en materia de propiedad industrial y en materia de derechos de autor seria insuficiente
para el tema de comercio de productos, por lo que se dieron diferentes propuestas
para poder abarcar la proteccion de los productos quedando las patentes, las
indicaciones geograficas, los modelos industriales, circuitos integrados y los llamados
“secretos comerciales”, esta ultima propuesta fue hecha por nuestro vecino del norte,
dando asi una nueva forma de ampliacion de los derechos en materia intelectual de
manera muy importante y el cual derivaria en un nuevo acuerdo sobro protecciéon y
observancia de los mismos siendo enfocados de manera indirecta con la frase

“relacionados con el comercio”.

LA EVOLUCION DEL GATT A LA OMC

El inicio del cambio del GATT inicia el 15 de abril de 1994 una vez que fue
firmado el Acuerdo de Marrakech en Marruecos, siendo esta ronda la mas complicada
y ambiciosa que hayan tenidos los paises contratantes, una vez firmada esta ronda,

se pasaria ya al cambio de denominacion de GATT A OMC y a la entrada en vigor del
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acuerdo sobre propiedad intelectual a partir del 1° de enero de 1995, dicha fecha fue

recorrida para el 22 de septiembre de ese afio por el comité preparatorio de la OMC.

Cabe recalcar que el TRIP'S es importante debido a dos aspectos;

e Se incluye una parte sustantiva relacionada a los procesos y recursos que
deben tener los paises miembros de manera interna tanto en materia civil,
administrativa como penales.

e Se unifica la tarea de vigilancia de este acuerdo a la Organizacién Mundial de
Propiedad Intelectual, ya que antes era tarea de varios acuerdos.

Uno de sus principales motivos para la creacion de este acuerdo fue que el
Convenio de Paris contiene normas que favorecen a los paises mejormente
industrializados, procurando que los principios favorables no tengan ninguna
modificacion. Sim embargo los adelantos tecnolégicos no podrian ser patentados, en
los paises en vias de desarrollo tenian ciertas limitaciones en sus leyes referentes a
propiedad intelectual que impedian el patentamiento de invenciones; el Know How o
el secreto industrial no recibia una atencion adecuada, ya que este concepto solo nacié
en los paises desarrollados, por lo que su conocimiento y proteccion no eran
conocidos, también el Convenio de Paris no contempla la comercializacion de

tecnologias donde podemos observar la cuestion de patentes, Know How, y marcas.

Derechos de Propiedad Intelectual sobre la informacién no divulgada.

En dicho acuerdo, en su parte Il, Normas relativas a la existencia, alcance y
ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, se encuentran en la Seccion
Séptima nombrada Proteccidn de la Informacion no Divulgada, ya que en su articulo

39 encontramos que,

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

a los gobiernos o a organismos oficiales, de conformidad con el parrafo 3.
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2. Las personas fisicas y juridicas tendran la posibilidad de impedir que la informacién que esté
legitimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin
su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos10, en la medida en

gue dicha informacion:

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

b) tenga un valor comercial por ser secreta; y

c) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta,

tomadas por la persona que legitimamente la controla.
3. Los Miembros, cuando exijan, como condicion para aprobar la comercializacién de productos

farmacéuticos o de productos quimicos agricolas que utilizan nuevas entidades quimicas, la
presentacion de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboraciéon suponga un esfuerzo
considerable, protegeran esos datos contra todo uso comercial desleal. Ademas, los Miembros
protegeran esos datos contra toda divulgacion, excepto cuando sea necesario para proteger al publico,

o0 salvo que se adopten medidas para garantizar la proteccién de los datos contra todo uso comercial

Asimismo, encontramos en su parte Il la cual se titula Observancia de los derechos
de Propiedad Intelectual, en su articulo 41 establece los principios basicos de los

procedimientos de observancia:

1. Los Miembros se aseguraran de que en su legislacion nacional se establezcan
procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme
a lo previsto en la presente Parte que permitan la adopcion de medidas eficaces
contra cualquier accién infractora de los derechos de propiedad intelectual a que
se refiere el presente Acuerdo, con inclusion de recursos agiles para prevenir las
infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasion de nuevas
infracciones. Estos procedimientos se aplicaran de forma que se evite la creacién
de obstaculos al comercio legitimo, y deberan prever salvaguardias contra su

abuso.
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2. Los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad
intelectual serdn justos y equitativos. No seran innecesariamente complicados o

gravosos, ni comportaran plazos injustificables o retrasos innecesarios.

3. Las decisiones sobre el fondo de un caso se formularan, preferentemente, por
escrito y seran razonadas. Se pondran a disposicién, al menos de las partes en el
procedimiento, sin retrasos indebidos. Sélo se basaran en pruebas acerca de las
cuales se haya dado a las partes la oportunidad de ser oidas.

4. Se dara a las partes en el procedimiento la oportunidad de una revisién por una
autoridad judicial de las decisiones administrativas finales y, con sujecion a las
disposiciones en materia de competencia jurisdiccional previstas en la legislacion
de cada Miembro relativa a la importancia de un caso, de al menos los aspectos
juridicos de las decisiones judiciales iniciales sobre el fondo del caso. Sin embargo,
no sera obligatorio darles la oportunidad de revision de las sentencias absolutorias

dictadas en casos penales.

5. Queda entendido que la presente Parte no impone ninguna obligacion de
instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad
intelectual distinto del ya existente para la aplicacion de la legislacion en general,
ni afecta a la capacidad de los Miembros para hacer observar su legislacion en
general. Ninguna disposicion de la presente Parte crea obligacién alguna con
respecto a la distribucién de los recursos entre los medios destinados a lograr la
observancia de los derechos de propiedad intelectual y los destinados a la

observancia de la legislacién en general.

El articulo 42 de dicho acuerdo hace referencia directa a la obligacion de

establecer procedimientos judiciales, el cual se enuncia a continuacion:
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Los Miembros pondran al alcance de los titulares de derechos11 procedimientos
judiciales civiles para lograr la observancia de todos los derechos de propiedad
intelectual a que se refiere el presente Acuerdo. Los demandados tendran derecho a
recibir aviso por escrito en tiempo oportuno y con detalles suficientes, con inclusion del
fundamento de la reclamacion. Se autorizara a las partes a estar representadas por
un abogado independiente y los procedimientos no impondrdn exigencias
excesivamente gravosas en cuanto a las comparecencias personales obligatorias.
Todas las partes en estos procedimientos estaran debidamente facultadas para
sustanciar sus alegaciones y presentar todas las pruebas pertinentes. El procedimiento
deberéa prever medios para identificar y proteger la informacién confidencial, salvo que

ello sea contrario a prescripciones constitucionales existentes.

Aunque esta tercera parte, en especifico a los dos articulos antes mencionados,
se refiere a los procedimientos administrativos y penales, lo hace de manera muy
sucinta, ya que el énfasis mayor del tratado se centra en los procedimientos judiciales

de indole civil.

Cabe mencionar que la expresion procedimientos civiles tiene diferentes
significados dependiendo de la jurisdiccion. En el caso de los Estados Unidos de
América, por civil se entiende todo aquello que no sea penal, en el caso de Australia,
Inglaterra y Suiza, al menos el derecho mercantil esta unido con el civil, en virtud de
gue cuentan con un sistema de derecho privado unificado. Sin embargo, los paises
gue tienen un sistema de derecho privado diferenciado hacen una distincién entre
derecho civil y mercantil con base en un mismo criterio objetivo (Espafa, Francia,
Italia), en un criterio subjetivo (Alemania) o una combinacién de ambos criterios como

se hace en México.

En cualquier caso, el Acuerdo ADPIC buscar dar un énfasis mas puntualizado
en los derechos privados, ya que los derechos en materia de Propiedad Intelectual son
de caréacter privado y requieren de procedimientos especiales de caracter civil, donde

no intervenga el Estado en su potestad publica, salvo en las causas penales.
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Solucién de controversias en el acuerdo ADPIC

La solucién de conflictos es una de sus principales diferencias respecto al
sistema internacional de proteccion de propiedad industrial, en especial con los
tratados de Paris y de Berna. Ahora este acuerdo tiene una via secundaria para
resolver los conflictos que deriven en este acuerdo, si alguno de los paises no esta
conforme con lo establecido o que no tenga un mayor alcance el acuerdo establece
gue se puede recurrir al sistema de solucidon de diferencias de la Organizacion Mundial
del Comercio el cual tiene como funciones administrar las normas, procedimientos y
disposiciones en materia de consulta y solucién de diferencias, que a la postre resulta
significativamente mas rapido y eficiente que el sistema que anteriormente se utilizaba

en el GATT que se encontraba en los articulos XXII'Y XXIII.

El Acuerdo basandose en el sistema antes mencionado establece el siguiente

sistema de solucion de diferencias el cual es el siguiente;

A.- Se inicia con los pasos tradicionales los cuales son: a) se formula una solicitud de
consulta, que debe ser contestada dentro de los diez primeros dias cuando se presenta
la solicitud; una vez transcurridos los diez dias a partir de que se comunico de la
solicitud de consulta todas las consultas inician en un periodo de treinta dias y las
mismas deben de concluir en un periodo de sesenta dias; b) si no se obtuvo un
resultado satisfactorio de la consulta se puede recurrir de manera opcional a las vias

diplomaticas que consisten en buenos oficios, conciliacion y mediacion.

B.- Procedimiento ante el Grupo Especial o Panel.

Este procedimiento es creado por el Organo de Solucién de Diferencias a
peticion de la parte reclamante. A este grupo le corresponde evaluar el asunto
sometiendo la aplicabilidad de los Acuerdos a los hechos descritos, derivado de ello

formulan conclusiones que permitan al OSD hacer recomendaciones o dictar
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resoluciones, dicha resolucion puede ser apelada ante el Organo Permanente de

Apelacion.

C.- Tramite ante el Organo Permanente de Apelacion.

La apelacion solo se puede referir a cuestiones de derecho y las resuelve el
Organo Permanente de Apelaciones, dicho Organo esta constituido por siete
miembros que actdan en grupos de tres, y que deben tener cierta representacion
geogréfica el mandato es de cuatro afios y se renueva cada dos.

Cuando la resolucién esté firme, serd adoptada por el OSD que emitira una
recomendacion o resolucion, pudiendo otorgar un plazo prudente para su
cumplimiento. El miembro afectado tiene treinta dias para informar su posicion

respecto a la resolucion o recomendacion.

D.- Arbitraje.

Se puede optar por esta opcion si hubiera acuerdo las partes en cuestiones

“claramente definidas” las partes convendran el procedimiento.

4.1.4 Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial

Este convenio fue firmado en Paris el 20 de marzo de 1883 y revisado en
Bruselas el 14 de diciembre de 1909; en Washington el 2 de junio de 1911; La Haya el
6 de noviembre de 1925; Londres el 2 de junio de 1934, Lisboa el 31 de octubre de
1958 y en Estocolmo el 14 de julio de 1967, y enmendado el 28 de septiembre de 1979
el cual México es parte de este en el afio 1903. Constituye uno de los tratados en
materia de propiedad intelectual mas importantes, siendo a su vez, el primer gran

acuerdo internacional de caracter multilateral, mediante el que trata de mejorar y
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resolver los problemas derivados de la territorialidad de las diferentes modalidades de

la propiedad intelectual.

Este convenio tiene el caracter de legislacion internacional con un rango
superior para todos los paises que forman parte de este, toda su estructura propone
definiciones méas acordes y apropiadas para las legislaciones nacionales y se limita a

resolver situaciones de hecho que realizan en el campo del Derecho Internacional.

Principios en el Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad

Industrial.

Este Convenio tiene como principales principios los siguientes; principio del trato

unionista y el principio de prioridad.

Principio del trato unionista

A este principio se someten los Estados firmantes del convenio, segun este
principio se reconocen un conjunto de derechos minimos a los ciudadanos de los

paises firmantes del Acuerdo.

Como aspecto importante, es el hecho de que el acuerdo no impida a los
nacionales de cada pais miembro gozar de estos derechos en todos los demas
Estados miembros, de las ventajas que las leyes respectivas conceden en materia de

propiedad intelectual.

Esto significa que cada Estado miembro tiene que aplicar a los nacionales de
los otros Estados firmantes y a los asimilados a esos nacionales las disposiciones del
acuerdo, en virtud de su articulo 3, se aplica que el mismo trato que de a sus propios
nacionales, sin que s ele permita exigir para ello la reciprocidad. De ahi que el mismo

convenio impide a los paises miembros del convenio establecer medidas
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discriminatorias en contra de los demas subditos extranjeros en relaciéon con los

nacionales.

Siendo que esta proteccion es un adicional a los derechos previstos en las
legislaciones nacionales. Teniendo como resultado que los nacionales de los Estados
miembros tendran la misma proteccion en cualquier Estado firmante del tratado contra

cualquier ataque a sus derechos de propiedad industrial.

Asimismo, se establece la obligacion a los estados miembros de crear,
actualizar y vigilar una organizacion administrativa en materia de propiedad industrial,
asi como incorporar a sus leyes correspondientes a la materia un contenido minimo

de proteccion de los derechos establecidos en el propio convenio sobre la misma.

Principio de Prioridad.

Este principio consiste en que los solicitantes de patentes, modelos de utilidad,
disefios industriales y marcas podran solicitar en cualquier pais miembro que se
reconozca desde la primera fecha legal o desde la presentacion en cualquiera de los
Estados integrantes, si se deposita bajo los términos previstos en el convenio la

solicitud de cualquiera de estas figuras.

Uno de los puntos que plantea este principio, es que los nacionales puedan
invocar estas disposiciones en la legislacion local de este estado y que conozcan estos
problemas los tribunales de justicia, o por el contrario, que los preceptos del convenio
puedan ser invocados directamente por los ciudadanos de los paises miembros
dejando a un lado lo sefialado por las legislaciones nacionales. Cabe sefialar que en
el primer caso tenemos que especificar que existen tribunales especializados en
materia de propiedad intelectual, en el caso de nuestro pais tenemos al Instituto
Mexicano de Propiedad Industrial, el Instituto Nacional de Derechos de Autor y el
Tribunal Federal de Justicia Administrativa en su sala especializada en materia de

propiedad intelectual, pero lo importante es resolver sobre una situacion de caracter
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internacional, no existe como tal un tribunal internacional sobre esta materia, la Unica
autoridad es la Organizacion Mundial de Propiedad Intelectual, pero la unica forma

prevista para la solucién de controversias que se llegue a suscitar es el arbitraje.

Por lo que también es importante puntualizar que los derechos en materia de
propiedad no llegan a ser los mismos entre los paises miembros, debido al gran
desarrollo industrial y técnico por lo que pueden llegar a confundir figuras o que no
existan figuras en la misma legislaciéon y no puedan llegar a protegerse estas figuras
en uno de los paises miembros y se opte con trasladarse a otro pais o se haga el

tramite ante la OMPI.

ANTECEDENTES

Los problemas descritos anteriormente en el capitulo uno, motivaron que a
medida que se aceleraba el desarrollo industrial en el siglo pasado y se incrementaran
los intercambios mercantiles en el mundo, derivado de ello surgieron presiones para
gue se estableciera un sistema internacional de proteccion a los inventores y estos se
intensificaron con motivo de la realizacion de ferias industriales en las que se invitaba
a los paises de mayor desarrollo a exhibir sus avances mas significativos en es campo
y en los cuales se participaba con el tenor de que las invenciones pudieran ser

plagiadas.

Las primeras reuniones se realizaron precisamente en Viena en 1873,
simultdneamente con la feria internacional y con el mismo motivo en Paris en 1878. A
partir de este encuentro se realizd la conferencia de paris de 1880 y sus resultados
fueron presentados en una pequefa convencion realizada en 1883, de la cual surgi6

la union internacional para la protecciéon de la propiedad industrial.

Establecio principios suficientemente elasticos como para no chocar con las

legislaciones nacionales, si bien en su mismo titulo se incliné por una de las posiciones
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en debate, consagrando la tesis francesa respecto del reconocimiento del derecho de

propiedad sobre las invenciones.

La Proteccién de los secretos comerciales en el C. P.P.P.I

Cabe sefalar que en el convenio no aparece de forma muy especifica la figura
del secreto comercial o informacién confidencial, por lo que en su articulo 10 bis hace
referencia a esta figura en el apartado de la competencia desleal, y en su articulo 10
ter hace referencia los mecanismos juridicos que deben utilizarse en caso de

controversia, los cuales se transcriben a continuacion;

Articulo 10 bhis:

1) Los paises de la Unién estan obligados a asegurar a los nacionales de los paises de la

Unién una proteccion eficaz contra la competencia desleal.

2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos

honestos en materia industrial o comercial.

3) En particular deberan prohibirse:

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

2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el

establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren
inducir al publico a error sobre la naturaleza, el modo de fabricacién, las caracteristicas, la

aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

Articulo 10 ter
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1) Los paises de la Unidon se comprometen a asegurar a los nacionales de los demas paises
de la Unién los recursos legales apropiados para reprimir eficazmente todos los actos

previstos en los Articulos 9, 10 y 10 bis.

2) Se comprometen, ademas, a prever medidas que permitan a los sindicatos y asociaciones
de representantes de los industriales, productores o comerciantes interesados y cuya
existencia no sea contraria a las leyes de sus paises, proceder judicialmente o ante las
autoridades administrativas, para la represion de los actos previstos por los Articulos 9, 10
y 10 bis, en la medida en que la ley del pais donde la proteccion se reclama lo permita a los

sindicatos y a las asociaciones de este pais.

Por lo que podemos decir que la figura de los secretos comerciales, secretos
industriales, o la informacién confidencial no tenia el auge adecuado debido a la
naciente revolucion industrial y que los avances tecnoldgicos eran no muy escasos
pero controlados por los grandes empresarios que ostentaban un gran imperio
monopolico, por lo que la defensa de estos derechos es mediante los tribunales y leyes
locales de los paises miembros de este convenio, por lo que el ambito de territorialidad
es algo cuestionado, debido a que no define con exactitud como ha de proceder la

accion en contra de las infracciones de estos derechos.

4.2 UNION EUROPEA

Hablar de Europa es un sinénimo de batallas que trascendieron en la evolucion
del mundo, disputas territoriales, expansion de poderosos Imperios, las primeras rutas
de comercio, rutas de navegacion internacional, movimientos que derrocaron reinados,
la creacion de los derechos humanos, las dos grandes guerras mundiales, que desde
este punto nadie se imaginaria que pudiera existir una relacion entre Alemania y
Francia, firmando un acuerdo de paz en 1963 que marcaria el inicio de una Europa

unida y en paz que tanto afioraban.

Lejos de estos sucesos se han incluido nuevos paises que hasta el dia de hoy
formas los 28 paises miembros de la Unidn Europea, en el que podemos destacar los
sucesos de la crisis financiera que vive Grecia, la grave corrupcion que vive Rumania
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y su alto indice de pobreza, los nuevos atentados por radicales islamicos, la salida de
Reino Unido mediante el Brexit y el nuevo auge de los Estados Unidos en materia de
comercio internacional que ponen a prueba los intereses comerciales que posee la
Union Europea con la creacion de nueva tecnologia, patentes, secretos industriales,
informacion no divulgada, libre competencia, competencia desleal, factores que hacen
gue la misma Unién comience a tomar medidas necesarias para evitar cualquier abuso

por parte de terceros que afecte a la economia europea.

Es por ello que en este capitulo analizaremos la nueva Directiva 2016/943 la
cual pretende extender el significado de secretos empresariales, dejando atras el
significado de Know How, secretos comerciales y secretos industriales, unificandolo
en este Unico termino que planea difundirse a todos los miembros de la Union Europea

para que se adapte a sus principales legislaciones, 0 eso se cree.

4.2.1 Ley de Competencia Desleal.

Anteriormente habiamos mencionado la ley especializada en materia de
competencia desleal que ejerce Espafia como medida de control contra todo acto que
pretenda realizar conductas contrarias a las buenas costumbres y que afecte a la
sociedad en materia de comercio, teniendo como una de sus figuras la revelacién de
secretos comerciales o utilizacion de estos para la creacién de productos a menor

costo o igual pero que no representen una ganancia para el propietario del mismo.

Destacando que esta es una de las legislaciones que contempla como practica
de Competencia Desleal a la revelacion de secretos comerciales o informacion no
divulgada, por lo que se espera en el afio 2019 este aprobada la nueva ley de secretos

empresariales, la cual se encuentra en anteproyecto.

Asimismo, el Codigo del Consumidor Italiano contempla a esta figura, pero de
manera limitativa y haciendo alusion a mercancia engafosa y de diferente vendedor,

mas no directamente a lo que se deberia de entender como secreto comercial o
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empresarial en el comercio teniendo la definicién del secreto comercial como conducta

de competencia desleal.®!

Asimismo, en Rumania contemplan a esta figura como una conducta represiva
de la competencia leal, teniendo en su Ley nimero 11 denominada Ley Sobre la
Represién de la Competencia Desleal promulgado el dia 29 de enero de 1991 y la cual
tuvo una reforma el dia 10 de diciembre de 2003, en la cual también define en su
articulo primero lo que debe entenderse por secreto comercial, estableciendo las
medidas que deben realizarse para proteger dicho secreto, mas sin embargo dicha
figura no se encuentra en su ordenamiento en materia de propiedad intelectual y del
mismo modo no se ha vinculado con la Directiva 2016/943, por lo que esta figura no
es del todo analizada por los legisladores rumanos para una mejor integracion y

proteccion de esta figura.

Ahora, este es un tema que tiene sus dos vertientes, la primera es en referencia
a las distintas formas de apreciar a los secretos comerciales, empresariales, saber
hacer o informacion divulgada de distinta manera y el campo de accién es mas
complicado a la hora de saber ponderar si existe el secreto comercial o no, asi como
en el caso de Rumania que se integré a la Unién Europea el dia 01 de enero de 2007
y que hasta el dia de hoy no posee su legislacién actualizada conforme a los avances
tecnolégicos que presenta la misma Union Europea; la Segunda las autoridades o
tribunales que deberan resolver un juicio sobre esta materia, otro ejemplo lo tenemos
en Rumania, Espafa, Francia e Italia, estos paises resuelven sus controversias por
tribunales administrativos, civiles, mercantiles o penales, mas no tribunales
especializados en materia de propiedad intelectual o competencia desleal por lo que
la aplicacion de la directiva no seria del todo posible ya que algunos paises no incluyen
esta figura en su legislacidbn especial, sino que la misma figura comienza a
contemplarse como una conducta de Competencia Desleal ,limitando su campo a otras

materias.

81 \/éase en http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=2506, consultado el dia 15 de noviembre de 2018 a
las 17:41.
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4.2.2 Directiva 2016/943.

El dia 15 de junio de 2016 la Unién Europea a través de su Diario Oficial publico
la presente directiva relativa a la proteccién de los conocimientos técnicos y a la
informacion empresarial no divulgada (llamada de igual manera secretos comerciales),
analizando las posibilidades y acciones en contra de su obtencién, utilizacién y

revelacion de estos.

Esto con la finalidad de que exista una ley especializada que resuelva las
incoherencias que existen entre las distintas legislaciones que tienen los paises
miembros en sus respectivas legislaciones sobre la materia y hacen que su eficacia
sea limitada. Ejemplo de ello encontramos en la traduccion al espafiol de esta directiva
el término “poseedor”, que define en su articulo segundo fraccidén segunda, teniendo
en cuenta que esta figura no tiene las mismas ventajas que la figura de titular o
propietario que seria lo correcto a fin de evitar confusién en dichas figuras. En el
Derecho Espaniol la figura del poseedor no necesariamente tiene que ser “propietario”,
sino puede ser aquel que tiene encomendada la preservacion de un secreto por cuneta
de su propietario (en su articulo 432 del Codigo Civil Espafiol, explica que el tenedor
de una cosa o el derecho para conservarlos o disfrutarlos pertenecen al dominio de

otra persona).

Asimismo, esta directiva propone a los Estados Miembros disponer de una
proteccion mas amplia de la exigida en la misma Directiva frente a la obtencion,
utilizacion o revelacion ilicita de secretos comerciales. Establecer mecanismos de
seguridad, apoyo, vigilancia, medidas de salvaguarda y compensaciones econémicas
en caso de arreglo, dichas formas seran analizadas en el tema de los tribunales de

competencia desleal.

También encontramos en esta misma Directiva, en su articulo 19 titulado

transposicién, el cual nos menciona que los estados miembros deberan adoptar las
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disposiciones legales, reglamentarias y administrativas para que puedan dar
cumplimiento a la misma hasta el 09 de junio de 2018, sefialando a la Comision de la
Unién Europea de dichos cambios en sus legislaciones correspondientes.®?

Cabe sefialar que no todos los paises de la Union Europea han actualizado su
propia legislacion con base a esta Directiva, tenemos el caso de Espafia que ya hemos
mencionado con la creacion de su Anteproyecto de la Ley de Secretos Empresariales
gue aun no ha sido detallada en su totalidad, Rumania que no ha tenido una reforma
considerable con lo que establece esta Directiva, Italia que esta en proceso de andlisis
de la misma para actualizar dicha figura en su legislacién. Por lo que no podemos
establecer que elementos pueda considerar la Comisién para hacer valer dicha
Directiva a los demas paises faltantes de aplicar la misma a sus legislaciones. Asi
como saber establecer la materia que debera regir a esta figura, ya que en los ultimos
cuatro paises mencionados de la Union Europea consideran a la misma como

conducta de competencia desleal mas no como una figura de la propiedad industrial.

4.2.3 Tribunales de Competencia Desleal.

Los Tribunales de Competencia Desleal son una propuesta para la creacion de
autoridades judiciales especializadas en materia de Competencia Desleal, por lo que
esta figura estara en revision en el Anteproyecto de la Ley de Secretos Empresariales

gue impulsa el Gobierno de Esparfia para una mejor cobertura y analisis de esta figura.

Interesantemente no existe ningun tribunal que se dedique a las controversias
gue se susciten en materia de secretos comerciales o empresariales, sino que

Unicamente los Juzgados de lo Mercantil en Espafia y Tribunales Administrativos en

82 \/éase en http://www.legaltoday.com/practica-juridica/mercantil/prop industrial/el-anteproyecto-de-ley-
sobre-proteccion-de-secretos-empresariales#, pagina consultada el dia 17 de noviembre de 2018 a las 18:51
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Francia se encargan de resolver la disputa en cuestién, teniendo la costumbre de que
estos secretos comerciales o empresariales son de caracter mercantil, ya que de ellos
se desprende el comercio y la transferencia de tecnologia de manera pasiva y una

sana competencia entre empresas para ofrecer un mejor producto o servicio.

Cabe destacar que la misma Directiva establece las medidas de salvaguarda ,
medidas alternativas, plazos de prescripcidén e indemnizaciones por dafios y perjuicios
mismos que van en el sentido de Competencia Desleal y no como una figura de
propiedad industrial que hablamos en el tema anterior y es por ello que comienzan los
cambios sobre cdmo se aplicaban las anteriores medidas en contra de esta conducta
pero en el ambito de la propiedad industrial y no sobre la competencia desleal que
hasta hace algunos afios se tenia con la idea de publicidad engafiosa, publicidad

agresiva, etcétera.

Ahora analizaremos todas estas medidas que deberan aplicar las autoridades

judiciales para la debida proteccion del secreto empresarial y resolucion de conflictos:

e Plazo de Prescripcion

La Directiva establece en su articulo 8.1 que todos los Estados miembros deberan
establecer normas relativas a la prescripcion y sus plazos, la formulacion de las
pretensiones de fondo que se deberan seguir en el juicio, ejercicio de las acciones que
interesantemente no se definen sino que da a lugar para que se creen y tengan mayor
eficacia, sin embargo estas acciones aun no se encuentran establecidas, esto debido
a que algunos paises miembros no han adoptado las medidas establecidas por la
Directiva, ya que esta figura tiene diferentes significados y circunstancias por las que

se pueda considerar como secreto.

Ahora este mismo articulo en su punto segundo propone un periodo de prescripcion
para ejercer cualquier accién de seis afios 0 menos, en contra de aquellos que posean
un secreto empresarial de manera ilegal o que haya revelado dicho secreto, esto a

consideracion de los paises miembros, tenemos el caso de Francia que es de cinco
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afios, mas no puede ser mayor a dicho periodo, esto para hacer mas eficaz la
imparticion de justicia y no exista dilaciones procesales que entorpezcan el desarrollo

del juicio.

e Medidas en contra de la obtencion, utilizacion o revelacion de secretos

empresariales.

Esta directiva también propone las medidas que deberan aplicar los Estados
Miembros para garantizar las vias de accién que pueda ejercitar aquella persona fisica
o moral que se vea afectada por la utilizacion, obtencion o revelacion de su secreto de
manera ilegal, haciendo hincapié en el hecho de que se podra revelar algin secreto
comercial esto por parte de alguno de los empleados que labore en la empresa,
siempre y cuando se ejercite el derecho de la informacion y libertad de prensa, cuando
la persona fisica 0 moral obtenga dichos secretos que perjudiquen al consumidor,
afecten al medio ambiente o realicen conductas que van en contra de las buenas

costumbres. Mas adelante analizaremos esta conducta.

Estas medidas las podemos encontrar en su Capitulo Tercero titulado “Medidas,
Procedimientos y recursos”, en la seccién Primera, Articulos 6 y 7, en el que el articulo
6 nos menciona en su punto segundo que todas las medidas, procedimientos y
recursos deberan ser justos y equitativos, no deberan ser innecesariamente
complicados o gravosos, asi como no se deberan aplicar plazos irrazonables o que

pretendan retrasar injustificadamente el juicio®.

Ahora en el articulo 7 de esta directiva nos explica que todas las medidas deberan
ser de forma proporcionada, los procedimientos deberan evitar las creaciones de
obstaculos al comercio legitimo en el mercado interno de cada Pais miembro y los
recursos deberan prever las medidas de salvaguarda necesarias en contra de los

abusos por parte del que posee el secreto empresarial ilegalmente.

83 Art. 6 de la Directiva 2016/943
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En su segundo punto trata un tema importante sobre el ejercicio de las medidas,
procedimientos o recursos que utilice la parte demandante de forma abusiva o de mala
fe, detallando que cada uno de los paises miembros deberan aplicar a instancia de la
parte demandada que aplique las medidas necesarias conforme a su Derecho interno,
cundo en el litigio se haya constatado que la demanda fue infundada, asi como se
apligue una indemnizacién por dafios y perjuicios, la imposicién de sanciones a la parte

demandante.

Ahora también este articulo propone que la resolucién del juicio pueda ser
publicada a peticion de la parte demandada en la cual constate que el juicio fue
infundado y que la parte demandada conserve dicho secreto, por o que esta accion
puede ser no tan provechosa, ya que siempre se acuerda que no se revele ninguna
resolucién y se mantenga el asunto a puertas cerradas. También la Directiva propone
gue las medidas, procedimientos y los recursos puedan ser llevados en un proceso

por separado®.

e Garantia de confidencialidad del secreto comercial o empresarial durante el

proceso.

En el articulo 9 de la Directiva se exponen los mecanismos que se deberan llevar
a cabo por parte de la autoridad judicial cuando inicie el proceso judicial para resolver
si existe una violacion al secreto, se haya obtenido de manera ilegal o se esté utilizando
sin autorizacion expresa del propietario de dicho secreto o ver si realmente el secreto

comercial cumple con los requisitos de ley para que sea considerado como tal.

Asimismo, el articulo define que personas podran tener acceso a los documentos
gue ostenten la calidad de secreto comercial declarado por la autoridad competente,
mismas que son: los abogados u otros representantes, funcionarios judiciales, testigos,

peritos o cualquier otra persona que intervenga en el proceso, y los cuales no podran

84 Articulo 7 de la Directiva 2016/943
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utilizar o revelar dicho secreto hasta que el proceso haya terminado siempre y cuando

se cumplan dos supuestos:

1. Cuando la resolucion definitiva concluya que el supuesto secreto comercial
no reuna los requisitos que se encuentran en el articulo 2 de la misma
directiva, mismos que fueron mencionados en el capitulo de definiciones.

2. Cuando, se cumpla cierto tiempo y la informacion no divulgada pase a ser
conocimiento general o de facil acceso para los circulos de informacion que

se llegaran a utilizar.

Ahora, podemos estar de acuerdo con el primer caso de excepcién para llegar
a utilizar dicho secreto o revelarlo, ya que esta informacion puede llegar a contener
informacion que sea de conocimiento general para el campo de la innovacion o sea
obvia su utilizacién, pero con lo que respecta en la segunda excepcion ningun secreto
comercial llega a cumplir cierto tiempo para que pase a formar parte del conocimiento
general, ya que estos mismos van mejorando cada afo, inclusive dejando atras al
secreto original, pero con la clausula de que nadie mas debe tener esta informacion,
caso concreto tenemos a la formula de la Coca Cola o el caso de la famosa cadena de

comida rapida Kentucky Fried Chicken.

También este articulo expone las medidas que podra solicitar la parte
demandante a la autoridad judicial para que se preserve el secreto comercial, mismas
gue son como en el anterior parrafo, restringir el acceso a los documentos y vistas que
contengan informacion relativa al secreto comercial a un nimero limitado de personas,
asi como otorgar una copia de la resolucion judicial oficial y también a las personas
gue no hayan estado en el grupo de las personas que hayan tenido autorizacién, las
cuales se les obsequiara una copia no oficial de la resolucién, quitando toda la

informacion relativa al secreto comercial®°.

85 Articulo 9 de la Directiva 2016/943
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Encontramos en el articulo 15 de la Directiva el control que debera aplicar la
autoridad judicial sobre los medios publicitarios como cadenas televisivas o diarios
importantes, los cuales ya comenzé a implementar Francia y que en medida es igual
a lo que establece la Directiva y consiste en que la parte demandante podra solicitar a
la autoridad judicial se publique la resolucién, ya sea de forma total o parcial, siempre
y cuando se esté conforme a las disposiciones de confidencialidad de acuerdo al
articulo 9.

e Medidas provisionales y cautelares

En su seccidn segunda, en el articulo 10 en su primer punto, la directiva propone a
sus Paises miembros aplicar las siguientes medidas provisionales y cautelares en

contra del supuesto infractor que son las siguientes:

a) el cese o, en su caso la prohibicion de utilizar o revelar el secreto comercial,
con caracter provisional;

b) la prohibicion de fabricar, ofrecer, comercializar o utilizar mercancias
infractoras o de importar, exportar o almacenar mercancias infractoras con
tales fines;

c) laincautacion o la entrega de las supuestas mercancias infractoras incluidas
las mercancias importadas, a fin de impedir su introduccion o circulacién en

el mercado.

Comentado este punto, resulta muy importante que la utilizacion de estas
medidas otorga una gran ventaja a la hora de combatir la competencia desleal, ya que
permite a la parte demandante solicitar que sean retiradas las mercancias que han
utilizado su secreto, sean almacenadas hasta su posterior destruccion cuando en la
resolucién final se dicte que existe dicho secreto y debera existir indemnizacion, mas
importante resaltar que este tipo de juicio no es llevado o analizado por los Ministerios

de Economia o del consumidor de los respectivos paises miembros, a excepcion de
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Italia que no contempla la figura del secreto empresarial como tal en su codigo del

consumidor, sino como una conducta que pretende engafiar al consumidor.

Curiosamente, en este mismo articulo en su punto nimero dos, sefiala que los
Estados miembros podran garantizar como medida alternativa la utilizacién de dicho
secreto comercial al infractor, siempre y cuando otorgue garantias suficientes que
permitan indemnizar al poseedor del secreto comercial y no haga la revelacion del
secreto comercial por ningin medio, podemos analizar que este punto puede llegar a
entenderse como una mediacion en caso de que el poseedor y el infractor lleguen a
un acuerdo de que se pueda seguir utilizando el secreto comercial a cambio del pago
de una regalia o pago de derechos, como lo plasmo Francia en su Codigo de
Comercio, en el cual menciona que el poseedor del secreto empresarial podra solicitar
el pago de indemnizacion como si el infractor tuviera un contrato en el que puede

utilizar dicho secreto y pagar por ello un derecho.

e Requisitos de las solicitudes y medidas de salvaguarda

En su articulo 11, la Union Europea solicita a todos sus paises miembros garanticen
gue sus autoridades judiciales estén debidamente capacitadas para cumplir con el
articulo 10 a la hora de imponer las medidas de salvaguarda, asi como solicitar a la
parte demandante aporte pruebas que garanticen la naturaleza del secreto comercial
y como se obtuvo, se tenga certeza de este y que se demuestre que la obtencion por

parte del infractor se haya realizado ilicitamente.

En su segundo punto la autoridad judicial competente debera considerar si es
necesario aplicar las medidas que se mencionaron en el articulo 10 y en que
proporcionalidad aplicarlas, ya que debera hacer un andlisis de los siguientes puntos

gue a continuacién se citan:
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Articulo 11.2

Los Estados miembros garantizaran que las autoridades judiciales competentes estén
facultadas en lo que concierne a las medidas del articulo 10 para exigir a la parte demandante
gue aporte pruebas que razonablemente pueda considerarse disponibles para asegurarse,

con un grado suficiente de certeza:

a) El valory otras caracteristicas especificas del secreto comercial;

b) Las medidas adoptadas para proteger el secreto comercial;

c) El comportamiento de la parte demandada en la obtencion, utilizacion o revelacion
del secreto comercial;

d) Las consecuencias de la utilizaciéon o revelacion ilicitas del secreto comercial;

e) Los intereses legitimos de las partes y las consecuencias que podria tener para
estas gque se acuerden o no las medidas;

f) Los intereses legitimos de terceros;

g) Elinterés publico, y

h) La salvaguarda de los derechos fundamentales

Teniendo la autoridad judicial estar debidamente capacitada para el analisis de
los elementos que seran cruciales para la determinacion de las medidas de
salvaguarda que debera aplicar o no aplicar, en caso de hacer correctamente la
valoracion temporal de dichas medidas hasta llegar a la resolucién final y declarar si
deberan seguir dichas medidas cuando de su valoracion se haya demostrado que el
secreto comercial haya sido obtenido de manera ilicita, se haya utilizado o revelado, o

gue el secreto comercial no haya reunido los requisitos del articulo 2 de la Directiva.

Ahora, en su apartado nimero tres encontramos que a peticion de la parte
demandada podra solicitar que las medidas del articulo 10 sean nulas o puedan dejar
de tener efectos cuando la informacién no contiene los requisitos del articulo 2, en su
primer punto, por lo que dicha accién dejara de tener efectos, un punto a destacar es
gue en su inciso a) menciona que las medidas dejaran de tener efecto o podran ser
nulas cuando la parte demandante no ejercite alguna accion conducente sobre el fondo

del asunto ante la misma autoridad competente en un plazo previamente establecido,
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mismo que podra ser modificado cuando dicho plazo sea excesivamente largo a un

plazo de 20 dias habiles o 31 dias naturales.

Entendiendo esto por el hecho de que la parte demandante no solicitard alguna
accion en segunda instancia para revisar los puntos controvertidos, asi como las
pruebas que se ofrecieron para determinar si realmente el secreto empresarial no
reunio dichos requisitos y que ademas la resolucion final haya cumplido el término para
surtir efectos legales.

e Aplicacion de medidas derivadas de la resolucion del asunto

Una vez hechas las valoraciones de la autoridad judicial, de las cuales determino
gue la obtencidn, utilizacion o revelacion se realizaron de manera ilicita y causaron un
perjuicio a la parte demandante, podra aplicar medidas correctivas las cuales a peticion

de la parte demandante requerir al infractor una o varias de las siguientes medidas:

1) El cese o, en caso, la prohibicién de utilizar o revelar el secreto comercial,

2) La prohibicion de fabricar, ofrecer, comercializar o utilizar mercancias
infractoras o de importar, exportar o almacenar mercancias infractoras con
tales fines;

3) La adopcion de medidas correctivas adecuadas en lo que respecta a las
mercancias infractoras;

4) La destruccion total o parcial de cualquier documento, objeto, material,
sustancias o fichero electronico que contenga o constituya el secreto
comercial 0, en su caso, la entrega a la parte demandante de la totalidad o
parte de dichos documentos, objetos, materiales, sustancias o ficheros

electronicos con los que se haya elaborado los productos.
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De manera complementaria a las medidas antes mencionadas, también se
pondra incluir la recuperacion total de las mercancias infractoras que se encuentren
en el comercio que dando a voluntad del poseedor del secreto comercial que dichas
mercancias le sean entregadas o puedan ser donadas a entidades benéficas, la
eliminacion de las caracteristicas que constituyan una infraccion en los productos
recuperados, asi como su destruccion o retirada total del mercado siendo que la
autoridad judicial ordenara que se llevan a cabo por él infractor a menos que existan
motivos especiales que no haga posible su realizacién, cuidando no desproteger dicho
secreto

e Indemnizaciones

La presente Directiva en su articulo 14 propone a sus Estados miembros la
implementacion del pago de indemnizaciones a favor de la parte perjudicada por la
obtencion, utilizacion o revelacion ilicita del secreto comercial por parte del infractor, o
como antes se habia mencionado, cuando la parte demandante en el juicio no haya

demostrado que dicho secreto comercial retne los requisitos del articulo segundo.

Ahora este mismo articulo en su parrafo segundo menciona que la responsabilidad
del trabajador debera ser limitada cuando los empresarios hayan iniciado alguna
accion contra los mismos, ya que obtuvieron, utilizaron o revelaron secretos
comerciales de forma no intencionada, ahora es de mencionar que en la misma
Directiva no se menciona algo acerca de las personas que llegaran a revelar de forma
licita secretos comerciales en accidn del derecho de transparencia publica o privada
de cada uno de los paises miembros de la Union Europea quedando a disposicion de
los mismos a crear nuevas figuras juridicas que involucren el actuar de los ciudadanos
cuando hacen valer su derecho de transparencia publica o privada que otorgue
garantias validas al momento de adquirir productos o servicios, se encarguen
debidamente del manejo de su informacion personal y no se adopten conductas de

competencia desleal o actos monopolices de grandes empresarios dicha conducta
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empieza a regularse en Alemania y es conocida como whistleblowing®que mas

adelante hablaremos de ello.

Ahora la autoridad judicial analizara los factores por los cuales se tendra que
imponer indemnizaciones a la parte infractora, siempre y cuando se haya confirmado
en la resolucion final que la obtencidn, utilizacion o revelacion de secretos comerciales

fue ilicita, dicha valoracion tendra que hacerla a partir de los siguientes puntos:

a) Perjuicios econdmicos;

b) El lucro cesante que haya sufrido la parte afectada;
c) Enriquecimiento injusto obtenido por el infractor y;

d) Dafos a laimpugnelo del producto y desacreditacion.

De manera alternativa, también se podran aplicar una cantidad adicional a la
indemnizacién por el uso exclusivo del secreto comercial, esto ponderandome que el
infractor hubiera solicitado al poseedor de dicho secreto autorizacion para crear sus

productos en base a ese secreto comercial y obtener dichas ganancias.

e Consideraciones finales

La Directiva 2016/943 es sin dudas un instrumento juridico innovador en materia
de secretos comerciales que pretende resolver un problema a nivel internacional sobre
la concepcion que se tiene de los secretos comerciales, ya que en esta region al ser
constituida por 27 paises esta figura tiene grandisimas diferencia que hacen imposible
resolver conflictos juridicos de estas naciones frente a naciones como los Estados
Unidos de América o la creciente economia de China, por lo que necesitaron la

creacion de esta figura juridica en materia de propiedad industrial y pasarla al campo

86yéase en_https://www.dilemata.net/revista/index.php/dilemata/article/view/412000222, consultado el

dia 17 de noviembre de 2018 a las 18:30
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de la competencia desleal, por lo que la aplicacién de las normas juridicas relativas en
materia de competencia desleal y propiedad industrial de los paises miembros se
unificard mediante esta Directiva y su aplicacién ya no seria un problema para la Union

Europea.

Sin embargo es de mencionarse que la creacion de nuevos figuras juridicas por
parte de los paises miembros complementarian a dicha Directiva pero solo en su
derecho nacional y seria un punto interesante a tratar ya que dichas figuras no podrian
contemplarse en otras legislaciones como por ejemplo el whistleblowing que Alemania
empieza a utlizar y representa un gran problema para las grandes empresas
nacionales asi como de las empresas internacionales, ya que dicha figura atentaria

contra sus intereses.

Whistleblowing

Hemos mencionado a esta figura interesante que Alemania ha comenzado a
utilizar en legislacion en trasparencia privada, ya que consiste en que es un
mecanismo de transparencia privada que tiene la finalidad de sefalar las

irregularidades internas de una empresa o revelar secretos que dafien a la misma.

Este concepto nace en el afio de 1970 por el abogado estadounidense Ralph
Nader, ya que lo defini6 como un acto por el cual un trabajador, sea hombre o mujer,
realiza una denuncia en contra de la organizacién para la que trabaja por estar en
constantes conductas como corrupcion, ilegalidades, caos de fraude, soborno o que
perjudique a la sociedad, esto con atencion al ejercicio del interés publico que debe

prevalecer sobre el interés de las organizaciones®’.

Casos de Whistleblowing

87 pUNAL GARCIA, Lara, Whistleblowing y Transparencia en el sector privado de Alemania, Revista Internacional
de éticas aplicadas, num. 27, 2018, p. 205
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Encontramos casos interesantes sobre el whistleblowing, uno de ellos es el
famoso caso Watergate de 1974, en el que el director del FBI Mark Felt informo a los
periodistas del Washington Post en el afio de 1973 acerca de irregularidades que tenia
la Administracion del entonces presidente de los Estados Unidos Richard Nixon, la cual
fue publicada y en el afio de 1974 el presidente Nixon dejo el cargo de presidente®.

Otro caso importante fue la empresa estadounidense Enron que pertenecia a
Arthur Andersen, el cual inicio con una serie de cartas enviadas por parte de la
vicepresidenta para el desarrollo corporativo a los directivos de Enron, ya que encontré
irregularidades en el manejo de las cuentas y estas advertencias pretendian salvar a
la empresa de una eventual investigacion judicial, pero los directivos decidieron
despedirla 'y no se llevo a cabo ninguna investigacion interna por parte de Enron. Mas
adelante la Securities and Exchange Commission decidio investigar a Enron, por lo
gue en el afio de 2002 termino en bancarrota y la disolucion de Arthur Andersen que
en ese entonces era una de las cinco grandes sociedades auditoras y de contabilidad
del mundo y derivado de ello se inicié con la creacion de un control estricto en materia
de contabilidad publica y auditoria en los Estados Unidos, creandose el Acta Sarbanes-
Oxley de 20028°,

En el caso europeo, esta figura carece de buen sustento juridico, ya que no se
han realizado propuestas que abarquen todo lo relacionado a la debida proteccion de
guienes, por alguna denuncia realizada en contra de las empresas, se encuentran en

esta figura.

Paises como Esparia o Italia no poseen dicha figura en sus leyes, dado que la
naturaleza juridica de la misma trae un gran parteaguas en sus legislaciones en
materia laboral, civil, competencia desleal y transparencia publica y privada. Esta figura
abarca estos dos sectores y nos enfocaremos mas en el sector privado, ya que es en

donde los whistleblowers (también llamados denunciantes) suelen tener una

88 |bidem.
8 |bidem, p. 206
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persecucion grave y tener consecuencias como perder su empleo o ser condenados
al ostracismo®. Asimismo, son también acusados de delitos por violacién a las leyes

0 contratos laborales.

Alemaniay el Whistleblowing

En el caso del derecho aleméan, dicha conducta tiene su fundamento en su Ley
Fundamental, ya que garantiza en su articulo segundo, apartado 1% la libertad general
de actuar libremente. Asi como protege el derecho del trabajador a denunciar
violaciones de la ley a las autoridades y participar en su aclaracion. Por lo que esta
proteccién a nivel constitucional por le derecho a publicar los hechos y contribuir a
sanear las irregularidades, solamente hay un contrapunto y es el hecho de no existir
una ley a nivel parlamentario que proteja adecuadamente a los ciudadanos,
trabajadores o funcionarios que al saber de casos de fraude, corrupcion, obtencion,

utilizacion o revelacion de secretos comerciales decidan hacer su denuncia.

Ahora del lado de la empresa de guardar los hechos en secreto y evitar
responsabilidades tiene su fundamento en su articulo 17°? que promueve la libertad
profesional del empresario y también protege su interés a trabajar solo con aquellos
empleados que promueven los objetivos de la empresa y la protejan de posibles dafios.
Ademas, pueden ser aplicados con los articulos 2 apartado 1y el articulo 14 de su ley

fundamental.

% | a Real Academia de la Lengua define al ostracismo como destierro politico y apartamiento de cualquier

responsabilidad o funcién politica o social.

91 Art. 2, apartado 1 de la Ley Fundamental de la Republica Federal de Alemania. “Toda persona tiene el derecho
al libre desarrollo de su personalidad siempre que no viole los derechos de otros ni atente contra el orden
constitucional o la ley moral”.
92 Art. 17 de la Ley Fundamental de la Republica Federal de Alemania, “Toda persona tiene el derecho de presentar
individual o colectivamente, por escrito, peticione o reclamaciones a las autoridades competentes y a los érganos
de representacién del pueblo
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De igual forma es de tener en cuenta el interés general del Estado y la
sociedad el cual se encuentra en su articulo 20% apartado 3 de su ley fundamental y
no deriva Unicamente el derecho o interés publico que los ciudadanos colaboren con
las autoridades denunciando violaciones de ley, sino que también se ejerce el derecho

de estos y no tener que sufrir consecuencias juridicas civiles.

Mencionado esto, toca el turno de analizar la situacion de los derechos del
ciudadano en contra de los derechos del empresario. Los derechos fundamentales no
obligan al empresario —solamente podran ser obligados por acciones de caracter
civil—ya que la relacion empleado-empleador nacen de esta rama el Derecho
mediante un contrato civil (contrato laboral), por lo tanto, estos derechos
fundamentales no son aplicables directamente, sino que pueden llegar a influir en la
aplicacion el Derecho civil en los tribunales mediante las clausulas civiles generales

(buena fe, grave infraccion de deberes, causa importante).

También encontramos en el Codigo Civil aleman en su articulo 241, apartado 2
el cual menciona que:: “la revelacion vinculante puede obligar a cada parte el respeto
de los derechos, bienes juridicos e intereses de la otra parte segun su contenido”.
Ahora como la relacion laboral nace a partir de un contrato civil se aplica una obligacion
llamada “obligacién de lealtad” dando como resultado que en caso de que el empleado
realice un acto de whistleblowing, el empleador termine el contrato de facto al violar

dicha obligacion al hacer publico todos los asuntos de la empresa.

Una vez hecha esta denuncia de las irregularidades se crea un conflicto de
intereses en el que, el empresario protegera su reputacion, intereses empresariales y
el secreto de los procesos y datos internos, como resultado de tal conflicto rescinde su
obligacion contractual por su denuncia externa, ya sea por la causa importante, o sea,
por faltas graves y culpable de todas las obligaciones contractuales que deriven del

contrato.

9 Art. 20, apartado 3, de la Ley Fundamental de la Republica Federal de Alemania, “ El poder legislativo esta
sometido al orden constitucional; los poderes ejecutivo y judicial, a la ley y al Derecho”.
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Dicho acto realizado por el empleador esta regulado en el articulo 626, parrafo
1 del Cadigo Civil aleman y nos menciona: “la relacion laboral puede ser rescindida
por una de las partes por una buena causa sin respetar un periodo de notificaciones si
existen hechos en base a los cuales no se puede continuar el contrato de trabajo hasta
el vencimiento del periodo de notificaciébn o no se puede esperar hasta la terminacion

pactada de la relacién laboral.

La autoridad que conocera de estos juicios sera el Tribunal Federal del Trabajo
aleman, el cual tendra que analizar si el whistleblowing representa una conducta que
va contra las buenas costumbres y que supone un motivo de despido importante segun

el articulo 626 del cadigo civil aleman.

Este tribunal determinara la gravedad de la infraccion aplicando criterios no

concluyentes como lo son:

e Caracter y gravedad de las irregularidades analizando si se trata de un delito
penal o comportamientos exagerados. En el caso de los delitos penales hay que
diferenciar si estos han causado perjuicio a la empresa o al publico.

e La existencia legal de informar a las autoridades cuando se denuncien delitos
penales.

e La existencia de pruebas que den certeza juridica de las declaraciones o sean
solo sospechas.

e EI motivo que llevo al empleado a realizar una denuncia en contra de su
empleador.

e Ponderar entre si debe llevarse a cabo una denuncia interna o una denuncia
externa y cudl es la adecuada.

e Analizar la denuncia externa sobre si deberé realizar la denuncia ante la
autoridad competente o debera acercarse a los medios de opinidén publica como

una ultima instancia.
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Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Este tribunal ha sido crucial para la figura del whistleblowing, ya que desde 2008
ha emitido jurisprudencia enriquecedora sobre la denuncia de ilegalidades y el
amparo de la libertad de expresion tanto de los empleados publicos y privados.

Tenemos ejemplos de empleados que han sido acogidos por este tribunal como
el caso Guja contra Moldavia (2008), el cual aborda la destitucion del director de
los servicios de prensa del Ministerio Fiscal en Moldavia como consecuencia de la
publicacién de dos cartas en un periddico de Chisinau donde se ponia de manifiesto
el trafico de influencias del vicepresidente del parlamento nacional en relacién con
actuaciones penales previas. La impugnacion de su destitucion ante los tribunales
moldavos fue sistematicamente rechazada por lo que lacob Guja acudié a

Estrasburgo.®

Otro ejemplo lo tenemos en el caso Heinisch contra Alemania (2011), el cual
resolvio el planteamiento de la libertad de expresion en el lugar de trabajo, en este
caso una enfermera de un geriatrico publico que habia denunciado graves
carencias en materia de personal fue despedida, por lo que recurrio sin éxito ante
los tribunales alemanes y no fue atendida su solicitud, y acude como ultima

instancia a Estrasburgo.®®

Ahora solo hace falta esperar que los demas paises se incorporen a la Directiva

2016/943 e implementen esta figura en sus legislaciones laborales y de competencia

desleal para una unificacion y no existan problemas con la eventual aplicacion del

articulo 5 de esta Directiva y exista discrepancias entre las leyes de cada pais miembro

y fomenten una debida competencia y proteccion de esta figura que no ha tenido el

% ORDONEZ SOLIS, David, é¢CIUDADANOS, SOPLONES Y PRINCIPES CLEMENTES EN UNA SOCIEDAD
DEMOCRATICA?, Revista de Derecho UNED, nim. 21, Espafia, 2017. P.52, véase también; TEDH(GC) sentencia de
12 de febrero de 2008, Guja c. Moldavia (recurso, nim. 14277/04) (destitucién del director de los servicios de
prensa del Ministerio Fiscal moldavo por la publicacién de dos cartas criticas con la intromisidn del vicepresidente
del parlamento).

% ORDONEZ SOLIS, op cit, p. 53
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auge necesario, ya que encontramos dificultades en su aplicacion y analisis, ya que
este articulo no hace interconexidn con la revelacién de los secretos comerciales con
un interés publico, en la medida que permita poner al descubierto una falta,
irregularidades o actividades ilicitas que se relacionen con el secreto comercial, pero
seria necesario fomentar esta figura en los ambitos publicos y privados, dando certeza

a la sociedad de los productos que se crean 0 mejorar los servicios que gozamos.

4.3 MEXICO

4.3.1 Instituto Mexicano de Propiedad Industrial

La autoridad competente en materia de Propiedad Industrial en México es el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Es un organismo administrativo,
descentralizado, con personalidad juridica y patrimonio propio. El cual no Unicamente
tiene amplias facultades para emitir actos material y formalmente administrativos, sino

gue también tiene facultades cuasi judiciales para dictar medidas provisionales.

Facultades del IMPI en la LPI

El IMPI como autoridad competente tiene las siguientes facultades en la ley de

Propiedad Intelectual en su articulo 6, las cuales son;

I. Coordinarse con las unidades administrativas de la Secretaria de Economia, asi como con
las diversas instituciones publicas y privadas, nacionales, extranjeras e internacionales, que tengan por
objeto el fomento y proteccion de los derechos de propiedad industrial, la transferencia de tecnologia,
el estudio y promocién del desarrollo tecnolégico, la innovacion, la diferenciacion de productos, asi como
proporcionar la informaciéon y la cooperacion técnica que le sea requerida por las autoridades

competentes, conforme a las normas y politicas establecidas al efecto;

Il.- Propiciar la participacion del sector industrial en el desarrollo y aplicacion de tecnologias que
incrementen la calidad, competitividad y productividad del mismo, asi como realizar investigaciones
sobre el avance y aplicacion de la tecnologia industrial nacional e internacional y su incidencia en el

cumplimiento de tales objetivos, y proponer politicas para fomentar su desarrollo;
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Ill. Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invencion, y registros de modelos de utilidad, disefios
industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y avisos comerciales, emitir
declaratorias de notoriedad o fama de marcas, emitir declaraciones de proteccién a denominaciones de
origen e indicaciones geogréficas, autorizar el uso de las mismas; la publicacion de nombres
comerciales, asi como la inscripciébn de sus renovaciones, transmisiones o licencias de uso y
explotacion, y las demas que le otorga esta Ley y su reglamento, para el reconocimiento y conservacion
de los derechos de propiedad industrial;

IV.- Sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelacion de los derechos de propiedad
industrial, formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes,
conforme lo dispone esta Ley y su reglamento y, en general, resolver las solicitudes que se susciten con

motivo de la aplicaciéon de la misma;

V.- Realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas; ordenar y practicar visitas
de inspeccion; requerir informacion y datos; ordenar y ejecutar las medidas provisionales para prevenir
o hacer cesar la violacién a los derechos de propiedad industrial; oir en su defensa a los presuntos
infractores, e imponer las sanciones administrativas correspondientes en materia de propiedad

industrial;

VI.- Designar peritos cuando se le solicite conforme a la ley; emitir los dictAmenes técnicos que le sean
requeridos por los particulares o por el Ministerio Publico Federal; efectuar las diligencias y recabar las

pruebas que sean necesarias para la emisién de dichos dictamenes;

VII.- Actuar como depositario cuando se le designe conforme a la ley y poner a disposicién de la

autoridad competente los bienes que se hubieren asegurado;

VIII.- Sustanciar y resolver los recursos administrativos previstos en esta Ley, que se interpongan contra
las resoluciones que emita, relativas a los actos de aplicacion de la misma, de su reglamento y demas

disposiciones en la materia;

IX.- Fungir como arbitro en la resolucién de controversias relacionadas con el pago de los dafios y
perjuicios derivados de la violacion a los derechos de propiedad industrial que tutela esta Ley, cuando
los involucrados lo designen expresamente como tal; de conformidad con las disposiciones contenidas

en el Titulo Cuarto del Libro Quinto del Cédigo de Comercio;

X. Efectuar la publicacion legal, a través de la Gaceta, asi como difundir la informacién derivada de las

patentes, registros, declaratorias de notoriedad o fama de marcas, autorizaciones y publicaciones
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concedidos y de cualesquiera otras referentes a los derechos de propiedad industrial que le confiere
esta Ley, asi como establecer las reglas generales para la gestion de tramites a través de medios de

comunicacion electronica y su puesta en operacion;

Las resoluciones definitivas emitidas en los procedimientos de declaracion administrativa previstos en
esta Ley, asi como aquellas resoluciones que modifiquen las condiciones o alcance de patentes o
registros concedidos, deberan ser publicadas en la Gaceta al mes inmediato posterior a la fecha de su

emision;

Xl.- Difundir, asesorar y dar servicio al publico en materia de propiedad industrial;

Xll.- Promover la creacion de invenciones de aplicacion industrial, apoyar su desarrollo y explotaciéon

en la industria y el comercio, e impulsar la transferencia de tecnologia mediante:

a) La divulgacion de acervos documentales sobre invenciones publicadas en el pais o en el extranjero
y la asesoria sobre su consulta y aprovechamiento;

b) La elaboracioén, actualizacion y difusion de directorios de personas fisicas y morales dedicadas a la

generacion de invenciones y actividades de investigacién tecnolégica;

c) La realizacion de concursos, certamenes o0 exposiciones y el otorgamiento de premios y
reconocimientos que estimulen la actividad inventiva y la creatividad en el disefio y la presentacion de

productos;

d) La asesoria a empresas 0 a intermediarios financieros para emprender o financiar la construccion

de prototipos y para el desarrollo industrial o comercial de determinadas invenciones;

e) La difusién entre las personas, grupos, asociaciones o instituciones de investigacion, ensefianza
superior o de asistencia técnica, del conocimiento y alcance de las disposiciones de esta Ley, que
faciliten sus actividades en la generacion de invenciones y en su desarrollo industrial y comercial
subsecuente, y

f) La celebracién de convenios de cooperacién, coordinacion y concertacién, con los gobiernos de las

entidades federativas, asi como con instituciones publicas o privadas, nacionales o extranjeras, para

promover y fomentar las invenciones y creaciones de aplicacién industrial y comercial;
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XIlll.- Participar en los programas de otorgamiento de estimulos y apoyos para la proteccion de la
propiedad industrial, tendientes a la generacion, desarrollo y aplicacién de tecnologia mexicana en la
actividad econémica, asi como para mejorar sus niveles de productividad y competitividad;

XIV.- Formar y mantener actualizados los acervos sobre invenciones publicadas en el pais y en el

extranjero.

XV.- Efectuar investigaciones sobre el estado de la técnica en los distintos sectores de la industria y la

tecnologia;

XVI.- Promover la cooperacion internacional mediante el intercambio de experiencias administrativas y
juridicas con instituciones encargadas del registro y proteccion legal de la propiedad industrial en otros
paises, incluyendo entre otras: la capacitacion y el entrenamiento profesional de personal, la
transferencia de metodologias de trabajo y organizacién, el intercambio de publicaciones y la

actualizacion de acervos documentales y bases de datos en materia de propiedad industrial;

XVIl.- Realizar estudios sobre la situacion de la propiedad industrial en el ambito internacional y

participar en las reuniones o foros internacionales relacionados con esta materia;

XVIII.- Actuar como érgano de consulta en materia de propiedad industrial de las distintas dependencias

y entidades de la administracion publica federal, asi como asesorar a instituciones sociales y privadas;

XIX.- Participar en la formacién de recursos humanos especializados en las diversas disciplinas de la
propiedad industrial, a través de la formulaciéon y ejecucién de programas y cursos de capacitacion,
ensefianza y especializacién de personal profesional, técnico y auxiliar;

XX.- Formular y ejecutar su programa institucional de operacion;

XXI. Participar, en coordinacion con las unidades competentes de la Secretaria de Economia, en las

negociaciones que correspondan al &mbito de sus atribuciones, y

XXII.- Prestar los demas servicios y realizar las actividades necesarias para el debido cumplimiento de

sus facultades conforme a esta Ley y a las demas disposiciones legales aplicables.

Conviene sefalar que los procedimientos seguidos ante el IMPI no son
gratuitos, existe una exhaustiva lista de tarifas que contempla un arancel para

cualquier promocion, solicitud, escrito o peticién posible. Lo anterior ha convertido al
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IMPI en uno de los pocos érganos descentralizados de la administracién publica

federal que han arrojado un superdvit de forma consistente, afio tras afo.

La LPI sefiala varios tipos de procedimientos de declaracion administrativa de

los cuales tendra conocimiento el IMPI, mismos que se sefialan a continuacion;

Articulo 187.- Las solicitudes de declaracion administrativa de nulidad,
caducidad, cancelacion e infraccién administrativa que establece esta Ley, se
sustanciaran y resolveran con arreglo al procedimiento que sefiala este capitulo
y las formalidades que esta Ley prevé, siendo aplicable supletoriamente, en lo
gue no se oponga, el Codigo Federal de Procedimientos Civiles.

Ahora siguiendo el tenor de las acciones que puede ejercer el particular cuando
hayan sido vulnerados sus derechos de propiedad industrial, explicaremos en qué

consisten dichas acciones:

1. Solicitud de declaracion administrativa de caducidad

Esta accion la puede ejercer el particular para que se declare la nulidad de un
registro otorgado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. En este caso la
caducidad aplicara para las patentes, marcas, avisos comerciales modelos de utilidad
y disefios industriales los cuales en los articulos 73, 80, 98,104 y 152 de la Ley de
Propiedad Industrial contemplan las causales de caducidad que tendra cada figura, en
el caso de las patentes, modelos de utilidad y disefios industriales®®, opera la
caducidad cuando la vigencia de su registro haya concluido, por no cubrir el pago de
las tarifas sefialadas por el Instituto para mantener vigente sus derechos y tratdndose

de las licencias obligatorias que sefiala el articulo 70%, el Instituto haya otorgado la

% Articulo 80 de la Ley de Propiedad Industrial

97 Articulo 70 de la Ley de Propiedad Industrial; Tratdndose de invenciones, después de tres afios contados a partir
de la fecha del otorgamiento de la patente, o de cuatro afios de la presentacion de la solicitud, segun lo que

158



primer licencia obligatoria y ha transcurrido el periodo de dos afios®; en el caso de los
signos distintivos, marcas y avisos comerciales las causas para que opere la
caducidad son que no se hayan renovado en los términos que establece la ley o que

no se haya utilizado en un periodo de tres afios consecutivos®.

2. Solicitud de declaracion administrativa de nulidad

Esta accion la puede ejercer el particular para que se declare la nulidad de un
registro otorgado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Tiene el objetivo de invalidar un derecho industrial previamente concedido, ya
sea patente, marca, modelo de utilidad, disefio industrial, aviso comercial o publicacion

de nombre comercial, en su articulo 78, mismo que se cita a continuacion:

Articulo 78 de la LPI. La patente o registro seran nulos en los siguientes casos:

I.- Cuando se hayan otorgado en contravencién a las disposiciones sobre requisitos y
condiciones para el otorgamiento de patentes o registros de modelos de utilidad y disefios industriales.
Para efectos de lo dispuesto en esta fraccidn, se consideran requisitos y condiciones para el

otorgamiento de patentes y registros los establecidos en los articulos 16, 19, 27, 31y 47,

Il.- Cuando se haya otorgado en contravencién a las disposiciones de la ley vigente en el

momento en que se otorg6 la patente o el registro.

ocurra mas tarde, cualquier persona podra solicitar al Instituto la concesidon de una licencia obligatoria para
explotarla, cuando la explotacién no se haya realizado, salvo que existan causas debidamente justificadas.

%8 Articulo 73 de |a Ley de Propiedad Industrial. - Transcurrido el término de dos afios contado a partir de |a fecha
de concesién de la primera licencia obligatoria, el Instituto podra declarar administrativamente la caducidad de
la patente, si la concesién de la licencia obligatoria no hubiese corregido la falta de explotacion de la misma, o si
el titular de la patente no comprueba su explotacion o la existencia de una causa justificada a juicio del Instituto.
El pago de las regalias derivado de una licencia obligatoria concluira cuando caduque o se anule la patente, o por
cualquier otra causa prevista en esta ley.

9 Articulo 152.- El registro caducara en los siguientes casos:

I.- Cuando no se renueve en los términos de esta Ley, y

Il.- Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres afios consecutivos inmediatos anteriores a la
solicitud de declaracién administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto, y
.- Cuando no se realice la declaratoria de uso real y efectivo en términos del articulo 128 de esta Ley.
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La accion de nulidad basada en esta fraccion no podra fundarse en la impugnacién a la

representacion legal del solicitante de la patente o del registro.

[Il.- Cuando durante el tramite se hubiere incurrido en abandono de la solicitud, y

IV.- Cuando el otorgamiento se encontrare viciado por error o inadvertencia graves, o se hubiese

concedido a quien no tenia derecho para obtenerla.

La accion de nulidad prevista en las fracciones | y Il anteriores, podra ejercitarse en cualquier
tiempo; la que deriva de los supuestos previstos en las fracciones lll y IV anteriores, podra ejercitarse
dentro del plazo de cinco afios contado a partir de la fecha en que surta efectos la publicacion de la

patente o del registro en la Gaceta.

Cuando la nulidad s6lo afecte a una o a algunas reivindicaciones, o a una parte de una
reivindicacion, la nulidad se declarara solamente respecto de la reivindicacion o reivindicaciones
afectadas, o la parte de las reivindicaciones afectadas. La nulidad podra declararse en la forma de una

limitacion o precision de la reivindicacion correspondiente.

Ahora, existe un punto interesante, el cual, es que no se podra ejercer esta
accion en contra de la representacion legal del solicitante cuando se ha otorgado la
patente o el caso de que se haya otorgado una patente en contra de los articulos 16,
19, 27,31y 47. Lo que se deduce que el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial no
lleva un estricto control de las solicitudes que llegan a sus oficinas o0 existe casos en

los que el estudio de la patente no sea realizado con el debido analisis.

3. Solicitud de declaracién administrativa de cancelacion

Esta accion puede ser ejercitada por un particular para declarar la caducidad de
un registro de marca cuando el titular del registro ha provocado o tolerado que se

transformen una denominacién genérica y, por tanto, haya perdido su distintividad.

Ahora la cancelacién permite dejar sin efectos un derecho, y en este caso, un

derecho de propiedad industrial ya sea porque esta es solicitada por su titular. Un punto
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para sefalar es que no existe un mecanismo previsto en la Ley de Propiedad Industrial
gue sefale el procedimiento para cancelar por el mismo titular, no obstante, establece
en su articulo 65'% la cancelacion de registro de licencias en patentes y en los articulos
138101, 153192 y 154103 establecen la cancelacion de licencias de marcas y la

cancelacion de signos distintivos.

4. Solicitud de declaracion administrativa de infracciébn de propiedad

industrial

Es la accién por la cual se solicita que se sancione a quien esté realizando actos
de competencia desleal o esta utilizando y/o explotando un derecho concedido por el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Dicha infraccion vulnera los derechos de propiedad industrial del titular, que
observa como su patente, marca, signos distintivos, avisos comerciales y nombres
comerciales son utilizados por terceras personas a su favor y que tienen como

consecuencia un detrimento en sus derechos como en su patrimonio, por lo que en el

100 Articulo 65 de la Ley de Propiedad Industrial. - La cancelacién de la inscripcidn de una licencia procederd en
cualquiera de los siguientes casos:

I.- Cuando la soliciten conjuntamente el titular de la patente o registro y la persona a la que se le haya concedido
la licencia;

II.- Por nulidad o caducidad de la patente o registro;

I1l.- (Se deroga).

IV.- Por orden judicial.

101 Articulo 138 de la Ley de Propiedad Industrial. - La cancelacion de la inscripcion de una licencia procedera en
los siguientes casos:

.- Cuando la soliciten conjuntamente el titular de la marcay el usuario a quien se la haya concedido la licencia;
II.- Por nulidad, caducidad o cancelacion del registro de marca, o cuando se trate de marcas en tramite y no se
obtenga el registro de las mismas, y

Il.- Por orden judicial.

102 Articulo 153 de la Ley de Propiedad Industrial. - Procederd la cancelacién del registro de una marca, si su titular
ha provocado o tolerado que se transforme en una denominacién genérica que corresponda a uno o varios de
los productos o servicios para los cuales se registré, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso
generalizado por el publico, la marca haya perdido su caracter distintivo, como medio de distinguir el producto o
servicio a que se aplique.

103 Articulo 154 de la Ley de Propiedad Industrial.- El titular de una marca registrada podra solicitar por escrito,
en cualquier tiempo, la cancelacién de su registro. El Instituto podra requerir la ratificacion de la firma de la
solicitud, en los casos que establezca el reglamento de esta Ley.
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articulo 213 nos menciona cuales son las conductas que se deberan seguir al
interponer dicha accién ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial las cuales

citaremos:

Articulo 213.- Son infracciones administrativas:

I.- Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que

impliguen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta Ley regula;

Il.- Hacer aparecer como productos patentados aquéllos que no lo estén. Si la patente ha caducado o
fue declarada nula, se incurrird en la infraccion después de un afio de la fecha de caducidad o, en su
caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaracion de nulidad;

.- Poner a la venta o en circulacién productos u ofrecer servicios, indicando que estan protegidos por
una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o
cancelado, se incurrira en infraccion después de un afio de la fecha de caducidad o en su caso, de la

fecha en que haya quedado firme la declaracion correspondiente;

IV.- Usar una marca parecida en grado de confusién a otra registrada, para amparar los mismos o
similares productos o servicios que los protegidos por la registrada;

V.- Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusién
como elemento de un nombre comercial o de una denominacién o razon social, 0 viceversa, siempre
gue dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que

operen con los productos o servicios protegidos por la marca;

VI.- Usar, dentro de la zona geogréfica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la Republica, en
el caso previsto por el articulo 105 de esta Ley, un nombre comercial idéntico o semejante en grado de
confusion, con otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial,

comercial o de servicios del mismo o similar giro;

VII.- Usar como marcas las denominaciones, signos, simbolos, siglas o emblemas a que se refiere el
articulo 40. y las fracciones VI, VIII, IX, XII, X, XIV, XV, XVI, XVIl y XX del articulo 90 de esta Ley;

VIIl.- Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusiébn como nombre
comercial, denominacién o razén social o como partes de éstos, de una persona fisica o moral cuya

actividad sea la produccion, importacion o comercializacion de bienes o servicios iguales o similares a
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los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del
registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello;

IX.- Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al

publico a confusion, error o engafio, por hacer creer o suponer infundadamente:

a).- La existencia de una relacion o asociacion entre un establecimiento y el de un tercero;

b).- Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorizacion de un tercero;

c).- Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorizacion, licencias o especificaciones de

un tercero;

d) Que el producto de que se trate proviene de un territorio, region o localidad distinta al verdadero

lugar de origen, de modo que induzca al publico a error en cuanto al origen geografico del producto;

X.- Intentar o lograr el proposito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o
comercial o el establecimiento de otro. No estard comprendida en esta disposicion, la comparacién de
productos o servicios que ampare la marca con el propdsito de informar al publico, siempre que dicha
comparacion no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley Federal de Proteccion al

Consumidor;

XI.- Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o
disefio industrial, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;

XIl.- Ofrecer en venta o poner en circulacién productos amparados por una patente o por un registro de
modelo de utilidad o disefio industrial, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin
consentimiento del titular de la patente o registro o sin la licencia respectiva;

XIII.- Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva;
XIV.- Ofrecer en venta o poner en circulacién productos que sean resultado de la utilizacién de procesos
patentados, a sabiendas que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de quien

tuviera una licencia de explotacion;

XV.- Reproducir o imitar disefios industriales protegidos por un registro, sin el consentimiento de su

titular o sin la licencia respectiva;
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XVI.- Usar un aviso comercial registrado o uno semejante en grado de confusion, sin el consentimiento
de su titular o sin la licencia respectiva para anunciar bienes, servicios o0 establecimientos iguales o

similares a los que se aplique el aviso;

XVII.- Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusion, sin el consentimiento de su
titular o sin la licencia respectiva, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios

del mismo o similar giro;

XVIII.- Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en

productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique;

XIX.- Ofrecer en venta o poner en circulacion productos iguales o similares a los que se aplica una

marca registrada, a sabiendas de que se us6 ésta en los mismos sin consentimiento de su titular;

XX.- Ofrecer en venta o poner en circulacion productos a los que se aplica una marca registrada que
hayan sido alterados;

XXI.- Ofrecer en venta o poner en circulacion productos a los que se aplica una marca registrada,

después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta;

XXIl.- Usar sin la autorizacion de uso correspondiente una denominacién de origen o indicacién
geografica protegida;

XXIIl.- Reproducir un esquema de trazado protegido, sin la autorizacién del titular del registro, en su
totalidad o cualquier parte que se considere original por si sola, por incorporacién en un circuito

integrado o en otra forma;

XXIV. Importar, vender o distribuir en contravencién a lo previsto en esta Ley, sin la autorizacién del

titular del registro, en cualquier forma para fines comerciales:

a) Un esquema de trazado protegido;

b) Un circuito integrado en el que esté incorporado un esquema de trazado protegido, o

¢) Un bien que incorpore un circuito integrado que a su vez incorpore un esquema de trazado protegido

reproducido ilicitamente;

XXV. No proporcionar al franquiciatario la informacion, a que se refiere el articulo 142 de esta Ley,

siempre y cuando haya transcurrido el plazo para ello y haya sido requerida;
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XXVI.- Usar la combinacion de signos distintivos, elementos operativos y de imagen, que permitan
identificar productos o servicios iguales o similares en grado de confusién a otros protegidos por esta
Ley y que por su uso causen o induzcan al publico a confusion, error o engafio, por hacer creer o
suponer la existencia de una relacion entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no
autorizado. El uso de tales elementos operativos y de imagen en la forma indicada constituye

competencia desleal en los términos de la fraccion | de este mismo articulo;

XXVII. Cuando el titular de una patente o su licenciatario, usuario o distribuidor, inicie procedimientos
de infraccién en contra de uno o mas terceros, una vez que el Instituto haya determinado, en un
procedimiento administrativo anterior que haya causado ejecutoria, la inexistencia de la misma

infraccion;

XXVIII. Impedir el acceso al personal comisionado para practicar visitas de inspeccién, en términos de

lo establecido en el articulo 206 de esta Ley;

XXIX.- No proporcionar, sin causa justificada, informes y datos al Instituto cuando los requiera en

ejercicio de la atribucion prevista en la fraccion | del articulo 203;

XXX.- Usar una denominacion o indicacion idéntica o semejante en grado de confusion a una
denominacién de origen o indicaciébn geografica nacional protegida o extranjera reconocida por el
Instituto, para amparar los mismos o similares productos. Queda incluido en este supuesto, el uso de la

denominacion o indicacion en servicios;

XXXI.- Usar la traduccidon o transliteracion de una denominacién de origen o indicacion geogréfica
nacional protegida o extranjera reconocida por el Instituto, para amparar los mismos o similares

productos. Queda incluido en este supuesto, el uso de la denominacién o indicacién en servicios;

XXXII.- Producir, almacenar, transportar, distribuir o vender productos idénticos o semejantes a los que
se encuentren protegidos por una denominacion de origen o indicacién geografica nacional protegida o
extranjera reconocida por el Instituto, utilizando cualquier tipo de indicacibn o elemento que cree

"non "non [NTH

confusion en el consumidor sobre su origen o calidad, tales como "género”, "tipo", "manera”, "imitacion’,

LTS

“producido en”, “con fabricacion en” u otras similares, y

XXXIII.- Las demas violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan delitos.
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Mencionadas estas infracciones administrativas, Unicamente se hace mencién
de las infracciones que pueden ser aplicadas a las patentes, marcas, nombres
comerciales, competencia desleal, esquemas de trazado, circuitos integrados,
denominaciones de origen, pero no existe infraccion que haga referencia a los secretos
industriales, o alguna solicitud de declaracién administrativa que sea operante para la
resolucion de controversias en secretos industriales o al menos que exista un

procedimiento judicial eficaz para dar certeza a los problemas que surjan.

Sim embargo, el propio Instituto no estaria capacitado para la resolucion de
estos conflictos, ya que no puede ser solicitada una fase de Arbitraje o mediacion, ya
gue este tipo de juicios tienen un grado de dificultad y aplicacion de medidas y
resguardo de informacidén que resulte ser estricta, ademas que no tiene facultades

judiciales que den mayor fuerza juridica a la hora de emitir su resolucion.

4.3.2 Sala Especializada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en

Materia de Propiedad Intelectual.

Es importante destacar la creacion de la sala especializada en propiedad
intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (anteriormente Tribunal
Federal de Justicia Fiscal Y Administrativa) el 24 de marzo de 2008 se publicé en el
diario oficial de la federacion el acuerdo G/17/2008, emitido por el TFJA, mediante el
cual se crea la Sala Regional con Jurisdiccion y Competencia en todo el Territorio
Nacional, Debido a la naturaleza especializada de esta sala, conocera Unicamente de
todo aquello que concierne a la propiedad intelectual y su sede estara en el Distrito
Federal (hoy Ciudad de México).

TRANSITORIOS

PRIMERO. - ...
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SEGUNDO. - La Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual que se crea mediante el presente
Acuerdo, entrara en funciones el lunes 5 de enero de 2009.

Para tal efecto, el Tribunal adscribird a tres Magistrados de Sala Regional a la Sala Especializada, que
seran seleccionados atendiendo a su especializacion y actualizacion en la aplicacion de la materia de
su competencia y, en su lugar, adscribira a Magistrados Supernumerarios de Sala Regional o0 a
Magistrados de Sala Regional, segln corresponda, de acuerdo a las necesidades del servicio, quienes
ejerceran sus funciones hasta en tanto se realicen nuevos nombramientos de Magistrados de Sala

Regional.

TERCERO. - Los juicios en materia de Propiedad Intelectual existentes en las Salas Regionales,

guedaran sujetos a lo siguiente:

I. Las Salas Regionales que tengan radicados juicios en los que al 30 de noviembre de 2008 haya
concluido la substanciacion conforme a lo establecido en el articulo 47 de la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo, sea que se haya concedido o no término para formular

alegatos, deberan emitir la sentencia que corresponda.

Il. Las Salas Regionales que tengan radicados juicios en los que al 30 de noviembre de 2008 no
hubiese concluido la substanciacién conforme a lo establecido en la fraccion | que antecede, los
remitirdn a la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual, previa notificacion del cambio de
radicacién a las partes. Dicha notificacion se hara mediante Acuerdo General de la Junta de Gobierno
y Administracién que sera publicado en el Diario Oficial de la Federacion, el cual ademas se fijara en

los estrados de la respectiva Sala.

IV. Una vez que entre en funciones la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual, las nuevas
demandas que sean de su competencia se deberan presentar en la sede de la misma, a través de su
Oficialia de Partes o por correo certificado en términos del articulo 13 de la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo. En caso de que se presenten en otra Sala Regional, ésta

las debera remitir a la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual.

Para los efectos sefalados en la fraccion | de este Articulo, el Presidente del Tribunal informaré a las
Salas Regionales el nimero total de expedientes que se encuentren en los supuestos descritos, a fin
de que dicten la sentencia correspondiente. La Junta de Gobierno y Administraciéon del Tribunal dara

seguimiento al cumplimiento por parte de las Salas Regionales al presente Acuerdo.

167



CUARTO Y QUINTO. —(...)

Mediante el acuerdo numero G/17/2008, de fecha 5 de marzo de 2008, el Pleno
de la Sala Superior de este Organo Jurisdiccional, a propuesta de su Presidente,
adiciono el articulo 24 bis al Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal
y Administrativa, creando la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual con
competencia en todo el territorio nacional y sede en la Ciudad de México, para tramitar
y resolver los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas a que se
refiere el articulo 14, fracciones XI Y XlI de la Ley, dictadas con fundamento en la ley
de Propiedad Intelectual, Ley Federal del Derecho de Autor, en la Ley de Variedades
Vegetales, asi como en los deméas ordenamientos que regulan la materia de Propiedad
Intelectual.

Ahora la denominacion del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
cambio el 18 de julio de 2016 a Tribunal Federal de Justicia Administrativa, abrogando
la ley organica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) y
creando la nueva ley organica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA),
cabe sefialar que hasta la fecha no existe un reglamento interno del nuevo Tribunal,
por lo que aun esta vigente el reglamento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y

Administrativa y es utilizado por el nuevo Tribunal.

La Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual conocera de la
impugnacion de resoluciones relativas a todos los procedimientos administrativos, no
solo infraccion, sino también nulidad, caducidad, cancelacion o cualquier otro acto del
IMPI o del INDAUTOR.

Lamentablemente este Tribunal no sera competente en materia de secretos
comerciales, debido a que la funcion de este Tribunal es resolver en segunda instancia
las resoluciones administrativas que emita el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, ya explicada su competencia en el punto anterior, por las solicitudes de

declaracion administrativa, multas que imponga el propio Instituto, recursos de revision
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gue haya emitido el Instituto en los cuales haya resuelto no otorgar el registro de una
patente, marca, aviso comercial, nombre comercial o circuito integrado, mas no podra
tener competencia para resolver las controversias que se susciten por la violacion de
secretos industriales, y por tanto el articulo 227 de la Ley de Propiedad Industrial no
ofrece certeza juridica de la autoridad que conocera de estas controversias.

4.3.3 Juzgados de Distrito en materia Administrativay Tribunales Colegiados de
Circuito en Materia Administrativa.

Siguiendo con el analisis del articulo 227 de la Ley de Propiedad Industrial sobre
las autoridades competentes que sefiala la ley en mencién, tenemos como ultima
instancia a los Juzgados de Distrito en materia administrativa, los cuales en el articulo
52 de laley Orgéanica del Poder Judicial de la Federacion, en la fraccion primera sefala

lo siguiente:

Articulo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conoceran:

I De las controversias que se susciten con motivo de la aplicacién de las leyes
federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto

de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas.

Sefialado este punto, resulta conveniente mencionar que el Consejo de la Judicatura
Federal a través de su comunicado namero 15 de fecha 09 de agosto de 2013 creo
dos Juzgados de distrito en materia administrativa especializados en Competencia
Econdmica, Radiofusion y Telecomunicaciones y dos Tribunales Colegiados en
materia administrativa especializados en Competencia Econdmica, Radiofusion y
Telecomunicaciones. Mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la
Federacion, el 11 de junio de 2013, derivado de las reformas hechas a los articulos 6,
7,27,28,73,78,94 y 105 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos

en materia de telecomunicaciones.
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De tal manera que en el articulo transitorio Décimo Segundo de dicho decreto se
determiné que el Consejo de la Judicatura Federal debera establecer tribunales
colegiados de circuito y juzgados de distrito especializados en materia de competencia
econdmica, radiodifusion y telecomunicaciones, en un plazo no mayor a 60 dias
naturales contados a partir de la entrada en vigor de la reforma que vencia el 10 de

agosto de ese mismo afio.

Ahora, existe una tesis aislada, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en materia
administrativa especializados en Competencia Econdémica, Radiofusion vy
Telecomunicaciones sobre los secretos comerciales, pero no hace referencia a la
utilizacion de estos, sino que Unicamente se refiere a la secrecia que debera guardar
la Comision Federal de Competencia Economica al momento de llevar a cabo sus
facultades de investigacion sobre conductas monopolicas o de concentracion,
sefaladas en el articulo 31 y 31 bis de la Ley Federal de Competencia Economica
abrogada.

Epoca: Décima Epoca

Registro: 2011726

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federacion
Libro 30, Mayo de 2016, Tomo IV Materia(s): Comun
Tesis: 1.10.A.E.53 K (10a.)

Pagina: 2802

INFORMACION CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME
JUSTIFICADO. ESA CATEGORIA INCLUYE AQUELLA DISTINTA DE LOS SECRETOS
COMERCIALES, CUYA REVELACION PERJUDICARIA SIGNIFICATIVAMENTE A UNA
PERSONA O EMPRESA.

La fraccion Il del articulo 31 bis de la Ley Federal de Competencia Econdmica abrogada
dispone que tendra el caracter de confidencial aquella informacion que, de hacerse del
conocimiento de los demas agentes econdémicos con interés juridico en los procedimientos
sustanciados por el 6érgano regulador en la materia, pueda causar un dafio o perjuicio en su
posicién competitiva a quien la haya proporcionado, contenga datos personales cuya difusion
requiera su consentimiento, pueda poner en riesgo su seguridad o cuando por disposicion
legal se prohiba su divulgacion. Por tanto, debe incluirse en la categoria de informacion
confidencial, aquella exhibida con el informe justificado en el juicio de amparo, distinta de los
secretos comerciales, pero que su revelaciéon perjudicaria significativamente a una persona o
empresa, en funcién de las circunstancias especificas de cada caso, como sucederia con la
informacion proporcionada por terceras partes sobre empresas que permitan a éstas ejercer
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presiones de caracter economico, el riesgo de medidas de represalia comercial sobre sus
competidores o sobre sus socios comerciales, clientes o proveedores, 0 que sirva a las partes
para identificar a los denunciantes o a otros terceros cuando éstos deseen, justificadamente,
permanecer en el anonimato.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONOMICA, RADIODIFUSION Y
TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MEXICO Y
JURISDICCION EN TODA LA REPUBLICA.

Queja 129/2015. Ambiderm, S.A. de C.V. 28 de enero de 2016. Unanimidad de votos. Ponente:
Jean Claude Tron Petit. Secretario: Marco Antonio Pérez Meza.

Esta tesis se publico el viernes 27 de mayo de 2016 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial
de la Federacion.

Ahora, esta tesis asilada del Primer Tribunal de Circuito en materia
administrativa especializado en Competencia Economica, Radiofusion vy
Telecomunicaciones, analiza el hecho sobre la investigacion que hara la Comision
Federal de Competencia EconOmica al ejercer sus facultades de investigacién cuando
las realice al momento se solicitar libros, documentos, papeles, archivos e informacion
generada por medios electronicos, opticos o de cualquier otra tecnologia, conforme al
articulo 24 de la Ley Federal de Competencia Econdmica abrogada en sus fracciones
| Y Il , por alguna denuncia presentada ante esta comision o de oficio en caso de
encontrar practicas monopdlicas, de concentracion o estancos. Por lo que su actuar
gueda sobre la proteccion de los documentos que llegara a solicitar a la empresa que
esta siendo investigada y que dicha informacion contenga secretos comerciales, que
otorguen una ventaja econOmica sobre sus demas competidores, mas no en la
utilizacion de estos o la manera en que fueron obtenidos, sino Unicamente como una

investigacion sobre conductas antimonopdlicas.

Por lo que el Poder Judicial de la Federacién no sera competente para la
resolucién de controversias que se susciten en materia de secretos industriales al
carecer de un juzgado especializado en Propiedad Industrial que resuelva estas
controversias, y la falta de un Tribunal Colegiado especializado en Propiedad
Industrial, para resolver los recursos de revision y queja, ademas del juicio de amparo
en contra de sentencias emitidas por el mismo Juzgado de distrito en materia

administrativa especializado en Propiedad Industrial.
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Dada esta situacién, es considerable proponer la creacién de un
juzgado de Distrito en materia mercantil especializado en propiedad industrial, debido
a que la utilizacién de cualquiera de las figuras que integran la Propiedad industrial
fomentan el comercio, la contratacion de servicios y el consumo de productos, y el
secreto industrial y comercial forma parte de ellos, por ende debe crearse este juzgado
para que conozca sobre las controversias que se susciten en esta materia, Asimismo,
crear un Tribunal Colegiado en materia mercantil especializado en Propiedad Industrial
gue conozca del recurso de revision sobre la resolucién judicial que emita el juzgado
de distrito, del recurso de queja y por supuesto que conozca del juicio de amparo

directo en esta materia.
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CONCLUSIONES

PRIMERA.- La figura del secreto comercial, tuvo sus inicios a partir de la figura de la
patente, debido a que no se deseaba utilizar la proteccion que ofrecia la misma para
la proteccién de las invenciones o que no se consideraban patentables, ademas del
corto periodo que se otorga, teniendo el inventor utilizar esta figura.

SEGUNDA .- El secreto industrial fue una creacion de la revolucion Industrial, ya que
permitia obtener una gran ventaja competitiva sobre las nacientes empresas, iniciando
un periodo de crecié normativa a fin de proteger esta figura, ademéas de encaminarse

a la figura del monopolio que no permitiria la libre concurrencia de otros empresarios.

TERCERA.- El secreto industrial/comercial en otros paises tiene las mismas
caracteristicas legislativas, pero en lo que se diferencia es en la forma de resolver las

controversias que se susciten sobre esta figura.

CUARTA. .- El secreto comercial ha sido utilizado de manera un tanto impositiva por los
Estados Unidos de América como herramienta para la firma de tratados
internacionales o la creacion de acuerdos bilaterales en materia de comercio o
propiedad intelectual, teniendo como resultado la nueva definicion de secretos
comerciales, que ya para el siguiente afio, se analizara el cambio a secretos
empresariales, unificando el secreto industrial y el secreto comercial en una nueva

figura.

QUINTA.- La decision que tomo México de tener un acuerdo comercial con los Estados
Unidos de América y Canada, impulso cambios importantes en materia de propiedad
Intelectual mayormente en la propiedad industrial, pero la figura de los secretos
industriales y comerciales fueron puestos a un lado por el legislador mexicano, dejando

atras su observancia o el establecer autoridades judiciales y administrativas que
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conocieran sobre procedimientos o sanciones sobre conductas que vulneraran este

derecho.

SEXTA.- La Organizacién Mundial de Propiedad Intelectual, al ser un organismo
ejecutor de los tratados internacionales, acuerdos sobre derechos de propiedad
industrial, derechos de autor, no establece alguna definicion especial sobre los
secretos industriales o comerciales que ayuden a entender esta figura, ademas que
no propone un mecanismo de solucion de controversias, dejando opcion a los paises
el desarrollo de estos, los cuales no siempre son eficaces 0 no se tiene la suficiente

experiencia como el caso de nuestro pais.

SEPTIMA.- En el caso de la Union Europea, iniciaron un cambio importante a lo que
se refiere el secreto comercial, pero no brinda una definicion de lo que podria
entenderse como secreto comercial, sin embargo establece la forma en la que podra
ser obtenido y como debe constituirse en su Directiva 2016/943, que fue creada con la
intencién de crear una definicion Unica para todos sus paises miembros, ya que
deberan adoptarla con el fin de unificar un sistema juridico actual sobre los conflictos
y medidas que se deberan aplicar en cuestiones de competencia desleal, por lo que
nuestro pais debe analizar esta Directiva y tener un marco de referencia sobre los

nuevos cambios que ha sufrido esta figura juridica.

OCTAVA.- En nuestro pais, la figura del secreto comercial ha sido incluida en el
secreto comercial, el cual no debe ser asi, por los analisis hechos sobre otras
legislaciones internacionales y su distincion sobre lo que s entendia como el secreto

industrial, por lo que debe ser separada.

NOVENA.- En la Ley de Propiedad Industrial, esta figura es neutra, ya que en el Titulo
Tercero, en sus articulos 82 a 86 bis, establece lo que se considera secreto comercial
y las formas de proteccion que deberéa tener el propietario de dicho secreto, pero no

sefiala que autoridad sera competente sobre alguna controversia de este punto.
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DECIMA.- Ahora, la figura del secreto comercial ha tenido cambios importantes a partir
de la creacidn de nuevas tecnologias, como las nuevas formas de estudio de mercados
potenciales, o la contratacion de empresas dedicadas a la creacion de publicidad,
teniendo estas circunstancias muy en cuenta para terceros que desean saber la forma
de creacion o el implemento de mecanismos que sean vulnerables para la obtencion
de la informacién secreta, por lo que constantemente son cambiados los mecanismos

de proteccion.

DECIMA PRIMERA.- Otro de los factores donde el secreto comercial tiene problemas
es el internet, ya que ha sufrido cambios abismales en su aplicacion, desde la creacion
de dispositivos moéviles que se conectan al mismo, o la constante mejora de
ordenadores son blancos faciles para los grupos especializados en la obtencion de
informacion confidencial de manera ilicita, que contenga secretos comerciales o la
implementacion de mensajes a traves del correo electronico que contenga algun tipo
de programador que infecte el equipo y disminuya su nivel de seguridad, lo cual es de
considerar para que nuestro pais comience a implementar medidas o andlisis de

delitos por ciberespionaje mas estables y actualizadas.

DECIMA SEGUNDA.- El secreto comercial o Industrial carece de autoridades
administrativas y judiciales especializadas que conozcan de los mismos, establezcan
métodos para la solucién de controversias 0 que se establezcan conforme a los
tratados y acuerdos internacionales que den al ciudadano certeza juridica sobre qué

medios legales puede ejercer para la defensa de sus derechos.

DECIMA TERCERA.- Un punto que complica el estudio de esta figura en nuestro pais,
es el hecho de que los inventores o empresarios determinen si es conveniente patentar
la invencién o utilizarla bajo la figura del secreto industrial o comercial, dado que esta
Gltima figura no es conocida y explotada por los mismos, ya que optan por otros medios

como el disefio industrial, modelo de utilidad, etcétera.
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DECIMA CUARTA .- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial Ginicamente sera
competente para el registro de solicitudes de patentes, marcas, avisos comerciales,
nombres comerciales, modelos de utilidad, de las infracciones que se llegaran a utilizar
por parte de terceros y de las solicitudes de declaracion administrativa que se debera
utilizar para cada infraccion cometida, mas no podra conocer de secretos industriales

y comerciales por no otorgar ningun registro.

DECIMA QUINTA.- El Tribunal Federal de Justicia Administrativa sera competente
sobre las resoluciones que emita el Instituto sobre las solicitudes de declaraciéon
administrativa, de resoluciones administrativas que emita el Instituto al no otorgar el
registro de patentes, marcas, nombres comerciales o multas que imponga el mismo,
pero no serd competente sobre conflictos relacionados con secretos industriales y

comerciales.

DECIMA SEXTA.- El Poder Judicial de la Federacién no contempla algin 6rgano
jurisdiccional que resuelva controversias sobre secretos comerciales, ni mucho menos
gue conozca de amparo sobre esta materia, dejando al sistema juridico mexicano
imposibilitado conforme a los tratados internacionales de los cuales es parte el crear

un organismo que resuelva estas controversias.

DECIMA SEPTIMA .- El modelo que debe seguir nuestro pais para actualizar la figura
del secreto comercial es el de la Directiva 2016/943 de la Unién Europea, ya que
establece un mecanismo de resolucién de controversias, la aplicacion de medidas
provisionales que permitan realizar un correcto andlisis y determinacion de la
existencia de un secreto comercial o que no contenga los requerimientos para
considerarse como tal, asi como la aplicacién de indemnizaciones que debera cubrir

el infractor en caso de ser condenado.

DECIMA OCTAVA.- Una figura que deben considerar nuestros legisladores es el
whistleblowing, ya que seria una parte fundamental para la competitividad y seguridad

de los productos o servicios que son brindados, dando un esquema de competencia
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justo y equitativo, donde la transparencia de los actos o procesos sean los correctos y

permita el mejoramiento de los mismos.

177



FUENTES DE INFORMACION

FUENTES BIBLIOGRAFICAS

AYLLON GONZALEZ, Maria Estela; Garcia Fernandez Dora, TEMAS SELECTOS DE
DERECHO CORPORATIVO, Ed. Porrta, México 2003.

BECERRA RAMIREZ, Manuel, ESTUDIOS DE DERECHO INTELECTUAL EN
HOMENAJE AL PROFESOR DAVID RANGEL MEDINA, UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE MEXICO, México, 1998.

CARBALLAR, José A, INTERNET, EL MUNDO EN SUS MANOS, ed. Adisson Wesley
Iberoamericana S.A, México, 1994.

DEL RIO PORTILLA, Jesus Antonio, EL ARTE DE PATENTAR, MANUAL PARA
CIENTIFICOS E INGENIEROS, ed. REVERTE, México, 2012.

DELGADO PORRAS, Antonio, PROPIEDAD INTELECTUAL, Ed. Civitas Biblioteca de
legislacion, Vigésima quinta edicion, Espafia, 2012.

GARCIA PENA, José Heriberto, RABASA GAMBOA, Emilio, PROBLEMAS
ACTUALES DEL DERECHO EMPRESARIAL MEXICANO, ed. Porraa, México, 2005.

MAGANA RUFINO, José Manuel, DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN
MEXICO, Ed. PorrGia. México, 2014.

MOLINA SALGADO, Jesus Antonio, BREVIARIOS JURIDICOS, DELITOS Y OTROS
ILICITOS INFORMATICOS EN EL DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, ed.
Porrtia, México, 2003,

OCTAVIO MITELMAN, Carlos, CUESTIONES DE DERECHO INDUSTRIAL, ed. AD
HOC, Buenos Aires, 1999.

PEREZ MIRANDA, Rafael J., DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y
DERECHO DE LA COMPETENCIA, Ed. Porrua, México, 2002.

R. ZUCCHERINO, Daniel; O. MITELMAN, Carlos, DERECHO DE PATENTES
AISLAMIENTO O ARMONIZACION, Ed. AD HOC, Buenos Aires, 1994, pp. 44-48.

178



SOL MONTANOLA, Mario A, LA PROTECCION DE LAS IDEAS, Ed. Tecnos, Espafia,
1997.

VILLANUEVA Ernesto; DIAZ Vanessa, DERECHO DE LAS NUEVAS
TECNOLOGIAS, Ed. Oxford, México, 2015

ZAMUDIO Teodora, PROTECCION JURIDICA DE LAS INNOVACIONES, Ed. AD-
HOC, Buenos Aires, 2001.

CIBERGRAFIA

http://www.inacipe.gob.mx/stories/publicaciones/mas_colecciones/clasicos/Cin
co%20ordenamientos.pdf
Instituto Nacional de Ciencias Penales, 15 de marzo de 2018 09:30 am

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3583/4.pdf

Instituto de Investigaciones Juridicas de la Universidad Autonoma de México, 15
de marzo de 2018 12:45

https://www.azc.uam.mx/publicaciones/alegatos/pdfs/20/22-11.pdf

Universidad Auténoma Metropolitana campus Azcapotzalco, 16 de marzo de
2018 10:30

http://www.wipo.int/sme/es/documents/ip_advertising.htm

Organizacion Mundial de Propiedad Intelectual, 16 de marzo de 2018 14:35
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_ 895 2016.pdf
Organizacion Mundial de Propiedad Intelectual, 17 de marzo de 2018 08:40
http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2005/02/article_0005.html

Organizacion Mundial de Propiedad Intelectual, revista de propiedad intelectual,
Marzo de 2005, numero 2, 17 de marzo de 2018 12:00

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf
179


http://www.inacipe.gob.mx/stories/publicaciones/mas_colecciones/clasicos/Cinco%20ordenamientos.pdf
http://www.inacipe.gob.mx/stories/publicaciones/mas_colecciones/clasicos/Cinco%20ordenamientos.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3583/4.pdf
https://www.azc.uam.mx/publicaciones/alegatos/pdfs/20/22-11.pdf
http://www.wipo.int/sme/es/documents/ip_advertising.htm
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_895_2016.pdf
http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2005/02/article_0005.html
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf

Organizacion Mundial de Propiedad Intelectual, 17 de marzo de 2018
http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2013/03/article_0001.html

Organizacion Mundial de Propiedad Intelectual, revista de la Organizacion
Mundial de Propiedad Intelectual, junio de 2013, niumero 3, 20 de marzo de 2018,
13:10

http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/trade_secrets/patent_trade.htm
Organizacion Mundial de Propiedad Intelectual, 20 de marzo de 2018, 09:35
http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/trade_secrets/trade_secrets.htm
Organizacion Mundial de Propiedad Intelectual, 21 de marzo de 2018 12:22
http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/trade_secrets/protection.htm
Organizacion Mundial de Propiedad Intelectual, 21 de marzo de 2018 17:35
http://www.wipo.int/sme/es/documents/trade_secrets_employee_loyalty.html
Organizacion Mundial de Propiedad Intelectual, 22 de marzo de 2018 08:30
http://www.wipo.int/sme/es/documents/employees_confidentiality.htm
Organizacion Mundial de Propiedad Intelectual, 23 de marzo de 2018 11:52
http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2016/01/article_0006.html

Organizacion Mundial de Propiedad Intelectual, revista de la Organizacion

Mundial de Propiedad intelectual, febrero de 2016, niumero uno, 24 de marzo de
2018 12:20

http://www.wipo.int/sme/es/documents/disclosing_inf.htm

Organizacion Mundial de Propiedad Intelectual, 25 de marzo de 2018 13:20

180


http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2013/03/article_0001.html
http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/trade_secrets/patent_trade.htm
http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/trade_secrets/trade_secrets.htm
http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/trade_secrets/protection.htm
http://www.wipo.int/sme/es/documents/trade_secrets_employee_loyalty.html
http://www.wipo.int/sme/es/documents/employees_confidentiality.htm
http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2016/01/article_0006.html
http://www.wipo.int/sme/es/documents/disclosing_inf.htm

FUENTES LEGISLATIVAS:

CODIGO CIVIL FEDERAL

DOF: 26 de mayo de 1928 Ultima Reforma DOF 09 de marzo de 2018
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES FEDERAL

DOF: 24 de febrero de 1943 Ultima Reforma DOF 09 de abril de 2012
CODIGO DE COMERCIO

DOF: 07 de octubre de 1889 Ultima Reforma DOF 28 de marzo de 2018
CODIGO PENAL FEDERAL

DOF: 14 de agosto de 1931 Ultima Reforma DOF 09 de marzo de 2016
CODIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

DOF: 05 de marzo de 2014 Ultima Reforma DOF 17 de junio de 2016
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

DOF: 05 de febrero de 1917 Ultima Reforma DOF 15 de septiembre de 2017
LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR

DOF: 24 de diciembre de 1998 Ultima Reforma DOF 13de enero de 2016
LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

DOF: 27 de junio de 1991 Ultima Reforma DOF 13 de marzo de 2018
LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA

DOF:23 de mayo de 2014 Ultima Reforma DOF 27 de enero de 2017
LEY FEDERAL DE TRABAJO

DOF: 01 de abril de 1970 Ultima Reforma DOF 12 de junio de 2015
LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

DOF: 18 de julio de 2016 Ultima Reforma DOF 18 de julio de 2016
REGLAMENTO DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

DOF: 23 de noviembre de 1994 Ultima Reforma DOF 10 de junio de 2011

LEY DE AMPARO REGLAMENTARIA DE ARTICULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCION
MEXICANA

DOF: 02 de febrero de 2013 Ultima Reforma DOF 19 de enero de 2018
TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE

DOF: 20 de diciembre de 1993 Ultima Reforma DOF en proceso
TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES

DOF: 01 d enero de 1993 Ultima Reforma DOF 03 de octubre de 2003
REGLAMENTO DEL TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES

DOF: 01 de octubre de 2003 Ultima Reforma DOF 01 de julio de 2017
ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
DOF: 01 de enero de 1995 Ultima Reforma DOF Sin fecha

CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

DOF: 07 de septiembre de 1903 Ultima Reforma DOF Sin fecha

181



	Portada

	Índice

	Introducción

	Capítulo I. La Regulación del Secreto Comercial y su Trascendencia en México

	Capítulo II. El Secreto Comercial en México y Otros Estados  
	Capítulo III. Los Nuevos Retos del Secreto Comercial

	Capítulo IV. Las Formas de Protección del Secreto Comercial

	Conclusiones

	Fuentes de Información




