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La iniciativa de fundar el Anuario Andino de Derecho Intelectual por el Dr.
Baldo Kresalja, y haberla hecho realidad en el aiio 2005, es congruente con
la presencia del distinguido jurista peruano en la Primera Conferencia de
Profesores de Propiedad Intelectual que, décadas atrds, fue organizada
por Arpad Bogschy Gust Ledakis, Director General de la OMPI y Abogado
General de la OMPI respectivamente, integrada por trece personalidades
del Derecho intelectual, provenientes de los mds variados rincones del
planeta.! Estos trece personajes discutirian durante tres dias (octubre 10-
12, 1979) la problemdtica de la ensefianza y la investigacion del Derecho
de la PI, desde una perspectiva verdaderamente universal, lo mismo en la
agenda que en los hechos. La singularidad de la reunion de aquel otoiio
de 1979 radicaba en el cardcter formal de la misma -en contraste con
las reuniones impromptu de este tipo, que siempre han existido-, y en el
cardcter global con el que este grupo de conocedores de las entraiias del
Derecho intelectual -lo mismo en la teoria, que en el mundo de todos los
dias-, intercambiaria impresiones sobre la problemdtica de la ensefianza
v la investigacion del Derecho intelectual. Me complace participar en el
Anuario Andino que se publica en el X Aniversario de su fundacion, y
confirmar que las razones que llevaron a los organizadores a incluir a
Baldo Kresalja en la reunion de Ginebra del otoriio de 1979, contintian

Anuario Andino de Derechos Intelectuales.
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Las Américas estuvieron representadas en esa reunioén, ademads, por el Prof. Ernesto ARACAMA-ZO-
RRAQUIN (Argentina), Prof. Manuel PACHON (Colombia), Prof. David RANGEL MEDINA (México)
y Prof. Glen E. WESTON (U.S.A.).
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vigentes a 35 afios de distancia de la Primera Conferencia de Profesores
de Propiedad Intelectual, que se cumplen cuando el Anuario Andino de
Derechos Intelectuales celebra el X Aniversario de su fundacion.?

Sumario: Nota preliminar. I.- DERECHO DOMESTICO. A.- LOS SECRETOS INDUSTRIA-
LES EN LAS LEGISLACIONES DEL SIGLO XIX. Proteccion del secreto en el Cédigo Penal
de Veracruz de 1835. B.- LOS SECRETOS INDUSTRIALES EN LAS LEGISLACIONES DEL
SIGLO XX. Los secretos industriales en el Cédigo Penal Federal de 1931. Los secretos en la Ley
Federal del Trabajo de 1931 y 1970. Ley de Trabajadores al Servicio del Estado de 1963. Ley
Federal de Responsabilidad de los Servidores Piblicos de 1982. Los secretos en la legislacion de
propiedad industrial de 1991. Los secretos en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo de
1994. C.- LOS SECRETOS INDUSTRIALES EN LAS LEGISLACIONES DEL SIGLO XXI. Ley
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicos de 2002. Los secretos
en las legislaciones en materia de acceso a la informacidn y proteccion de datos personales de
los afios 2006 y 2010. Los secretos industriales en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informacién Piblica Gubernamental de 2006. Ley Federal de Proteccion de Datos Personales en
Posesién de Particulares de 2010. II.- DERECHO INTERNACIONAL Los secretos industriales
y la informacion confidencial en los tratados internacionales. Convenio e Paris para la Proteccion
de la Propiedad Industrial, Acta de Estocolmo 1967. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos
de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC — OMC). Capitulo XVII
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte — NAFTA. IIL.- LOS SECRETOS INDUS-
TRIALES Y LA INFORMACION CONFIDENCIAL EN LA JURISPRUDENCIA MEXICANA
Los secretos industriales en la jurisprudencia mexicana. Los secretos comerciales forman parte de
la definicién de secretos industriales en la sentencia de 20 de agosto de 1996 del Cuarto Tribunal
Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (Ciudad de México). Obligacion de la autoridad de
tomar medidas para proteger la confidencialidad de secretos industriales involucrados en el pleito
en la sentencia de 15 de octubre de 2009 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa
del Primer Circuito. El proceso de produccién que obre en un expediente administrativo ofrecido
como prueba en un juicio debe ser resguardado como un secreto industrial en la sentencia de 15 de
octubre de 2009 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Primer Circuito
(Ciudad de México). La novedad y la confidencialidad son dos temas distintos en la sentencia de
6 de julio de 1933 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacién (articulo 211 y
211 Cédigo Penal Federal). El acceso a la informacion contable y financiera que le estd impedido
a terceros ajenos a la empresa en tanto informacion confidencial y secreta, le esta permitido a un
socio del negocio, en la sentencia de 10 de octubre de 2008 del Tercer Tribunal Colegiado en Ma-
teria Administrativa del Primer Circuito. El derecho de elegir qué informacion de la vida personal
puede ser divulgada y qué informacién se debe conservar en secreto en la sentencia de 6 de mayo
de 2008 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil en el Primer Circuito (Ciudad de Méxi-
co). El patrén tiene el derecho de fijar las condiciones que debe tener el trabajador con acceso a
informacién confidencial dentro de la empresa en la sentencia de 29 de octubre de 1970 del Tercer
Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito. Transgrede las buenas costumbres tanto el que entrega la

2 La Primera Conferencia de Profesores de Propiedad Intelectual reunida en Ginebra en 1979 se trans-
formaria al afio siguiente en la Mesa Redonda de Profesores e Investigadores de Propiedad Intelectual
(Ginebra 1980), que un afio mds tarde (1981) firmaria la Constitucién de la Asociacién Internacional de
Profesores e Investigadores de Propiedad Intelectual o ATRIP, formalmente constituida como Interna-
tional Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property (ATRIP). De
las primeras dos décadas de existencia de este grupo se da cuenta en el trabajo WESTON Glen & Betty,
20 Years of ATRIP (1979-1999), Edit. Prof. Dr. Horacio RANGEL-ORTIZ, ATRIP President 1997-1999,
Mexico City, July 1999. Véase YU PETER K., Taking ATRIP Down Memory Lane en http://www.wipo.
int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/wipo_journal/wipo_journal_4_2.pdf Véase también
RANGEL ORTIZ Horacio, The Geneva Meetings: Bogsch, Ledakis and ATRIP en WIPO Journal: Analysis
of Intellectual Property Issues, Editor Professor Peter K. YU, Volume 4, Issue 2, 2013, pp. 248-253 http:/
www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/wipo_journal/wipo_journal_4_2.pdf

- 204 -



LA PROTECCION DE LA INFORMACION CONFIDENCIAL EN EL DERECHO MEXICANO...
SECRETOS INDUSTRIALES

informacion confidencial como el que la recibe en la sentencia de 6 de mayo de 1988 del Quinto
Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (Ciudad de México). Las obligaciones de
confidencialidad no cesan con la terminacién del contrato en la sentencia de 30 de junio de 1978
del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (Ciudad México). La
distincion entre regalias pagaderas por la transmisién de informacion confidencial y los pagos hechos
por asistencia técnica a los fines fiscales en la sentencia de 1 de octubre de 2002 de la Segunda
Seccion de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Comentario
final. ANEXO: Legislacién mexicana en materia de proteccién a la informacién confidencial y
secretos industriales.

NOTA PRELIMINAR

En las tdltimas tres décadas se han producido mas desarrollos legislativos en materia
de informacién confidencial en México que los que fueron dictados en siglo y medio de
evolucién legislativa, desde la adopcién de las primeras disposiciones mexicanas sobre
el tema durante la primera mitad del siglo XIX. En efecto, en los afios ochenta del siglo
pasado el autor tenia identificados cuatro ordenamientos nacionales que de modo expreso
aludian a los secretos industriales y a la informacién confidencial en el Derecho mexica-
no. En los momentos que se escriben estas lineas, el autor tiene identificadas nueve leyes
nacionales que se ocupan del tema, adoptadas en las tltimas dos décadas del siglo XX y la
primera del XXI. A ello hay que sumar la existencia de instrumentos internacionales con
disposiciones en esta materia, la mayoria de los cuales fue adoptada en el mismo periodo,
asi como los fallos sobre estos mismos temas dictados por los tribunales mexicanos en
las dltimas décadas. La literatura existente sobre el tema suele concentrarse en el estado
de la situacién con anterioridad a esta impresionante produccion legislativa, y si a ello
se agrega que en los cursos generales de Derecho intelectual el tema suele ser tratado de
manera precipitada, es facil entender la escasa divulgacién que ha recibido el tema entre
los practicantes mexicanos y de la region. Todo ello amerita hacer una recapitulacién
de las disposiciones legales aplicables en materia de informacién confidencial y secretos
industriales en la segunda década del siglo XXI. No se trata de una recapitulacién de
disposiciones hechas con fines estrictamente académicos, sino de la identificacién de
disposiciones invocadas en situaciones de la vida real, que incluyen lo mismo litigios na-
cionales e internacionales que denuncias, averiguaciones previas, arbitrajes y amigables
composiciones, en los que el autor ha tenido alguna intervencidn, lo que habla de la vigencia
y actualidad de la institucién y del Derecho aplicable a estas cuestiones.

Como suele acontecer en todas las disciplinas juridicas, éstas evolucionan sin orden ni
método, tal como ha ocurrido en materia de proteccion legal de la informacidn confidencial
y de secretos industriales. Quienquiera que tenga la necesidad de abordar un estudio de
esta naturaleza o de recapitular los ordenamientos aplicables para un asunto profesional en
particular, necesariamente debera partir de un cuadro lo mds objetivo que sea posible, que
muestre cudl es ese Derecho, que el autor se permite someter a la consideracién del lector,
precisamente como punto de partida de trabajos ulteriores, ya sea de corte estrictamente
profesional o bien con un enfoque académico que permita profundizar en cada una de las
instituciones que hoy conforman el Derecho mexicano aplicable a estas cuestiones. Sea
como fuere, se estima que este Derecho se comprende mejor cuando se conoce la forma
en que ha evolucionado desde la adopcién del primer ordenamiento sobre la materia en
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1835, hasta los de més reciente adopcién en la primera década del siglo XXI, pasando por
los que se gestaron en el siglo XX, y que hoy en dia conservan su vigencia junto con lo
que les han sucedido hasta llegar a nuestros dias.’

Para favorecer la fluidez de la presentacién de los temas que se discuten en el
trabajo, he limitado las citas de textos legales vigentes al minimo conveniente a los
fines de la exposicidn, sacrificando precision en favor de una mejor comprension global
de esos temas. El texto legal de las principales disposiciones vigentes en materia de
informacién confidencial y secretos industriales aparece en la parte final del trabajo
como ANEXO.

I. DERECHO DOMESTICO
A) LOS SECRETOS INDUSTRIALES EN LAS LEGISLACIONES DEL SIGLO XIX

Proteccion del secreto en el Codigo Penal de Veracruz de 1835

Lalegislacién especial en materia de proteccion a la informacién confidencial ha existi-
do en el medio mexicano desde la primera mitad del siglo XIX a través de la expedicién del
Cédigo Penal de Veracruz de 1835, el primer c6digo penal promulgado en la nueva nacién
mexicana, después de una década de existir como Estado independiente.* No se trata de
una creacién mexicana, sino de una copia de las disposiciones del Cédigo Penal Espafiol
de 1822, que tampoco fue redactado por plumas espafiolas, sino por traductores y copistas
del Codigo Penal Francés de 1810; de manera que la paternidad de la redaccion, tanto del
texto espafiol como del mexicano, en rigor debe atribuirse a los redactores del Codigo Penal
Francés de 1810, presumiblemente los padres de la institucién como apareci6 por primera
vez en el medio mexicano --hasta donde permite suponer el estado de las investigaciones--,
y muy probablemente también en mas de una de las nuevas naciones hispanoamericanas,
después llamadas latinoamericanas, también por insistencia de los franceses.

3 Los primeros estudios en materia de proteccién de secretos industriales en el &mbito mexicano estan encabe-
zados por los trabajos de Olga Isla Magallanes, David Rangel Medina y Alejandro Delgado, y corresponden
a los afos sesenta, setenta y ochenta del siglo pasado. Sélo el de la doctora Islas Magallanes, la primera
publicacion sobre el tema en el medio mexicano, estd disponible para su consulta en idioma espafiol. Las
otras dos, fueron publicadas en inglés por editoriales extranjeras especializadas en temas internacionales
de propiedad intelectual. Las obras son: ISLA MAGALLANES Olga, Delito de revelacion de secretos,
Facultad de Derecho, UNAM, México, D.F. 1962; RANGEL MEDINA David, Trade Secrets, Pinner’s
World Unfair Competition, an Encyclopedia, Vol. 1, The Netherlands, editor Dawid Heinz, Sijthoff &
Noordhoff, Alphen aan de Rijn, the Netherlands 1978, ; DELGADO Alejandro, Trade Secret Protection,
Trade Secrets and Know-How Throughout the world, volume 5, editor Aaron N. WISE, Clark Boardman
Company Ltd., New York, NY 1981.

4 El descubrimiento de este cédigo se atribuye al penalista mexicano Celestino PORTE PETIT, como lo
consigna CARRANCA Y TRUJILLO en un articulo titulado Hallazgo bibliogrdfico de gran trascenden-
cia publicado en la revista Criminalia de abril de 1955. Véase ISLAS MAGALLANES Olga, Delito de
revelacion de secretos, op.cit., p. 16.
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B) LOS SECRETOS INDUSTRIALES EN LAS LEGISLACIONES DEL SIGLO XX.

Los secretos industriales en el Codigo Penal Federal de 1931

La proteccién originalmente adoptada en 1835 continda desarrollandose en la nacién
mexicana en el Cédigo Penal del Distrito Federal de 1871 y de 1929, abrogado con la
promulgacién del Cédigo Penal de 1931, actualmente en vigor como Cédigo Penal Federal
en México, el cual contiene en los articulos 210, 211 y 211 bis disposiciones sobre el delito
de revelacion o publicacién de secretos industriales.’ Estas primeras formas de proteccién
de los secretos industriales estaban encaminadas a reprimir una conducta muy especifica
representada por la revelacién del secreto. Otras formas de violacién de un secreto tales
como el apoderamiento o la utilizacién, no estaban expresamente prohibidas en la legis-
lacién penal en materia de secretos industriales, lo cual seria modificado décadas mas
adelante a través de la legislacion de propiedad industrial dictada en 1991.

Los secretos en la Ley Federal del Trabajo de 1931 y 1970

También corresponde al afio de 1931, la primera legislacion federal mexicana que
previd la proteccion de la informacion reservada en el d&mbito de las relaciones obrero-
patronales, y de las obligaciones de los trabajadores hacia el empleador o patrén. En
efecto, el articulo 113, fraccién X1 de la Ley Federal del Trabajo de 1931 establecia entre
la obligaciones de los trabajadores la consistente en guardar escrupulosamente los secretos
técnicos, comerciales y de fabricacion de los productos a cuya elaboracion concurran
directa o indirectamente, o de los cuales tengan conocimiento por razon del trabajo que
desempeiien, asi como de los asuntos administrativos reservados, cuya divulgacion pueda
causar perjuicios a la empresa. La misma obligacion seria reproducida en el articulo 134,
fraccion XIII de la Ley Federal del Trabajo de 1970, que abrog6 a la de 1931, actualmente
en vigor.°®

Ley de Trabajadores al Servicio del Estado de 1963

Una disposicién similar a la contenida en la legislacion laboral de 1931y 1970 fue
introducida tres décadas mads tarde, pero en el ambito de la burocracia, con motivo de
la promulgacion de la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado de 1963, en la que se
incluye la obligacion de estos trabajadores de guardar reserva de los asuntos que lleguen
a su conocimiento con motivo de su trabajo, con aparente influencia de la Ley Federal del
Trabajo de 1931 --que en aquellos tiempos todavia regia las relaciones obrero-patronales
en el ambito privado--, pero en términos mas amplios que los del ordenamiento laboral
en el ambito privado. A diferencia de la Ley Federal del Trabajo de 1931, que limitaba la

5 Véase RANGEL MEDINA David, Secretos industriales en: Derecho intelectual, Ed. MacGraw-Huill —
UNAM, México 1998, pp. 52-53.

6 Articulo 134.- Son obligaciones de los trabajadores: XIII. Guardar escrupulosamente los secretos técnicos,
comerciales y de fabricacion de los productos a cuya elaboracion concurran directa o indirectamente,
o de los cuales tengan conocimiento por razon del trabajo que desempeiien, asi como de los asuntos
administrativos reservados, cuya divulgacion pueda causar perjuicios a la empresa.
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obligacién de confidencialidad a los supuestos especificos previstos en dicho ordenamiento
(todos ellos conservados en el texto vigente de 1970), la Ley de Trabajadores al Servicio
del Estado es mucho mas general y absoluta: los trabajadores al servicio del Estado estan
obligados a guardar reserva de los asuntos que lleguen a su conocimiento con motivo de
su trabajo. ;Cudles asuntos? Todos los que lleguen a su conocimiento con motivo de su
trabajo. Se trata de una obligacion de caricter absoluto, més estricta y general que la que
aplica en el ambito privado, que no obstante su aparente amplitud, se limita a los supuestos
especificos ahi previstos.’

Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Piblicos de 1982

Las obligaciones en materia de confidencialidad introducidas a través de la Ley de
Trabajadores al Servicio del Estado de 1963 fueron reforzadas dos décadas después con la
adopcién de disposiciones complementarias introducidas con la promulgacién de la Ley
Federal de Responsabilidad de los Servidores Publicos de 1982. En efecto, en el articulo
47, fraccion IV de esta legislacion se establecio entra las obligaciones de los servidores
publicos la consistente en custodiar y cuidar la documentacion e informacion que por
razon de su empleo, cargo o comision, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso,
impidiendo o evitando el uso, la sustraccion, destruccion, ocultamiento o inutilizacion
indebidas de aquéllas. En efecto, igual que la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado
de 1963, la de 1982 nada decia de modo especial sobre la informacién confidencial; sin
embargo, las caracteristicas del texto escogido por los redactores de la Ley de 1982 son
de una amplitud y ambigiiedad tales que permiten leer en esta disposicién lo mismo una
obligacién de custodia, cuidado y reserva sobre informaciones confidenciales que sobre
las que no tienen este cardcter. La generalidad del texto permitirfa incluso leer en €l la
obligacion de tratar como informaciones reservadas todas las que el servidor ptiblico haya
conocido con motivo de su empleo, cargo o comisién, y no sélo aquéllas de las que haya
sido advertido de su cardcter reservado o confidencial. Aun cuando la terminologfa varia
de un caso a otro, el papel que pasé a desempeiiar la Ley de 1982 fue el de ratificar las obli-
gaciones de reserva y confidencialidad ya consignadas de modo general en la Ley de 1963.%

7 Esta parece ser la conclusion derivada de un andlisis estdtico de la norma contenida en la Ley de Tra-
bajadores al Servicio del Estado de 1963, la cual deberia someterse a un andlisis dindmico a la luz de
otros desarrollos legislativos posteriores en materia de transparencia y acceso a la informacién publica
gubernamental producidos a principios del siglo XXI en el medio mexicano, de acuerdo con los cuales
debe permitirse a los particulares el acceso a las informaciones publicas gubernamentales, con excepcion
de las informaciones reservadas y confidenciales a que alude la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Informacidn Publica Gubernamental del afio 2006, que comento més adelante.

8 Igual que se comento al discutir las disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Publicos de 1982, esta apreciacion sobre el texto del articulo 47, fraccion IV de la Ley Federal de Respon-
sabilidad de los Servidores Publicos de 1982, deberia hacerse de manera dindmica y congruente con los
desarrollos legislativos antes mencionados, de acuerdo con los cuales debe permitirse a los particulares
acceder a las informaciones publicas gubernamentales, con excepcion de las informaciones reservadas 'y
confidenciales a que alude la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacién Piblica Guberna-
mental del afio 2006, que comento mds adelante.
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Los secretos industriales en la legislacion de propiedad industrial de 1991

A partir de los afios noventa del siglo XX comienzan a producirse las adiciones al
régimen legal mexicano en todo lo relativo a la proteccion de la informacién confidencial
de manera mas rapida y frecuente que como se habian producido las novedades legislativas
en esta materia afios atrds, cuando éstas se manifestaban con espacios de dos y hasta de
tres décadas. Dictada la Ley de 1982, transcurre menos de una década cuando el legisla-
dor mexicano de 1991, dicta una nueva legislacién protectora de los secretos industriales
en términos y condiciones hasta entonces desconocidos en México. Admitido que tanto
en 1963 como en 1982 se habian dictado legislaciones protectoras de la informacién
confidencial en México, estas legislaciones se habian limitado a impedir la divulgacién
y circulacién de la informacién proveniente del &mbito burocrético, en contraste con el
empresarial, en el que las obligaciones de reserva se limitaban a lo consignado en el Cédigo
Penal de 1931 y la Ley Federal del Trabajo de 1970, que conservé el mismo texto que su
predecesora la Ley de 1931.

Desde una perspectiva empresarial, puede afirmarse que habian transcurrido seis
décadas desde la dltima vez que se habian actualizado las disposiciones del Cédigo Penal
de 1931 y de la Ley Federal del Trabajo de 1931, reproducidas en la Ley Federal del Tra-
bajo de 1970. Las leyes de 1963 y 1982 se habian limitado a regular el tratamiento de la
informacién --confidencial y no confidencial-- en el &mbito burocrético, en contraste con
el de la empresa. Las circunstancias que se vivian a principios de los afios noventa del
siglo pasado se convirtieron en instrumento de presion para que el legislador mexicano
retomara el tema de la proteccién de los secretos empresariales y de las informaciones
confidenciales de la empresa, lo que ocurre a través del nuevo ordenamiento en materia
de propiedad industrial que nunca antes se habia referido de modo expreso al tema de los
secretos industriales.

En 1991 se dicta el ordenamiento en materia de propiedad industrial actualmente en
vigor, en el que se consigna por primera vez en el contexto de una legislacién especial
en materia de propiedad industrial, un grupo de disposiciones encaminadas a reforzar la
proteccion que hasta entonces se habia previsto tinicamente en el Cédigo Penal de 1931
(articulos 210y 211) y en la Ley Federal del Trabajo (Articulo 134, XIII), en todo lo
relativo a los secretos empresariales y a las informaciones confidenciales y reservadas en
el mundo de los negocios. Es bien sabido que en el afio de 1991, en que se adopta una
nueva legislacion en materia de secretos industriales, México iniciaba negociaciones que
conducirfan a la firma de un tratado de libre comercio con Canadd y Estados Unidos, y que
en dichas negociaciones se discutia la necesidad de elevar los niveles de proteccion de los
bienes inmateriales de la empresa, como parte del compromiso de reducir las barreras no
arancelarias al comercio entre los miembros del acuerdo; de modo que es precisamente
en el contexto de estas negociaciones en el que el legislador mexicano emprende esta re-
forma. Lalegislacion de propiedad industrial de 1991 introdujo dos nuevos tipos penales
en materia de violacion de secretos industriales, hasta entonces desconocidos en el medio
penal mexicano que se habia limitado a consagrar como delito la revelacion de un secreto
industrial, mas no la utilizacion ni el apoderamiento o sustraccion del secreto. La nueva
legislacién de propiedad industrial de 1991 incorporaria estas dos conductas, el apode-
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ramiento y la utilizacion, como parte de los nuevos tipos penales en materia de violacién
de secretos industriales llevados al Derecho penal especial a través de esta legislacion.

La Ley de la Propiedad Industrial de 1991 fue el punto de partida de una avalancha
de disposiciones dictadas en materia de secretos industriales e informacion confidencial,
lo mismo en el dmbito burocritico que en el de la empresa y los negocios. Los espacios
entre una y otra legislacion se reducen a tiempos mas breves que los que antes se habian
visto en esta materia, como antes ha quedado dicho. Estamos ante novedades legislativas
en el &mbito doméstico que se producirdn en los afios 1994, 2002, 2006 y 2010. Esto,
ademads de las novedades en materia de proteccion a la informacién confidencial conteni-
das en los tratados internacionales que entraron en vigor en la década de los afios noventa
representados por NAFTA y ADPIC.

Los secretos en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo de 1994

La tendencia de impedir la divulgacién y circulacién de informacién proveniente de
circulos gubernamentales en términos de las legislaciones de 1963 y 1982 antes aludidas,
se hace evidente, una vez mas, en el afio de 1994, cuando se dicta una nueva legislacién
protectora de la informacién confidencial y de los secretos industriales a los que los
servidores publicos pueden tener acceso en el desempefio de sus funciones. Se trata del
articulo 33 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo de 1994 de acuerdo con
el cual: Los interesados en un procedimiento administrativo tendrdn derecho de conocer,
en cualquier momento, el estado de su tramitacion, recabando la oportuna informacion
en las oficinas correspondientes, salvo cuando contengan informacion sobre la defensa
y seguridad nacional, sean relativos a materias protegidas por el secreto comercial o
industrial, en los que el interesado no sea titular o causahabiente, o se trate de asuntos
en que exista disposicion legal que lo prohiba. Esta Ley, dictada en 1994, era la tercera
legislacién protectora de las informaciones confidenciales en el &mbito oficial en la se-
gunda mitad del siglo XX. A diferencia de los ordenamientos de 1963 y 1982, que se
limitaban a proteger las informaciones --confidenciales y no confidenciales-- a las que
pudiere acceder un servidor publico en el desempefio de sus tareas, la legislacion dictada
en 1994, tenfa como destinatarios los particulares, quienes tenian impedido acceder a
informaciones contenidas en expedientes oficiales cuando éstas fueran informaciones
reservadas por tratarse de secretos industriales y comerciales. Aun cuando la norma tiene
como fin precisar que, en estas circunstancias, los particulares estdn impedidos de acceder
alas informaciones contenidas en un expediente oficial, en los hechos la norma trae impli-
citas de manera muy evidente ciertas obligaciones paralelas para los servidores publicos.
Por un lado, el articulo 33 de la Ley de 1994 impone una obligacién de no hacer, esto es,
una obligacién de abstencidn, pero también una obligacién de hacer, esto es, de cuidado
y de custodia, a cargo de los servidores puiblicos que estdn obligados a negar el acceso a
los interesados que soliciten a la autoridad el acceso a informaciones, cuando éstas sean
confidenciales y consistan en un secreto industrial. Se trata de una medida tan novedosa
como ingeniosa; por un lado, llena un vacio legislativo sobre el tratamiento que debe dar-
se a las informaciones confidenciales contenidas en un expediente oficial, cuando sea el
particular, y no un servidor publico el involucrado; y por otro, ratifica las obligaciones ya

-210 -



LA PROTECCION DE LA INFORMACION CONFIDENCIAL EN EL DERECHO MEXICANO...
SECRETOS INDUSTRIALES

contenidas en las legislaciones de 1982 y 1963 para los servidores publicos (en materia de
informacién confidencial y no confidencial) y, simultineamente, provee a la autoridad de
un apoyo legal explicito para negar al particular el acceso a informaciones consideradas
confidenciales o secretas conforme al régimen legal aplicable.

C) LOS SECRETOS INDUSTRIALES EN LAS LEGISLACIONES DEL SIGLO XXI

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicos de 2002

Hasta este momento, las obligaciones a cargo de los servidores publicos hacfan suponer
que el trabajador siempre iba a ser un empleado de la administracion, sujeto a los deberes en
materia de confidencialidad consignados en las leyes de 1963 y 1982, ya comentadas. Este
par de leyes, sin embargo, nada decian de modo explicito sobre los deberes del empleado
publico en estas materias, una vez dejado el cargo que antes desempeiid. Juridicamente,
esté claro que las obligaciones de confidencialidad para el servidor piblico subsisten atin
después de haber dejado de desempefiar el cargo. Ello no obstante, los redactores de una
ley dirigida a servidores publicos dictada en 2002 pensaron que era conveniente ratificar
esta obligacion, y asf lo hicieron a través de la incorporacion del articulo 9,b) de la Ley
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Puiblicos: de acuerdo con
el cual El servidor piiblico que deje de desempeiiar su empleo, cargo o comision deberd
observar, hasta un aiio después de haber concluido sus funciones, lo siguiente: b) No usar
en provecho propio o de terceros, la informacion o documentacion a la que haya tenido
acceso en su empleo, cargo o comision y que no sea del dominio piiblico. Todo parece
muy bien en la norma excepto la limitacién de un afio ahi prevista para las demads obliga-
ciones aplicables a los servidores publicos que han dejado el cargo en la administracién
publica. En el Derecho aplicable a la proteccién de un secreto industrial y de la informa-
cion confidencial, las obligaciones de conservar la confidencialidad de las informaciones
obtenidas con ese caricter se conservan durante tanto tiempo como la informacién tenga
este caracter, y no durante un plazo arbitrariamente establecido en una ley. Por ello, no
obstante la desafortunada redaccién del articulo 9, b), la limitante de un afio ahi prevista es
absolutamente inoperante, por estar en conflicto con la totalidad de las normas y criterios,
lo mismo legales, que jurisprudenciales y doctrinarios aplicables al tema de la duracién de
la proteccién que recae sobre un secreto industrial. El ex funcionario que creyendo estar
dentro de la legalidad divulgara informaciones confidenciales después de transcurrido el
plazo de un afio a que se refiere el articulo 9, b) de la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Piiblicos, estaria violando de modo directo y flagrante
las demds disposiciones que se refieren a las condiciones y tiempos aplicables a la protec-
cion de un secreto industrial, ninguna de las cuales incluye la limitante de un afio a que se
refieren los redactores del articulo 9, b) en comento.’

9 El hecho que la proteccion de un secreto industrial no estd sujeta a plazo alguno, sino que ésta permanece
durante tanto tiempo como la informacidn se conserve en secreto, ha sido materia de fallos dictados por
los tribunales federales mexicanos en los que expresamente se ha reconocido que éste, y no otro, es el
régimen aplicable a la duracién de la proteccion de los secretos industriales. Esto, en una situacién de
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Los secretos en las legislaciones en materia de acceso a la informacion y proteccion
de datos personales de los aiios 2006 y 2010

Ademas de la legislacion dictada en el afio 2002 --con més deficiencias que virtu-
des, apenas perceptibles estas dltimas, en materia de secretos industriales--, durante la
primera década del siglo XXI se dictaron dos legislaciones federales, correspondientes a
los afios 2006 y 1010, en las que se vuelve a regular el tema de los secretos industriales y
la informacién confidencial, las cuales se suman al catdlogo de instrumentos legales con
disposiciones en esta materia. Esto, por un lado; y por otro, pasan a hacer mas sofisticado
y complejo el Derecho aplicable a la tematica de la informacién confidencial y los secretos
industriales en el medio mexicano.

La novedad de la reglamentacién de los secretos industriales y la informacién confi-
dencial contenida en estas dos legislaciones dictadas en el siglo XXI radica precisamente en
el tipo de instrumento legal disefiado por el legislador mexicano para acoger una vez mas
la figura del secreto y la informacién confidencial. Lo verdaderamente novedoso no era,
desde luego, el tema de los secretos, sino las materias reguladas en estos ordenamientos,
mismas que son sometidas a una reglamentacion especial en el medio mexicano hasta la
primera década del siglo XXI. Se trata de disposiciones que reglamentan las condiciones
en los cuales el publico estd facultado para acceder a informaciones contenidas en archivos
publicos por un lado, y en archivos privados por otro:

- Ley Federal de Transparencia 'y Acceso a la Informacion Piiblica Gubernamental,
Diario Oficial de la Federacion de 6 de junio de 2006. Articulos 8, 13, 14, 15, 16, 17,
18 and 19 (Capitulo III, informacién reservada y confidencial);

- Ley Federal de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Particulares), Diario
Oficial de la Federacién de 5 de junio de 2010. Articulos 59 y 60.

similares caracteristicas a las del articulo 9, b) de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de
los Servidores Piiblicos, en la que estaba de por medio una ley, hoy abrogada, que facultaba a la autoridad
administrativa a desconocer la validez de obligaciones contractuales en materia de confidencialidad e
informaciones dadas en reserva al receptor de la informacidn, en circunstancias en que el contrato exigia
el respeto de la confidencialidad més alld de un plazo de diez afios a partir de la celebracién. El tribunal
mexicano que conocié en tltima instancia de las impugnaciones que siguieron al desconocimiento de las
obligaciones de respeto de un secreto industrial por un plazo mayor de diez afios, ordend la revocacién
de las resoluciones que habian desconocido el Derecho aplicable a la duracién de la proteccién de un
secreto industrial, de acuerdo con el cual la proteccién de un secreto industrial permanece durante tanto
tiempo como la informacién confidencial conserve este cardcter. Esto, tal como lo hizo notar de modo
expreso el Tribunal que conocié de este negocio afines del afios setenta del siglo pasado, en fallo cuyo
postulados permanecen intactos en nuestro tiempo. Véase el fallo dictado en Industrias Resistol, S.A v.
Registro Nacional de Transferencia de Tecnologia, R.A. 629/76, Tercer Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito (Ciudad de México, Distrito Federal). El mismo criterio sostuvo el
Tribunal en el asunto Harbison Walker Refractories Co. v. Registro Nacional de Transferencia de Tecno-
logia, R.A. 486/78 Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (Ciudad de
México, Distrito Federal). Véase RANGEL ORTIZ Horacio, Know-How Licensing in Mexico, Patent and
Trademark Review, vol. 81, No. 1, 1983, Clark Boardman Company, Ltd., New York, N.Y., y Licensing
Law and Business Report, Vol. 5, No. 3, September-October, 1982, Clark Boardman Company , Ltd.,
New York, N.Y.
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Los secretos industriales en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Piblica Gubernamental de 2006

En efecto, La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
Gubernamental, establece con cierto detalle las reglas aplicables a las circunstancias
en las cuales los particulares pueden acceder a las informaciones publicas contenidas
en archivos y fuentes oficiales, cuando éstas se encuentren en alguna dependencia del
Gobierno Federal Mexicano. Asi como el ordenamiento se ocupa de temas de acceso,
también incluye una detallada reglamentacién de los casos en que no obstante tratarse de
informacién gubernamental, ésta queda fuera del alcance de los particulares durante tanto
tiempo como lo disponga el derecho aplicable, incluido el contenido en el Capitulo III
Informacién reservada y confidencial, integrado por los articulos 13 a 19 del ordenamiento.

De modo similar a como acontecieron las cosas en el caso de la Ley Federal de Res-
ponsabilidades Administrativas de los Servidores Ptiblicos de 2002, que arbitrariamente
limitaba la obligacion de confidencialidad al plazo de un afio, los redactores de la Ley
Federal de Transparencia tampoco resistieron la tentacién de asignarles a la proteccién
de los secretos una duracién por un plazo no mayor de doce afios, con lo cual parecerian
ignorar el Derecho aplicable a los secretos en el que no rige plazo de ningtn tipo, sino
solamente lo que acontezca en larealidad: los secretos se protegen por tanto tiempo como
la informacidn se conserve con ese carcter. En el caso de la Ley Federal de Transparencia
se fij6 un plazo de doce afos para dar el tratamiento de informacidn reservada a los secretos
industriales (articulo 14, II y articulo 15). Sin embargo, una reflexion o asesoria de dltima
hora, pero todavia oportuna, en el dmbito de los legisladores, permitié introducir lo que
parece ser un afterethought incorporado en la parte final del primer parrafo del articulo
15, de acuerdo con el cual se condiciona la aplicacion del plazo de doce afios previsto para
los secretos industriales, al hecho que tal disposicién no rifia con otras disposiciones del
Derecho mexicano en materia de secretos industriales.

Articulo 14. También se considerara como informacién reservada:

1. La que por disposicion expresade una Ley sea considerada confidencial,
reservada, comercial reservada o gubernamental confidencial;

I1. Los secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro
considerado como tal por una disposicion legal;

III. Las averiguaciones previas;

IV. Los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos
seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado;

V. Los procedimientos de responsabilidad de los servidores publicos, en
tanto no se haya dictado la resolucién administrativa o la jurisdiccional
definitiva, o

VI. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista
que formen parte del proceso deliberativo de los servidores publicos,
hasta en tanto no sea adoptada la decision definitiva, la cual deberd estar
documentada.

Cuando concluya el periodo de reserva o las causas que hayan dado origen
a la reserva de la informacién a que se refieren las fracciones III y IV
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de este Articulo, dicha informacién podra ser publica, protegiendo la
informacion confidencial que en ella se contenga.

No podra invocarse el cardcter de reservado cuando se trate de la
investigacién de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos
de lesa humanidad.

Articulo 15. La informacién clasificada como reservada segun los articulos
13 y 14, podra permanecer con tal cardcter hasta por un periodo de doce
afios. Esta informacién podrd ser desclasificada cuando se extingan las
causas que dieron origen a su clasificacién o cuando haya transcurrido
el periodo de reserva. La disponibilidad de esa informacion serd sin
perjuicio de lo que, al respecto, establezcan otras leyes.

El Instituto, de conformidad con el Reglamento, o la instancia equivalente
aque se refiere el Articulo 61, estableceran los criterios para la clasificacion
y desclasificacion de la informacion reservada.

Excepcionalmente, los sujetos obligados podrdn solicitar al Instituto
o a la instancia establecida de conformidad con el Articulo 61, segin
corresponda, la ampliacién del periodo de reserva, siempre y cuando
justifiquen que subsisten las causas que dieron origen a su clasificacion.

Ley Federal de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Particulares de 2010

A diferencia de la Ley Federal de Transparencia --cuya regla es el acceso a la infor-
macién publica, con excepciones como las de los secretos industriales--, la Ley Federal
de Proteccién de Datos Personales fija una regla opuesta: la obligacién de los particulares
de manejar con reserva los datos personales que les proporcionen otros particulares. Esta
Ley, sin embargo, le da intervencion a la autoridad administrativa para realizar tareas de
verificacion (articulo 59) que pueden implicar el acceso a archivos de los particulares en
donde puede existir informacién confidencial, la cual se encuentra, desde luego, protegi-
da en términos de las disposiciones aplicables antes examinadas, con independencia de
lo que sefiale o deje de sefialar la Ley de Proteccion de Datos Personales de 2010. Ello
no obstante, no es excesivo ni indtil el sefialamiento contenido en el segundo parrafo del
articulo 60 de este ordenamiento de acuerdo con el cual Los servidores piiblicos federales
estardn obligados a guardar confidencialidad sobre la informacion que conozcan derivada
de la verificacion correspondiente.
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II. DERECHO INTERNACIONAL

Los secretos industriales y la informacién confidencial en los tratados internacionales!’

La legislacion doméstica en materia de proteccion de secretos industriales es varia-
da y aparatosa. A la complejidad de esta decena de instrumentos nacionales que, desde
distinta perspectivas, fijan los criterios y reglas aplicables a la proteccién de los secretos
industriales y la informacién confidencial, hay que agregar las reglas contenidas en tres
tratados internacionales con disposiciones aplicables al tema de los secretos industriales y
la informacién confidencial. Se trata de instrumentos internacionales, cuyas disposiciones
forman parte del Derecho nacional como si se tratara de instrumentos adoptados por el
legislador nacional, de aplicacion preferente en caso que cualquiera de sus disposiciones
estuviera en conflicto o contradiccién con alguna disposicién contenida en alguna ley
nacional, de acuerdo con un criterio jurisprudencial dictado por el Pleno de la Suprema
Corte de Justicia en el fallo de los Controladores de Trdnsito Aéreo," cuyos postulados
se encuentran vigentes en los momentos en que se escriben estas lineas. Esos postulados
sostienen la supremacia del Derecho internacional respecto del Derecho doméstico,
excepcidn hecha de la Constitucién, cuyas disposiciones son de aplicacién preferente
a toda norma contenida en una ley nacional o un tratado internacional. De acuerdo con
este planteamiento, las disposiciones de cada uno de los tres tratados que més adelante se

10 De la situacién de la proteccion de los secretos industriales en el Derecho internacional en los afios
ochenta y noventa del siglo pasado, esto es, con anterioridad a la adopcién del Acuerdo ADPIC en 1994,
da cuenta el trabajo de la AIPPI, incluyendo las resoluciones adoptadas en términos de las Q 53 Ay Q
53 B, en las que expresamente se lleg6 a proponer la reforma del Convenio de Paris y la incorporacién
de un nuevo articulo Ssexies en el Derecho unionista de acuerdo con el cual los Estados Unionistas se
comprometerian a proteger el Know-how secreto en términos de las propuestas debatidas en el Comité
Ejecutivo de Madrid 18-23 octubre 1970, Congreso de Ciudad de México 12-18 noviembre 1972, Comité
Ejecutivo de Melbourne 24 febrero-2 marzo 1974 y Congreso de Paris 22-27 marzo 1983. Véase AIPPI,
Chronicle and Resolutions Edited by Dr Martin j. Lurz ,Zurich 1997. Las propuestas encaminadas a
debatir, y eventualmente incorporar, las normas propuestas a través de la reforma del Convenio de Parfs,
nunca se hicieron realidad. De hecho estas propuestas ocurren después de la tltima revision del Convenio
en Estocolmo en 1967. Con posterioridad al Acta de Estocolmo, el Convenio no se ha vuelto a revisar.
Efectos similares a los propuestos por la AIPPI en la Resolucién adoptada en términos de la Q. 53 A se
obtuvieron a través del Acuerdo ADPIC (Articulo 39). Esto, por lo que hace al &mbito multinacional.
En lo regional, los desarrollos mds recientes en esta materia se han producido en el &mbito comunitario
europeo, en donde se debate la pertinencia de adoptar una Directiva sobre la proteccion del know-how, en
términos de la propuesta presentada el 28 de noviembre de 2013: “Propuesta de Directiva del Parlamento
Europeoy del Consejo relativa a la proteccion del saber hacer 'y la informacion empresarial no divulgados
(secretos comerciales) contra su obtencion, utilizacion y divulgacion ilicitas”, Documento COM (2013)
813 final-2013/0402 COD, Véase GARCIA VIDAL Angel, La propuesta de directiva sobre la proteccion
del Know-How, en Anilisis Farmacéutico, Gomez-Acebo & Pombo, diciembre 2013.

11 Véase TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERARQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS
LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCION FEDERAL.
Amparo en revision 1475/98. Sindicato Nacional de Controladores de Transito Aéreo. 11 de mayo de 1999.
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemén. Ponente: Humberto Roman Palacios.
Secretario: Antonio Espinosa Rangel. Novena Epoca Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la
Federacion y su Gaceta. Tomo: X, Noviembre de 1999. Tesis: P. LXXVII/99 Pagina: 46.
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mencionan son de aplicacién preferente a cualquiera de las disposiciones contenidas en
las leyes nacionales identificadas en lineas anteriores:

- Convenio de Paris parala Proteccion de la Propiedad Industrial, Acta de Estocolmo),
Diario Oficial de la Federacién de 27 de julio de 1976, Art. 10 bis.

- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio, Acuerdo ADPIC — OMC), Diario Oficial de la Federacion de 30 de
diciembre de 1974,

- Capitulo XVII del Tratado de Libre Comercio de América del Norte - NAFTA), Diario
Oficial de la Federaci6n de 20 de diciembre de 1993, articulos 1711 y 1721;'

Convenio de Paris para la Protecciéon de la Propiedad Industrial, Acta de Estocolmo
1967, (Art. 10 bis)

Ninguna de las disposiciones del Convenio de Paris se refiere de modo explicito al
tema de la proteccion de los secretos industriales o de la informacién confidencial. Ello
no obstante, esta suficientemente explorado que las disposiciones del Convenio conteni-
das en el articulo 10 bis , y que aluden a la obligacién de los miembros de la Unién de
Paris de reprimir actos de competencia desleal, son el apoyo para perseguir conductas
violadoras de secretos industriales y de informacién confidencial. Asi lo han reconocido
la doctrina y la jurisprudencia mexicanas.’* Por lo demds, las disposiciones del Acuerdo
ADPIC incluyen una referencia explicita al hecho que los Estados Miembros estan obli-
gados a proteger los secretos industriales y la informacién confidencial (informacién no
divulgada) en términos de las disposiciones del articulo 10 bis del Convenio de Paris.'* En
otras palabras, el espacio para la interpretacion que pudiera haber entre quienes quisieran

12 Ademas de las disposiciones contenidas en estos tres instrumentos internacionales, existen otras, conteni-
das en acuerdo comerciales celebrados por México con otras naciones. A los efectos presentes, se dirige
la atencidn del lector a la disposiciones en materia de secretos industriales, informacién confidencial e
informacién no divulgada contenidas en los acuerdos comerciales que México tiene celebrados con otras
naciones de América Latina, incluyendo Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica,
cuyo texto puede ser consultado en: SECRETARIA DE ECONOMIA. TRATADOS Y ACUERDOS
FIRMADOS POR MEXICO. AMERICA LATINA http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/
comercio-exterior/tlc-acuerdos/america-latina Los acuerdos comerciales que México tiene celebrados con
Chile, por un lado, y con Bolivia, por otro, no se refieren al tema de manera explicita

13 Véase RANGEL MEDINA David, Secreto Industrial en Derecho Intelectual, op cit, p.53, quien sostiene
que la reglamentacion de los secretos industriales pertenece al &mbito de la competencia desleal. Este
planteamiento doctrinario ha sido expresamente acogido en la jurisprudencia mexicano como lo ilustra el
fallo de 15 de octubre de 2009 dictado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del
Primer Circuito: “la Sala de conocimiento debe (...) dictar las medidas pertinentes para preservar su
secrecia en razon de su valor comercial, a fin de no afectar innecesariamente los derechos de su titular
y garantizar una eficaz proteccion contra la competencia desleal.” CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO
EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revision 189/2009. Merck &
Co., Inc. y otra. 15 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio Gonzdlez-Loyola Pérez.
Secretaria: Dulce Maria Nieto Roa. Epoca: Novena Epoca. Registro: 165391. Instancia: Tribunales
Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federaciony su Gaceta.
Localizacion: Tomo XXXI, Enero de 2010. Materia(s): Administrativa. Tesis: 1.40.A.692 A. Pag: 2230.

14 Articulo 39 Acuerdo ADPIC.
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resistirse a proteger los secretos industriales conforme a los principios del articulo 10
bis, desaparece a través del compromiso introducido en un tratado internacional diverso,
representado por el Acuerdo ADPIC; y si a ello se agrega el hecho que todos los Estados
Miembros del Acuerdo de Marrakech que crea la Organizacién Mundial del Comercio,
incluido el Acuerdo ADPIC, estdn obligados a aplicar las disposiciones del articulo 10
bis del Convenio de Paris, conforme a lo estipulado en el articulo 2 del Acuerdo ADPIC,
no hay duda que en las tres cuartas partes del Planeta en que rigen las disposiciones del
Acuerdo ADPIC, los Estados Miembros de este Acuerdo, México incluido, estdn obligados
a perseguir las violaciones a los secretos industriales, siempre que éstas puedan tomar la
forma de un acto de competencia desleal en términos del articulo 10 bis del Convenio de
Paris y de lo dispuesto en el articulo 39 del Acuerdo ADPIC. Otra interpretacién posible
va dirigida a entender que todas las posibles formas de violacién de un secreto industrial
deben reprimirse como actos de competencia desleal, sin mas. Sin embargo, las cosas no
son necesariamente de esa forma, pues el propio Acuerdo ADPIC incluye ciertas limitacio-
nes, por demds razonables, sobre los criterios que regirian la persecucion de una violacién
a un secreto industrial, cuando esta persecucién se realizara a través de las reglas de la
competencia desleal. Como sea, es un hecho que uno de los apoyos legales mas amplios,
encaminados a la proteccién de los secretos industriales en el Derecho internacional de
todos los tiempos, se encuentra precisamente en el articulo 10 bis del Convenio de Parfs,
reforzado (o reformado) por los articulos 2 y 39 del Acuerdo ADIPC.

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio, Acuerdo ADPIC — OMC), articulo 39'5

Este instrumento internacional contiene disposiciones de acuerdo con las cuales
los Estados Miembros asumen el compromiso de proteger los secretos industriales y la
informacién no divulgada, en términos de lo dispuesto en el articulo 10bis del Convenio
de Paris, como tengo dicho. Asi como el Acuerdo contiene disposiciones que de modo
general se refieren al deber de proteger la informacion no divulgada que constituya un
secreto conforme a lo que ahi se dispone, el propio instrumento contiene disposiciones
adicionales encaminadas a proteger la informacién no divulgada proporcionada por los
particulares a las autoridades sanitarias que la requieren como condicion para aprobar
la comercializacion de productos farmacéuticos o de productos quimicos agricolas que
utilizan nuevas entidades quimicas.

15 A propésito del régimen legal aplicable a la proteccion de la informacién no divulgada incorporado al
Derecho internacional a través del Acuerdo ADPIC, véase GERVAIS Daniel (avec la collaboration de
Isabelle Schmitz), Protection des rensegnements non divulgués (Article 39) en: L’ACCORD SUR LES
ADPIC, Editions Larcier Bruxelles 2010, pp. 405—412. Véase también MITELMAN Carlos O y ZUC-
CHERINO Daniel R., El Articulo 39.3 del TRIPs en: Proteccion Juridica de la Informacion Confidencial
y de los Datos Cientificos, Lexis Nexis Argentina, S.A. Buenos aires 2007, pp. 129-136, y KORS Jorge,
Los Secretos Industriales y el Know How, Facultad de Derecho UBA - La Ley, 2007, 150 pp.
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Capitulo XVII del Tratado de Libre Comercio de América del Norte — NAFTA, articulos
1711y 1721

De tiempo en tiempo se escuchan versiones sobre la relacién que hay entre el texto
del Acuerdo ADPIC y el Capitulo XVII PROPIEDAD INTELECTUAL del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA). Estas versiones incluyen desde
las que encuentran que uno y otro textos son iguales, lo cual no es cierto, hasta las que
entienden que el Capitulo XVII de NAFTA (adoptado en diciembre de 1992) se inspird
en un borrador de lo que meses después seria adoptado formalmente como ADPIC (abril
de 1994), lo cual si es cierto. Admitida la obvia semejanza entre uno y otro texto --pues
es un hecho que la redaccién del Capitulo XVII de NAFTA se inspird en el borrador
Dunkel, en alusion al entonces Director General del antiguo GATT, que después tomé la
forma del Acuerdo ADPIC--,'¢ entre uno y otro texto, hay diferencias; las mas evidentes
son de caracter terminolégico (ADPIC: informacién no divulgada; NAFTA: informacién
confidencial-secretos industriales).

Una de las diferencias mas notables entre el texto de ADPIC y el de NAFTA radica
en el contenido de la expresién informacién confidencial, que no aparece en ADPIC, como
estd dicho. En NAFTA, ademds de utilizarse la expresion informacion confidencial, (1a
expresion informacion no divulgada que se usa en ADPIC, no aparece en NAFTA), los
redactores dejan claro que dicha expresion debiera ser interpretada como un género que
abarca otras figuras: informacion confidencial incluye secretos industriales, informacion
privilegiada y otros materiales que no puedan revelarse de conformidad con la legislacion
interna de la Parte (articulo 1721).

Dejaré para otro momento el estudio pormenorizado de las semejanzas y diferencias
entre NAFTA y ADPIC en lo que hace al tema de fondo. Por ahora simplemente mencionaré
que la redaccién de NAFTA tuvo como punto de partida el borrador de lo que después fue
ADPIC, més el texto final incluye cuestiones que, seguramente los miembros de NAFTA
intentaron incorporar en ADPIC, que nunca quedaron incorporadas al texto finalmente
firmado por los nuevos miembros de la Organizacién Mundial de Comercio en el Palais
de Justice de Marrakech el 15 de abril de 1994. El hecho es que entre uno y otro texto hay
semejanzas evidentes, como también algunas diferencias perceptibles a primera vista de
la lectura de las disposiciones que se reproducen en la parte final del trabajo.

Interesa, a los fines presentes, dejar claro que en este instrumento regional existen
disposiciones legales que expresamente aluden al compromiso de los Estados Miembros
de proteger la informacién confidencial y los secretos industriales conforme a lo dispuesto
en ellas. Por elementales que parezcan estas disposiciones cuando se comparan con otros
textos legales provenientes del Derecho doméstico de las naciones, se trata de un Derecho
supranacional de alcances desconocidos en el mundo del Derecho internacional antes de
la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte el 17 de diciembre de 1992
(en vigor a partir del 1° de enero de 1994).

16~ Véase RANGEL ORTIZ Horacio, Intellectual Property and GATT’S Uruguay Round, Copyright World,
Issue Five, Intellectual Property Publishing Ltd., 1989.
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III. LOS SECRETOS INDUSTRIALES Y LA INFORMACION CONFIDENCIAL
EN LA JURISPRUDENCIA MEXICANA

Los secretos industriales en la jurisprudencia mexicana

La jurisprudencia mexicana en materia de secretos industriales no es abundante;
fendmeno similar se manifiesta en otras naciones latinoamericanas. Como sea, existe un
nimero limitado de precedentes que permite tener una idea del tipo de cuestiones que han
sido materia de controversia, asi como de los aspectos sustantivos del Derecho aplicable
a la informacién confidencial y los secretos industriales, que han requerido de un pronun-
ciamiento judicial sobre lo que el tribunal consider6 que era la adecuada interpretacién de
tal o cual disposicién. A continuacién me he permitido presentar una breve seleccion de
fallos dictados por tribunales mexicanos que se han ocupado de estos temas, acompafiados
de un breve comentario sobre su valor como precedente en el Derecho mexicano.

Los temas discutidos en las sentencias que forman parte de esta seleccién son los
siguientes:

- Los secretos comerciales forman parte de la definicion de secretos industriales en la
sentencia de 20 de agosto de 1996 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal
del Primer Circuito (Ciudad de México).

- Obligacion de la autoridad de tomar medidas para proteger la confidencialidad de
secretos industriales involucrados en el pleito en la sentencia de 15 de octubre de
2009 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

- Lanovedad y el cardcter confidencial como temas distintos en la sentencia de 6 de
julio de 1933 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacién (articulo
211 y 211 Cédigo Penal Federal).

- Elacceso alainformacion contable y financiera que le estd impedido a terceros ajenos
a la empresa en tanto informacién confidencial y secreta, le estd permitido a un socio
del negocio, en la sentencia de 10 de octubre de 2008 del Tercer Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Primer Circuito.

- El derecho de elegir qué informacién de la vida personal puede ser divulgada y qué
informacién se debe conservar en secreto en la sentencia de 6 de mayo de 2008 del
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil en el Primer Circuito (Ciudad de México).

- El patrén tiene el derecho de fijar las condiciones que debe tener el trabajador con
acceso a informacion confidencial dentro de la empresa en la sentencia de 29 de
octubre de 1970 del Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito.

- Transgrede las buenas costumbres tanto el que entrega la informacién confidencial
como el que la recibe en la sentencia de 6 de mayo de 1988 del Quinto Tribunal
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (Ciudad de México).

- Las obligaciones de confidencialidad no cesan con la terminacién del contrato en la
sentencia de 30 de junio de 1978 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Admi-
nistrativa del Primer Circuito (Ciudad México).
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- Ladistincién entre regalias pagaderas por la transmision de informacién confidencial
y los pagos hechos por asistencia técnica a los fines fiscales en la sentencia de 1 de
octubre de 2002 de la Segunda Seccion de la Sala Superior del Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa.

Los secretos comerciales forman parte de la definicion de secretos industriales en la
sentencia de 20 de agosto de 1996 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia
Penal del Primer Circuito (Ciudad de México)

Aun cuando la materia objeto de proteccion suele identificarse como secreto indus-
trial, la realidad es que en la definicion legal de secreto industrial que aparece en la Ley
de la Propiedad Industrial, aparece una referencia a los secretos comerciales aunque no
se identifican con tal nombre. El hecho es que la materia protegida consistente en un se-
creto comercial aparece protegida como parte de los secretos industriales, como con toda
propiedad y correccién entendi6 las cosas el Cuarto Tribunal Colegiado que conocié de
este negocio:

SECRETO INDUSTRIAL. LO CONSTITUYE TAMBIEN LA INFORMACION CO-
MERCIAL QUE SITUA AL EMPRESARIO EN POSICION DE VENTAJA RESPECTO
A LA COMPETENCIA. El secreto industrial lo constituye no solo la informacion de
orden técnico, sino también comercial, por constituir un valor mercantil que lo sitiia
en una posicion de ventaja respecto a la competencia, tal y como lo dispone el articulo
82 de la Ley de la Propiedad Industrial, que faculta al comerciante o industrial a
determinar qué informacion debe guardar y otorgarle el cardcter de confidencial,
porque le signifique obtener una ventaja competitiva frente a terceros.”

Obligacion de la autoridad de tomar medidas para proteger la confidencialidad de secre-
tos industriales involucrados en el pleito en la sentencia de 15 de octubre de 2009
del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

El caso involucra la bisqueda de acceso a la informacién confidencial y que consti-
tuye un secreto industrial, por parte de alguien que se estima no debiera tener tal acceso
en términos de la legislacidn. De acuerdo con esta sentencia, cuando el asunto involucra
materiales y documentos en los que consta informacién que constituye un secreto industrial,
la autoridad que conoce del asunto estd legalmente obligada a tomar las medidas apropiadas
para que la informacion que constituye un secreto industrial y que esta involucrada en el

17  CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en
revision 504/96.-Agente del Ministerio Ptblico Federal adscrito al Juzgado Décimo de Distrito en Materia
Penal en el Distrito Federal.-20 de agosto de 1996.-Unanimidad de votos.-Ponente: Luis Montes de Oca
Medina, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempefiar
las funciones de Magistrado.-Secretaria: Ana Eugenia Lopez Barrera. Semanario Judicial de la Federacion
y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo IV, septiembre de 1996, pagina 722, Tribunales Colegiados de Circuito,
tesis 1.40.P.3 P. Registro No. 910644. Localizacién: Novena Epoca. Instancia: Tribunales Colegiados de
Circuito. Fuente: Apéndice 2000. Tomo II, Penal, P.R. TCC. P4gina: 2975. Tesis: 5703. Tesis Aislada.
Materia(s): Penal.
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pleito, conserve este caricter. Esto es, que no pierda el carcter confidencial y de secreto,
por raz6n de haberse permitido su acceso a persona que no tenia derecho a acceder a esa
informacién en términos de la legislacién aplicable:

SECRETO INDUSTRIAL. EL HECHO DE QUE LAS SALAS DEL TRIBUNAL
FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA CLASIFIQUEN COMO
INFORMACION RESERVADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATI-
VO LA QUE TENGA AQUEL CARACTER Y, POR ENDE, NO PERMITAN A LAS
PARTES O A TERCEROS ELACCESO A ESOS DOCUMENTOS, AUN CUANDO
SEAN PARTE DE LAS CONSTANCIAS DEL PROCEDIMIENTO, NO VIOLA EL
DERECHO A LA INFORMACION TUTELADO POR EL ARTICULO 6o0. DE LA
CONSTITUCION FEDERAL. El hecho de que las Salas del Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa clasifiquen como informacion reservada en el juicio
contencioso administrativo la que tenga el cardcter de secreto industrial, para que
pueda accederse a ella solo en caso de que sea indispensable para resolver la contro-
versia, implica medidas necesarias para preservar su confidencialidad y garantizar
una eficaz proteccion contra la competencia desleal, de manera que el hecho de no
permitir a las partes o a terceros el acceso a esos documentos, aun cuando sean parte
de las constancias del procedimiento, no viola el derecho a la informacion tutelado
por el articulo 60. de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
pues éste no es irrestricto, sino que estd sujeto a las bases y principios recogidos en
los articulos 1, 3, fracciones I, Vy VI, 14, fracciones I y II, de la Ley Federal de
Transparenciay Acceso a la Informacion Puiblica Gubernamental, cuyo proposito es
proteger a la sociedad y los derechos de terceros, evitando la difusion innecesaria
de su contenido.'®

El proceso de produccion que obre en un expediente administrativo ofrecido como prueba

en un juicio debe ser resguardado como un secreto industrial en la sentencia de 15
de octubre de 2009 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa
en el Primer Circuito (Ciudad de México)

La sentencia ratifica que tiene el caracter de secreto industrial la informacién a que

se refiere el fallo, misma que debe ser resguarda por la autoridad con ese caricter. De la
misma sentencia de 15 de octubre de 2009 surge la tesis que mas adelante se reproduce:

18

SECRETO INDUSTRIAL. SI LO ES LA INFORMACION SOBRE EL PROCESO DE
PRODUCCION DE UN PRODUCTO FARMACEUTICO QUE OBRE EN UN EXPE-
DIENTE ADMINISTRATIVO OFRECIDO COMO PRUEBA POR ELACTOR EN EL

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revision 189/2009. Merck & Co., Inc. y otra. 15 de octubre de 2009. Unanimidad de votos.
Ponente: Patricio Gonzdlez-Loyola Pérez. Secretaria: Dulce Maria Nieto Roa. Registro No. 165392.
Localizacién: Novena Epoca. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial
de la Federacion y su Gaceta XXXI, Enero de 2010. Pagina: 2229. Tesis: 1.40.A.693 A. Tesis Aislada.
Materia(s): Administrativa.
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JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL QUE IMPUGNO EL OTORGA-
MIENTO DEL REGISTRO SANITARIO DE AQUEL Y SE ORDENA SU EXHIBICION,
LA SALA DEL CONOCIMIENTO DEBE DICTAR LAS MEDIDAS PERTINENTES
PARA PRESERVAR SU SECRECIA EN RAZON DE SU VALOR COMERCIAL, A
FIN DE NO AFECTAR INNECESARIAMENTE LOS DERECHOS DE SU TITULAR
Y GARANTIZAR UNA EFICAZ PROTECCION CONTRA LA COMPETENCIA DES-
LEAL. Cuando al impugnar en el juicio contencioso administrativo el otorgamiento
del registro sanitario de un producto farmacéutico el actor ofrece como prueba el
expediente administrativo en que obre informacion sobre su proceso de produccion
y ésta constituya un secreto industrial, la Sala del conocimiento debe analizar la na-
turaleza de la informacion y si es indispensable e idonea para la decision del asunto,
por lo cual, si ordena su exhibicion, con arreglo en los articulos 82 y 83 de la Ley de
la Propiedad Industrial, debe dictar las medidas pertinentes para preservar su secrecia
en razon de su valor comercial, a fin de no afectar innecesariamente los derechos de
su titular y garantizar una eficaz proteccion contra la competencia desleal. De ahi que
una vez que se ha obtenido la indicada informacion confidencial, no necesariamente
debe permitirse al oferente de la prueba que se imponga de su contenido en la fase
de instruccion, ni éste puede exigir que se le dé vista con aquélla arguyendo que de
lo contrario se le dejaria en estado de indefension, pues existen razones que pueden
Jjustificar tal proceder antes de que se esté en condiciones de decidir lo conducente
y se establezca si es estrictamente necesario hacer uso de ella, por ejemplo, cuando
la parte enjuiciante manifiesta ser titular de la patente que ampara la produccion de
un medicamento y no exhibe la informacion que permita al juzgador determinar si se
trata del mismo proceso de produccion del que impugna, ya que entonces resultaria
innecesario develar la contenida en el expediente del tercero interesado.”

La novedad y la confidencialidad son dos temas distintos en la sentencia de 6 de julio de
1933 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion (articulo
211 y 211 Cédigo Penal Federal)

La sentencia muestra de modo ejemplar la forma en que deben ser interpretadas y
aplicadas las normas que rigen el acceso a la proteccién de la informacién confidencial y los
secretos industriales. El hecho que la informacién confidencial o que constituya un secreto
industrial pueda en algin aspecto coincidir con lo que también se conoce como informacién
novedosa, de ninguna manera debe confundirse con la exigencia de la novedad como se
conoce esta expresion cuando se utiliza como condicidn de patentabilidad, maxime que
el poseedor legitimo de la informacién confidencial no pretende obtener una patente, sino
la aplicacién de las consecuencias derivadas de la revelacién no autorizada de un secreto

19  CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revision 189/2009. Merck & Co., Inc. y otra. 15 de octubre de 2009. Unanimidad de votos.
Ponente: Patricio Gonzdlez-Loyola Pérez. Secretaria: Dulce Maria Nieto Roa. Registro No. 165391.
Localizacién: Novena Epoca. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial
de la Federacién y su Gaceta. XXXI, Enero de 2010. Pagina: 2230. Tesis: 1.40.A.692 A. Tesis Aislada.
Materia(s): Administrativa.
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industrial. Cuando la realidad o los litigantes, deliberada o accidentalmente, introducen
en el pleito elementos de confusion para distraer la atencion del juez del tema central del
pleito, el juez debe percibir la presencia de semejantes estrategias y concentrarse en el
tema central del negocio, como ejemplarmente procedié el juzgador en el negocio fallado
por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia. La sentencia dictada por la Cortes en
el afio de 1933 representa uno de los primeros asuntos resueltos en el dmbito mexicano
que involucran la aplicacién de los articulos 210 y 211 del Cédigo Penal Federal y la ne-
cesidad de distinguir entre el sistema de patentes y el sistema de secretos industriales. Con
todas las reservas que el caso amerita en lo referente a la técnica juridica de indispensable
manejo en cuestiones confusas —deliberada o accidentalmente--, 1a sentencia de 6 de julio
de 1933 distingue adecuadamente el régimen legal aplicable a la materia patentable y el
que corresponde a un secreto industrial, especificamente a la revelacién de un secreto,
conducta a la que le deben ser aplicadas las normas que rigen la revelacién de los secretos
industriales. Esto, con independencia que el sistema de patentes pueda estar involucrado,
especialmente cuando su involucramiento fue introducido en los hechos presentes en el ne-
gocio, con posterioridad al momento en que ya era juridicamente exigibles las disposiciones
protectoras de los secretos industriales, como todo indica acontecio en el negocio fallado
por la Corte en 1933, del que han surgido las dos tesis que mas adelante se reproducen, una
es la 313383 y la otra la 313382, ambas originadas en la sentencia de 6 de julio de 1933:

REVELACION DEL SECRETO INDUSTRIAL, ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL
DELITO DE. Si se atiende a la redaccion de los articulos 210y 211 del Cédigo Penal del
Distrito, se ve que el cuerpo del delito, tratdndose de la revelacion de secreto industrial,
para quedar debidamente comprobado, requiere los siguientes elementos constitutivos:
a) Que haya sido revelado un secreto por el delincuente. b) Que esa comunicacion sea
hecha sin justa causa y, a la vez, sin el consentimiento y en perjuicio de la victima del
delito. c) Que el secreto llegue al conocimiento del reo, con motivo de su empleo, y, d)
Que el secreto revelado sea de cardcter industrial. Esos cuatro elementos esenciales
o0 especificos del delito, coinciden con los que, al comentar el articulo 418 del Cédigo
Penal Francés, enumera el tratadista E. Garcon, en su Codigo Penal anotado. Segiin
dicho autor, los elementos constitutivos del delito son: Primero, la existencia de un
secreto de fabrica; segundo, la comunicacion de ese secreto; tercero, la calidad del
autor de dicha comunicacion; y cuarto, la intencion dolosa del agente. Como el Cédigo
Penal vigente no proporciona elementos para ilustrar acerca de lo que por secreto
industrial debe entenderse juridicamente, es necesario precisar la connotacion legal
de esa expresion; Chaveau y Hélie, cuya autoridad cita el comentarista Garcon, hacen
consistir la esencia del delito analizado, en que los medios de fabricacion que han sido
comunicados, pertenezcan exclusivamente a la fabrica, o que hayan sido inventados
para ella; concepto que implica la idea de que se trata de un procedimiento nuevo.
Garcon difiere de los autores antes citados, pues considera que para que se cometa
el delito, no es necesario que se trate de un procedimiento o sistema nuevo, ya que
esto implicaria una confusion entre el derecho de patentar un invento y la existencia
de un secreto de fdbrica, nociones que son totalmente diversas, pues lo importante,
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Juridicamente hablando, es que el procedimiento sea desconocido en la época en que
se dice cometido el delito, aunque en épocas anteriores haya sido conocido y empleado
el mismo procedimiento, con tal de que en la actualidad, por haber dejado de usarse,
haya sido olvidado y, por esa causa, para quién lo conoce, constituya una ventaja de
cardcterindustrial. Garcon considera que el secreto industrial o de fdbrica, consiste en
un procedimiento industrial, sea o no patentable, pero que solamente es conocido por
un limitado niimero de industriales, quienes han sustraido el conocimiento del mismo, a
sus competidores, o, de otra manera, el procedimiento de fabricacion que por no estar
al alcance de todos, representa para su duefio un valor mercantil, de tal manera que su
divulgacion le reporte un perjuicio apreciable. Concordando este conjunto de principios
con nuestra legislacion, puede establecerse que por secreto industrial o de fdibrica,
se entiende una idea o un procedimiento que, dentro de las condiciones normales que
predominan en el mercado, no es conocido sino por limitado niimero de personas y es
desconocido por los demds, especialmente por aquél que se beneficia conociéndolo
delictuosamente. Seria antijuridico afirmar que para que exista un secreto industrial,
fuera necesario demostrar que determinada idea o procedimiento, era desconocido en
lo absoluto, por cualquier otra persona, pues semejante afirmacion llevaria al absurdo,
ya que, dando tal connotacion al concepto secreto, se haria nugatoria la disposicion
penal respectiva, pues es fisica y legalmente imposible comprobar que un procedimiento
o una idea, sean totalmente desconocidos en todo el mundo. Si se atiende al espiritu
que anima al precepto analizado, que trata de proteger a los industriales o inventores
contra la posible deslealtad de sus colaboradores, impidiendo que éstos transmitan las
nocionesy los conocimientos que hayan adquirido por razén de su empleo, antes de que
el fabricante o el inventor haya podido utilizarlos y patentarlos, se comprende que basta
con que, efectivamente, el secreto de que se trate constituya una nocioén desconocida
para la mayor parte de los competidores, para estimar comprobado ese elemento del
cuerpo del delito de referencia. Los articulos 210y 211 del Codigo Penal vigente, no
sefialan como elemento del cuerpo del delito, la necesidad de anular previamente una
patente obtenida de modo fraudulento, y que posiblemente es el resultado de la comu-
nicacion delictuosa de un invento, y esto sucede, porque los principios contenidos en
la Ley de Patentes, no pueden regir la situacion anterior a la declaracion pone término
al secreto de cardcter industrial que trata de reservarse; el Codigo Penal es la norma
aplicable a la garantia de los derechos de quien posee un procedimiento industrial, en
vias de ser patentada y aiin no lo estd (Tesis. Registro 313,383).%

SECRETOS INDUSTRIALES. Los secretos de cardcter industrial pueden clasificar-
se en patentables y no patentables, y con relacion a los primeros, es preciso distinguir
dos épocas: la primera, comprende el periodo de gestacion del invento, cuando todavia

Amparo penal en revision 14772/32. Alter Max. 6 de julio de 1933. Mayoria de tres votos. Disidentes:
Fernando de 1a Fuente y Salvador Urbina. La publicacién no menciona el nombre del ponente. Registro No.
313383. Localizacién: Quinta Epoca Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federacion.
XXXVIII Pagina: 1381. Tesis Aislada Materia(s): Penal.
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no ha sido divulgado el procedimiento industrial nuevo o desconocido, que constituye
propiamente el secreto; y la segunda, que principia cuando, a consecuencia de una
tramitacion de la patente, ha sido anulado el secreto que rodeaba al procedimiento
patentable. Cada una de estas épocas se rige por distintos preceptos juridicos: el
Cédigo Penal tiene como campo propio la primera de ellas, en que el industrial
necesita ser protegido contra la deslealtad de quienes le rodean y los fines de esa
proteccion son de cardcter ético. La Ley de Patentes reglamenta la segunda época,
en que ya interviene un nuevo factor, consistente en el interés social por sostener la
patente, y sus fines son econémicos. En consecuencia, se comprende, sin dificultad,
que puede comprobarse el cuerpo del delito de revelacion de secreto industrial, sin
que forzosamente haya de obtenerse la nulidad de una patente lograda a través de
la comunicacion delictuosa de ese mismo secreto, pues el delito puede ser cometido
durante la época sustraida al régimen de la Ley de Patentes.”

El acceso a la informacion contable y financiera que le estd impedido a terceros ajenos

a la empresa en tanto informacion confidencial y secreta, le estd permitido a un
socio del negocio, en la sentencia de 10 de octubre de 2008 del Tercer Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito

Un fallo interesante no s6lo porque aporta criterios validos encaminados a precisar

los limites de las restricciones a la informacién confidencial, sino porque aporta una al-
ternativa para que la informacién confidencial de una negociacién pueda ser involucrada
en el pleito incluyendo las instrumentacién de alternativas que realistamente cumplan el
propdsito de resguardar y asegurar la confidencialidad de la informacién que constituye
un secreto industrial.

21

INFORMACION CONTABLE. EL REQUERIMIENTO DE LA CONTABILIDAD Y
CUESTIONES INHERENTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA
REQUERIDA POR QUIENES TIENEN LA CALIDAD DE SOCIOS, NO VIOLA LOS
PRINCIPIOS DE CONFIDENCIALIDAD, SIGILO Y SECRETO. Los principios de si-
gilo y secreto solo son aplicables a personas extraiias a la sociedad, esto es, a terceros
ajenos a la estructura juridica de la empresa, sin embargo, si quienes solicitan la
informacion son los propios socios de la sociedad, luego entonces, la exhibicion de la
documentacion requerida en forma alguna implica una violacion a la confidencialidad
del estado financiero de la empresa requerida. Mdxime que un asociado en términos
del articulo 2683 del Cédigo Civil para el Distrito Federal, tiene derecho a vigilar
que las cuotas se dediquen al fin que se propone la asociacion, de lo que resulta que
con ese objeto puede examinar los libros de contabilidad y demds papeles de ésta. Por
otra parte, la exhibicion de la documentacion requerida no viola la confidencialidad

Amparo penal en revisién 14772/32. Alter Max. 6 de julio de 1933. Mayoria de tres votos. Disidentes:
Fernando de la Fuente y Salvador Urbina. La publicacién no menciona el nombre del ponente. Registro No.
313382. Localizacién: Quinta Epoca Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci6n.
XXXVIII Pagina: 1383. Tesis. Aislada. Materia(s): Penal.
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de dicha informacion pues la misma no correrd necesariamente agregada a los autos,
toda vez que dicha exhibicion de informacion no debe ser forzosamente presentada en
el juzgado de origen sino que pueden optar por exhibirla dentro de las instalaciones
de la empresa, ante la presencia de un funcionario judicial que dé fe de que dicha
informacion se presenta a los socios solicitantes y que solamente sean éstos quienes
tengan acceso a dichos documentos e inclusive puede realizarse dicha exhibicion sin
la presencia de una autoridad judicial que dé fe de ello aunque bajo la condicion de
que sean los socios solicitantes de la informacién quienes por escrito manifiesten
su conformidad con la exhibicion de la misma en esta modalidad, por lo que no se
priva, coarta, limita o menoscaba el derecho de la empresa de guardar documentos
que contengan informacion confidencial en materia industrial, comercial, contable
ni econémica, ya que dicho requerimiento no tiene como propdosito divulgar la infor-
macion que le sea proporcionada, sino dar solucién al requerimiento de exhibicion
de diversa documentacion relacionada con dicha empresa, ante la peticion realizada
por los propios socios que la conforman y que tienen derecho a su conocimiento en
términos del articulo 2683 del Cédigo Civil para el Distrito Federal.?

El derecho de elegir qué informacion de la vida personal puede ser divulgada y qué

informacion se debe conservar en secreto en la sentencia de 6 de mayo de 2008
del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil en el Primer Circuito (Ciudad
de México)

La sentencia de 6 de mayo fija limites acceder a informaciones que corresponden

a la vida privada de las personas y divulgarlas. Ese limite lo establece la propia persona
involucrada, y ella y nadie més que ella, dice la sentencia, tiene derecho a acceder a infor-
macién de su vida privada y a divulgarla mientras no cuente con el consentimiento de la
persona involucrada, sostiene el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, en un fallo
que no contod con la unanimidad de los magistrados que integran el Tribunal.

22

DERECHO A LA INTIMIDAD. SU OBJETO Y RELACION CON EL DERECHO DE
LA AUTODETERMINACION DE LA INFORMACION. Los textos constitucionales y
los tratados internacionales de derechos humanos recogen el derecho a la intimidad
como una manifestacion concreta de la separacion entre el dmbito privado y el piiblico.
Ast, el derecho a la intimidad se asocia con la existencia de un dmbito privado que
se encuentra reservado frente a la accion y conocimiento de los demds y tiene por
objeto garantizar al individuo un dmbito reservado de su vida frente a la accién y
conocimiento de terceros, ya sea simples particulares o bien los Poderes del Estado;
tal derecho atribuye a su titular el poder de resguardar ese ambito reservado por el

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en

revisién 213/2008. Empresas Bepusa, S.A. de C.V. y otra. 10 de octubre de 2008. Unanimidad de votos.
Ponente: Victor Francisco Mota Cienfuegos. Secretaria: Marfa Estela Espafia Garcia. Registro No. 165784.
Localizacién: Novena Epoca Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de
la Federacion y su Gaceta XXX, Diciembre de 2009. P4gina: 1548. Tesis: 1.30.C.767 C. Tesis Aislada.
Materia(s): Civil.
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individuo para sty su familia; asimismo garantiza el derecho a poseer la intimidad
a efecto de disponer del control sobre la publicidad de la informacion tanto de la
persona como de su familia; lo que se traduce en el derecho de la autodeterminacion
de la informacion que supone la posibilidad de elegir qué informacion de la esfera
privada de la persona puede ser conocida o cudl debe permanecer en secreto, asi
como designar quién y bajo qué condiciones puede utilizar esa informacion. En
este contexto, el derecho a la intimidad impone a los poderes piiblicos, como a los
particulares, diversas obligaciones, a saber: no difundir informacion de cardcter
personal entre los que se encuentran los datos personales, confidenciales, el se-
creto bancario e industrial y en general en no entrometerse en la vida privada de
las personas; asimismo, el Estado a través de sus organos debe adoptar todas las
medidas tendentes a hacer efectiva la proteccion de este derecho.”

El patron tiene el derecho de fijar las condiciones que debe tener el trabajador con acceso
a informacion confidencial dentro de la empresa en la sentencia de 29 de octubre
de 1970 del Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito

Las medidas encaminadas a asegurar que la informacion confidencial y los secretos
industriales y comerciales de una empresa se conserven con ese caracter incluyen, desde
luego, a los empleados de la propia empresa poseedora del secreto, que son los potenciales
violadores de todo secreto empresarial. No es un tema de lealtades ni de moralidad, sino
de una realidad respecto de la cual el legitimo poseedor de un secreto de la empresa esta
obligado por ley a tomar las medidas dirigidas a la conservacién de los secretos empresa-
riales. Esas medidas empiezan por el derecho que le asiste al poseedor del secreto, esto
es, al patrén, de decidir que trabajador puede tener acceso a la informacién, y bajo qué
condiciones, y qué trabajadores —por la razén que sea—deben estar expresamente excluidos
de ese acceso. Esta es a filosofia, mas que razonable y acorde con la razén de ser de los
secretos industriales y las reglas para su proteccién—que inspira una sentencia de 29 de
septiembre de 1970 dictada por este Tribunal Colegiado.

PATRON. TIENE DERECHO A NOMBRAR TRABAJADOR EN PLANTA NO COM-
PRENDIDA EN EL CONTRATO COLECTIVO. Al no figurar el modelista diseiiador en
el grupo dedicado a la produccion, accidental o temporalmente de obra determinada
o por tiempo indefinido, ni en el de reparacion y conservacion de maquinaria, menos
en el de conservacion de edificios, mencionados en el tabulador respectivo y siendo

23 TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en re-
vision 73/2008. 6 de mayo de 2008. Mayoria de votos. Disidente: Ne6fito Lépez Ramos. Ponente: Victor
Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: Erick Fernando Cano Figueroa. Registro No. 168944. Localizacion:
Novena Epoca. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federacién
y su Gaceta. XXVIII, Septiembre de 2008. Pagina: 1253. Tesis: 1.30.C.695 C. Tesis Aislada. Materia(s):
Civil.

-227 -



ANUARIO ANDINO DE DERECHOS INTELECTUALES

SECRETOS INDUSTRIALES

su servicio de cardcter confidencial por constituir secreto industrial, es indudable
el derecho de la empresa para nombrarlo.**

Transgrede las buenas costumbres tanto el que entrega la informacion confidencial
como el que la recibe en la sentencia de 6 de mayo de 1988 del Quinto Tribunal
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (Ciudad de México)

La sentencia sefiala que incurre en un acto perseguible contrario a las buenas costum-
bres no solo quien revela la informacién que esta obligado a no revelar, sino también quien
la adquiere, raz6n por la cual los adquirentes de buena fe deben tomar las precauciones del
caso. El criterio parece mds que razonable, particularmente cuando est4 involucrado un
empleado que nunca podria cumplir con la sentencia que lo obliga a reparar el dafio causado
al antiguo patrén; no asi el adquirente de la informacién, siempre que la responsabilidad
esté debidamente establecida, no sélo por el hecho de ser adquirente de informacién re-
velada en contra de un compromiso legal y valido de no hacerlo, sino también en contra
de la ley de las buenas costumbres: tanto peca el que mata a la vaca, como el que le jala
la pata... dice el refran popular.

SECRETO INDUSTRIAL. 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 cardcter de patron a la reparacion
del dario directamente del contrato de transferencia de tecnologia y del registro de
éste, no significa que tal derecho no se encuentre protegido por la ley, puesto que
el mismo deriva del compromiso de no divulgacion que el empleado contrajo con
ella, mediante el cual se obligé a no revelar a terceras personas y a no aprovechar
para si aun después de concluido el contrato de trabajo, los conocimientos técnico-
cientificos motivo de la controversia, porque dicha sociedad adquirié el derecho a
la reparacion del daiio, en caso de que la divulgacion se hiciera; compromiso éste
que si bien recae sobre conocimientos no patentables y, por ende, susceptibles de
ser aprovechados por cualquiera persona, no por ello transgrede normas de orden
publico, ni prohibitivas, puesto que la Ley de Invenciones y Marcas no dispone que
los conocimientos no patentables deban considerarse por ese solo hecho necesaria-
mente como del dominio publico, lo que significa que mientras éstos no pasen a este
dominio, pertenecen exclusivamente al acervo de la persona que los posee, quien al
amparo del derecho privado puede celebrar 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, iinicamente pueden ser aprovechados estos conocimientos

24  TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO. Amparo directo 61/70. Muebles Malinche, S. A.
29 de octubre de 1970. Unanimidad. Ponente: Federico Taboada Andraca. Registro No. 807292. Loca-
lizacién: Séptima Epoca Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Informes. Informe 1970,
Parte III P4gina: 115. Tesis Aislada. Materia(s): laboral.
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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 demds que intervienen en ese
acto, puesto que su conducta debe considerarse igualmente contraria a las buenas cos-
tumbres a menos que demuestren que su participacion en los hechos fue de buena fe.”

Las obligaciones de confidencialidad no cesan con la terminacion del contrato en la

sentencia de 30 de junio de 1978 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Ad-
ministrativa del Primer Circuito (Ciudad México)

La sentencia deja claro que las obligaciones de confidencialidad adquiridas con

motivo de la celebracién de un contrato de transferencia de tecnologia por virtud del cual
el obligado adquiere los conocimientos técnicos confidenciales, no dejan de existir como
consecuencia de que le contrato como tal ha dejado de tener vigencia, pues la cldusula de
confidencialidad continda vigente.

25

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, LA GUARDA DE SECRETOS COMERCIA-
LES O INDUSTRIALES NO CESA POR HABER TERMINADO EL CONTRATO DE.
Las cldusulas de guarda de secretos incluidas en los contratos sobre transferencia
de tecnologia, coinciden en la obligacion para el adquirente de la tecnologia, de no
divulgar un conocimiento o sistema al que se tenido acceso en virtud de la prestacion
de servicios técnicos, ni de hacer otro uso del mismo especificado. En efecto, el uso
de una patente o método puede ser facilitado, pero con la prohibicién de hacerlo del
conocimiento de otras personas salvo de aquéllos directamente relacionados con el
mismo, e inclusive se puede obligar al receptor a incluir en los contratos de trabajo
que celebre con sus empleados, una cldusula en la que éstos se comprometan a
guardar el secreto comercial o industrial, al cual l6gicamente tendrdn acceso como
consecuencia de la labor especifica que desemperian dentro de la empresa, situacion
juridica que se surte en la generalidad de los contratos de transferencia de tecno-
logia. Ahora bien, la obligacion aludida tiene vigencia por el término del contrato
que la contiene, ya que la finalidad de la misma es fundamentalmente la de impedir
que terceras personas, bdasicamente competidoras, lleguen a conocer secretos indus-
triales, causando un dariio tanto al preceptor de tecnologia, como al transmisor; sin

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. Registro No. 231420. Localizacién: Octava Epoca Instancia:
Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de 1a Federacién I, Segunda Parte-1, Enero
a Junio de 1988. Pagina: 333. Tesis Aislada. Materia(s): Civil.
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embargo, aquella obligacion no cesa el momento de concluir el término de vigencia
del contrato, en virtud de que la misma no depende de la Ley de Transferencia de
Tecnologia, ni de los convenios que al respecto se hagan, surtiendo sus efectos con
independencia de las prestaciones que constituyen el objeto real del contrato o sea
en forma extracontractual, en virtud de que tal situacion juridica no se encuentra
prevista dentro de las prohibiciones a que alude el articulo 7o. de la ley citada, puesto
que en las 14 fracciones que contiene aquel precepto sélo hace referencia en forma
limitativa a los casos en que no se puede registrar un contrato o convenio, mas no
se establece la situacion de que al fenecer un contrato, también cesen los efectos de
la cldausula de guarda de secretos.”®

La distincion entre regalias pagaderas por la transmision de informacion confidencial y

los pagos hechos por asistencia técnica a los fines fiscales en la sentencia de 1 de
octubre de 2002 de la Segunda Seccion de la Sala Superior del Tribunal Federal
de Justicia Fiscal y Administrativa

La sentencia hace una distincién entre transmisién de informacién confidencial y

asistencia técnica y fija las importantes consecuencias de caracter tributario que siguen a
esta distincién:?

26

27

CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA PARA EVITAR LA
DOBLE IMPOSICION E IMPEDIR LA EVASION FISCAL EN MATERIA DE IM-
PUESTO SOBRE LA RENTA.- LA TASA DE RETENCION DEL 10% PREVISTA EN
SU ARTICULO 12, PUNTO 2, SOLO ES APLICABLE A LOS PAGOS POR CON-
CEPTO DE “REGALIAS” Y NO A LOS DE “ASISTENCIA TECNICA” .- Conforme
al articulo 15-B del Cédigo Fiscal de la Federacion vigente a partir del 1° de enero
de 1997, las “regalias” constituyen erogaciones por el uso o goce de las creaciones
o derechos patrimoniales protegidos por la propiedad intelectual y, por su parte, el
concepto de “asistencia técnica”, se define como una prestacion de servicios que se
proporciona sobre conocimientos no patentables, que no impliquen la transmision
de informacion confidencial relativa a experiencias industriales. La clara distincion
entre ambos conceptos, se destaca aiin mds en la parte inicial del iltimo pdrrafo del
articulo en comento, en donde expresamente se sefiala que “los pagos por concepto
de asistencia técnica no se considerardn como regalias.” En esa medida, no puede

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revision 486/78. Harbison Walker Refractories Company. 30 de junio 1978. Unanimidad
de votos. Ponente: Angel Sudrez Torres. Secretario: Hugo G. Lara Herndndez. Registro No. 252597.
Localizaci6n: Séptima Epoca Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de
la Federacion. 109-114 Sexta Parte. Pdgina: 222. Tesis Aislada Materia(s): Administrativa. Genealogia:
Informe 1978, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 105, pdgina 210.

Un estudio detallado sobre el tema aparece en RANGEL ORTIZ Horacio, La asistencia técnica en el
Derecho mexicano, Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, Instituto de Derecho Industrial de la
Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, Espaiia, 2009.
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considerarse que las acepciones “asistencia técnica” y “regalias” sean empleadas
como conceptos andlogos en las leyes tributarias y, por tanto, los pagos por con-
cepto de “asistencia técnica” efectuados a residentes en el extranjero con ingresos
provenientes de fuente de riqueza en territorio nacional, no se ubican dentro de la
hipotesis normativa del articulo 12, punto 2, del “Convenio entre el Gobierno de los
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América para
evitar la doble imposicion e impedir la evasion fiscal en materia de impuesto sobre la
renta”, toda vez que la tasa impositiva del 10% prevista en dicho Ordenamiento, solo
es aplicable a los pagos efectuados por concepto de “regalias”, sin establecerse en
ninguno de los preceptos del citado Convenio que dicha tasa le corresponda también a
los pagos por “asistencia técnica”. Por tanto, el contribuyente que efectiia pagos por
“asistencia técnica”, debe realizar la retencion del impuesto con base en la tasa del
15% establecida en el articulo 156, fraccion I de la Ley del Impuesto sobre la Renta.*

COMENTARIO FINAL

Admitido que la informacién confidencial no es susceptible de proteccion a través de
derecho exclusivos, como los que han existido para las invenciones patentables por mas de
cinco siglos, razones lo mismo pragmaticas que juridicas, han recomendado el tratamiento
de esta institucion al lado de los derechos exclusivos de propiedad intelectual. El tratamiento
que se ha dado a las instituciones protectoras de los secretos industriales y la informacién
confidencial, algunas veces se localiza como si se tratara de un derecho vecino de los dere-
chos exclusivos de propiedad intelectual; otras, como una manifestacion especifica de las
normas que se ocupan de la represion de la competencia desleal, pasando por las que no
encuentran facil acomodo en ninguna de esas dos visiones. Con los intervalos de los que
se ha dejado constancia en las paginas que anteceden, la informacién confidencial ha sido
materia de regulacion por parte del Estado Mexicano de modo permanente. Son distintos
los motivos por los cuales se ha estimado necesario el dictado de disposiciones tan abun-
dantes y variadas en esta materia. Por un lado, la necesidad de hacer frente a situaciones
que no estaban satisfactoriamente reguladas en la legislacién nacional, motivo por el cual
se cubren esas lagunas legislativas a través de la redaccién, aprobacién y promulgacién
de nuevas disposiciones sobre la materia; pero también se aprecia precipitacion en la
redaccién de algunos textos, lo que hace necesario poner correctivos a los textos previa-
mente promulgados, por estimarse poco pertinente la redaccion de los textos adoptados
en el pasado. Los textos legales unas veces muestran mejoras o adelantos; otras, simples
correctivos. Este tipo de situacion queda ilustrada con textos como el del Cédigo Penal
que se limitaba a perseguir la revelacion de un secreto industrial, sin que la norma penal
protectora de los secretos industriales fuera de utilidad pare perseguir otras conductas

28  Juicio No. 479/01-05-02-1/74/01-S2-10-02.- Resuelto por la Segunda Seccién de la Sala Superior del
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesién de 1 de octubre de 2002, por unanimidad
de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Guillermo Dominguez Belloc.- Secretaria: Lic. Gabriela Badillo
Barradas. (Tesis aprobada en sesién privada de 29 de octubre de 2002). R.T.F.J.F.A. Quinta Epoca. Afio
III. No. 33. Septiembre 2003. p. 81. V-P-2aS-240.
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igualmente perjudiciales, como son la utilizacién y el apoderamiento del secreto, que por
décadas estuvieron fuera del alcance del régimen protector de los secretos industriales a
través de la figura legal que regulaba esta materia. El primer correctivo de importancia en
lo que a estos dos aspectos se refiere es instrumentado con la promulgacién de la Ley de
la Propiedad Industrial en 1991, la cual no sélo introdujo mejoras encaminadas a permitir
la persecucién de conductas como el apoderamiento y la utilizaciéon no autorizadas de
los secretos industriales, sino que también fue utilizada para dificultar la persecucion de
la violacién de un secreto industrial, al introducirse en la redaccién de los nuevos tipos
penales, elementos interioristas y subjetivos contrarios a la razén de ser de la adopcién
de medidas con las que se pretendia fortalecer el sistema legal mexicano en materia de
secretos industriales.”

Hasta estos momentos predominan las normas que buscan proteger la informacién
confidencial y los secretos industriales en un &mbito estrictamente empresarial, las cuales
se complementan de una manera verdaderamente impresionante con la adopcién de si-
milares disposiciones encaminadas a proteger la informacién confidencial y los secretos
industriales en el &mbito gubernamental, de las que se dio cuenta en pdginas anteriores.
Unas y otras disposiciones, aunadas a las contenidas en tres tratados internacionales sobre
la materia, a los criterios jurisprudenciales dictados por los tribunales federales que han
conocido de estos asuntos, y a las observaciones de los comentaristas legales que se han
ocupado de estos temas, muestran el estado actual del Derecho mexicano en materia de
proteccion de informacion confidencial y secretos industriales, del que se ha dado cuenta
en paginas anteriores.

No obstante la abundancia de textos legales vigentes en materia de proteccién de
informacién confidencial y secretos industriales, y a pesar de la existencia de disposicio-
nes legales que han aludido al tema desde el nacimiento de la joven Nacién Mexicana, la
realidad de las cosas es que se trata de una institucién en plena evolucién, y por lo que
hace al tratamiento que ha recibido en la jurisprudencia, estamos sin duda ante una de las
instituciones que menos atencién han recibido de la jurisprudencia y de los comentaristas
legales en el medio mexicano. La escasa produccién de materiales jurisprudenciales y
doctrinarios, sin embargo, no es congruente con la presencia de estas figuras en el ambito
de los negocios y de la practica profesional, en la vida de todos los dias. Sea como fue-
re, las reglas aplicables, tanto del derecho doméstico como del internacional, lo mismo
jurisprudenciales que doctrinarias estin ahi, para acudir a ellas en los momentos en que
las informaciones reservadas de la empresa son utilizadas en el mundo de los negocios
nacionales e internacionales, en todos los &mbitos en que los materiales aqui examinados
le conceden un valor econémico a esas informaciones reservadas.

Ciudad de México y marzo de 2014

29  Véase RANGEL ORTIZ Horacio, La violacion del secreto industrial en la Ley de la Propiedad Industrial
de 1991, EL FORO, Organo de la Barra Mexicana - Colegio de Abogados, Octava Epoca, Tomo IV, Nu-
mero 2, 1991, México, D.F., pp. 273-299 y Estudios de Propiedad Industrial No. 2, Asociacién Mexicana
para la Proteccion de la Propiedad Industrial, México, pp. 43-67.
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ANEXO
Legislacion mexicana en materia de informacion confidencial y secretos industriales.

Seleccion de textos legales.

CODIGO PENAL FEDERAL
(Diario Oficial de la Federacion el 14 de agosto de 1931. Ultima reforma publicada
DOF 26-12-2013)

TITULO NOVENO
Revelacion de secretos y acceso ilicito a sistemas y equipos de informdtica
CAPITULO 1
Revelacion de secretos

Articulo 210.- Se impondrdn 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 algiin secreto o comunicacion reservada que conoce
0 ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto.
Articulo 211.- La sancion serd de uno a cinco aiios, multa de cincuenta a quinientos pesos
y suspension de profesion en su caso, de dos meses a un aiio, cuando la revelacion punible
sea hecha por persona que presta servicios profesionales o técnicos o por funcionario o
empleado ptiblico o cuando el secreto revelado o publicado sea de cardcter industrial.
Articulo 211 Bis.- A quien revele, divulgue o utilice indebidamente o en perjuicio de otro,
informacion o imdgenes obtenidas en una intervencion de comunicacion privada, se le
aplicardn sanciones de seis a doce arios de prision 'y de trescientos a seiscientos dias multa.
CAPITULO 11

Acceso ilicito a sistemas y equipos de informdtica
Articulo 211 bis 1.- Al que sin autorizacion modifique, destruya o provoque pérdida
de informacién contenida en sistemas o equipos de informdtica protegidos por algiin
mecanismo de seguridad, se le impondrdn de seis meses a dos aiios de prisién y de cien
a trescientos dias multa.
Al que sin autorizacion conozca o copie informacion contenida en sistemas o equipos de
informdtica protegidos por algiin mecanismo de seguridad, se le impondrdn de tres meses
a un ario de prision y de cincuenta a ciento cincuenta dias multa.
Articulo 211 bis 2.- Al que sin autorizacion modifique, destruya o provoque pérdida de
informacion contenida en sistemas o equipos de informdtica del Estado, protegidos por
algtin mecanismo de seguridad, se le impondrdn de uno a cuatro afios de prision y de
doscientos a seiscientos dias multa.
Al que sin autorizacion conozca o copie informacion contenida en sistemas o equipos de
informdtica del Estado, protegidos por algiin mecanismo de seguridad, se le impondrdn
de seis meses a dos aiios de prision y de cien a trescientos dias multa.
A quien sin autorizacién conozca, obtenga, copie o utilice informacion contenida en
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cualquier sistema, equipo o medio de almacenamiento informdticos de seguridad piiblica,
protegido por algiin medio de seguridad, se le impondra pena de cuatro a diez aiios de
prision y multa de quinientos a mil dias de salario minimo general vigente en el Distrito
Federal. Si el responsable es o hubiera sido servidor piiblico en una institucion de seguridad
publica, se impondrd ademadas, destitucion e inhabilitacion de cuatro a diez afios para
desempeiiarse en otro empleo, puesto, cargo o comision publica.

Articulo 211 bis 3.- Al que estando autorizado para acceder a sistemas y equipos de
informdtica del Estado, indebidamente modifique, destruya o provoque pérdida de
informacion que contengan, se le impondran de dos a ocho aiios de prision y de trescientos
a novecientos dias multa.

Al que estando autorizado para acceder a sistemas y equipos de informdtica del Estado,
indebidamente copie informacion que contengan, se le impondran de uno a cuatro aios
de prision y de ciento cincuenta a cuatrocientos cincuenta dias multa.

A quien estando autorizado para acceder a sistemas, equipos o medios de almacenamiento
informdticos en materia de seguridad puiblica, indebidamente obtenga, copie o utilice
informacion que contengan, se le impondrd pena de cuatro a diez aiios de prision y multa
de quinientos a mil dias de salario minimo general vigente en el Distrito Federal. Si el
responsable es o hubiera sido servidor ptiblico en una institucion de seguridad ptiblica, se
impondrd ademds, hasta una mitad mds de la pena impuesta, destitucion e inhabilitacion
porun plazo igual al de la pena resultante para desempeiiarse en otro empleo, puesto, cargo
o comision publica en una institucion de seguridad ptiblica, se impondrd ademds, hasta
una mitad mds de la pena impuesta, destitucion e inhabilitacion por un plazo igual al de
la pena resultante para desempeiiarse en otro empleo, puesto, cargo o comision publica.
Articulo 211 bis 4.- Al que sin autorizacion modifique, destruya o provoque pérdida de
informacion contenida en sistemas o equipos de informdtica de las instituciones que
integran el sistema financiero, protegidos por algiin mecanismo de seguridad, se le
impondrdn de seis meses a cuatro afios de prision y de cien a seiscientos dias multa.

Al que sin autorizacion conozca o copie informacion contenida en sistemas o equipos
de informdtica de las instituciones que integran el sistema financiero, protegidos por
algiin mecanismo de seguridad, se le impondrdn de tres meses a dos afios de prision y de
cincuenta a trescientos dias multa.

Articulo 211 bis 5.- Al que estando autorizado para acceder a sistemas y equipos de
informdtica de las instituciones que integran el sistema financiero, indebidamente
modifique, destruya o provoque pérdida de informacion que contengan, se le impondrdn
de seis meses a cuatro afios de prision y de cien a seiscientos dias multa.

Al que estando autorizado para acceder a sistemas y equipos de informdtica de las
instituciones que integran el sistema financiero, indebidamente copie informacion que
contengan, se le impondrdn de tres meses a dos afios de prision y de cincuenta a trescientos
dias multa.

Las penas previstas en este articulo se incrementardn en una mitad cuando las conductas
sean cometidas por funcionarios o empleados de las instituciones que integran el sistema
financiero.

Articulo 211 bis 6.- Para los efectos de los articulos 211 Bis 4y 211 Bis 5 anteriores, se

-234 -



LA PROTECCION DE LA INFORMACION CONFIDENCIAL EN EL DERECHO MEXICANO...
SECRETOS INDUSTRIALES

entiende por instituciones que integran el sistema financiero, las sefialadas en el articulo
400 Bis de este Codigo.

Articulo 211 bis 7.- Las penas previstas en este capitulo se aumentardn hasta en una mitad
cuando la informacion obtenida se utilice en provecho propio o ajeno.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO
(Diario Oficial de la Federacion el 1° de abril de 1970. Ultima reforma publicada DOF
30-11-2012)
CAPITULO 11
Obligaciones de los trabajadores
Articulo 134.- Son obligaciones de los trabajadores:
XIII. Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y de fabricacion de
los productos a cuya elaboracion concurran directa o indirectamente, o de los cuales
tengan conocimiento por razon del trabajo que desemperiien, asi como de los asuntos
administrativos reservados, cuya divulgacion pueda causar perjuicios a la empresa.

LEY FEDERAL DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO
REGLAMENTARIA DELAPARTADO B) DELARTICULO 123
CONSTITUCIONAL (Diario Oficial de la Federacion de 28 de diciembre de 1963)

Articulo 44.- Son obligaciones de los trabajadores:

IV.- Guardar reserva de los asuntos que lleguen a su conocimiento con motivo de su
trabajo.

Articulo 46.- Ningiin trabajador podrd ser cesado sino por justa causa. En consecuencia,
el nombramiento o designacion de los trabajadores solo dejard de surtir efectos sin
responsabilidad para los titulares de las dependencias por las siguientes causas:

V.- Por resolucion del Tribunal Federal de Conciliacion y Arbitraje, en los casos
siguientes:

e) Por revelar los asuntos secretos o reservados de que tuviere conocimiento con motivo
de su trabajo.

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
(Diario Oficial de la Federacion de 31 de diciembre de 1982)
ARTICULO 47 - Todo servidor piiblico tendrd las siguientes obligaciones, para salvaguardar
la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas
en el desempeiio de su empleo, cargo o comision, y cuyo incumplimiento dard lugar al
procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus derechos laborales,
asi como de las normas especificas que al respecto rijan en el servicio de las fuerzas armadas:
1IV.- Custodiar y cuidar la documentacion e informacion que por razon de su empleo, cargo
o comision, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el
uso, la sustraccion, destruccion, ocultamiento o inutilizacion indebidas de aquéllas;
LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
(Diario Oficial de la Federacion de 27 de junio de 1991. Ultima reforma publicada
DOF 27-01-2012)
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De los Secretos Industriales
Capitulo Unico

Articulo 82.- Se considera secreto industrial a toda informacion de aplicacion industrial
o comercial que guarde una persona fisica o moral con cardcter confidencial, que le
signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o economica frente a terceros en la
realizacion de actividades econémicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o
sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.
La informacion de un secreto industrial necesariamente deberd 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 distribucion o comercializacién de productos o
prestacion de servicios.

No se considerard secreto industrial aquella informacion 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 considerard que entra al dominio puiblico o que es divulgada por
disposicion legal aquella informacion que sea proporcionada a cu-
alquier autoridad por una persona que la posea como secreto in-
dustrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias,
permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de
autoridad. Articulo reformado DOF 02-08-1994

Articulo 83.- La informacion a que se refiere el articulo anterior, deberd constar en
documentos, medios electronicos o magnéticos, discos opticos, microfilmes, peliculas u
otros instrumentos similares.

Articulo 84.- La persona que guarde un secreto industrial podra transmitirlo o autorizar
su uso a un tercero. El usuario autorizado tendrd la obligacion de no divulgar el secreto
industrial por ningiin medio.

En los convenios por los que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia
técnica, provision de ingenieria bdsica o de detalle, se podrdn establecer cldusulas de
confidencialidad para proteger los secretos industriales que contemplen, las cuales
deberdn precisar los aspectos que comprenden como confidenciales.

Articulo 85.- 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, deberd abstenerse de revelarlo
sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que guarde dicho secreto, o de
su usuario autorizado.

Articulo 86.- La persona fisica o moral que contrate a un trabajador que esté laborando
0 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, serd
responsable del pago de daiios y perjuicios que le ocasione a dicha persona.

También serd responsable del pago de daiios y perjuicios la persona fisica o moral que
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por cualquier medio ilicito obtenga informacion que contemple un secreto industrial.
Articulo 86 BIS.- La informacion requerida por las leyes especiales para determinar
la seguridad y eficacia de productos farmoquimicos y agroquimicos que utilicen nuevos
componentes quimicos quedard protegida en los términos de los tratados internacionales
de los que México sea parte. Articulo adicionado DOF 02-08-1994

Articulo 86 BIS 1.- En cualquier procedimiento judicial o administrativo en que se
requiera que alguno de los interesados revele un secreto industrial, la autoridad que
conozca deberd adoptar las medidas necesarias para impedir su divulgacion a terceros
ajenos a la controversia.

Ningtin interesado, en ningiin caso, podrd revelar o usar el secreto industrial a que se
refiere el pdrrafo anterior. Articulo adicionado DOF 02-08-1994

Articulo 223. Son delitos:

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

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 propdosito 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, y

VI. Usar la informacion 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 que 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 o su usuario autorizado, con el proposito
de obtener un beneficio economico o con el fin de causar un perjuicio a la persona que
guarde el secreto industrial o su usuario autorizado.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
(Diario Oficial de la Federacion de 4 de agosto de 1994)

Articulo 33.- Los interesados en un procedimiento administrativo tendrdn derecho de
conocer, en cualquier momento, el estado de su tramitacion, recabando la oportuna
informacion en las oficinas correspondientes, salvo cuando contengan informacion sobre
la defensa y seguridad nacional, sean relativos a materias protegidas por el secreto
comercial o industrial, en los que el interesado no sea titular o causahabiente, o se trate
de asuntos en que exista disposicion legal que lo prohiba.
LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS
SERVIDORES PUBLICOS
(Diario Oficial de la Federacion el 13 de marzo de 2002. Ultima reforma publicada
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DOF 15-06-2012)
ARTICULQO 9.- El servidor piiblico que deje de desempeiiar su empleo, cargo o comision
deberd observar, hasta un aiio después de haber concluido sus funciones, lo siguiente:
b) No usar en provecho propio o de terceros, la informacion o documentacion a la que
haya tenido acceso en su empleo, cargo o comision y que no sea del dominio ptiblico, y

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA GUBERNAMENTAL.
(Diario Oficial de la Federacion de 11 de junio de 2006. Capitulo III. Informacion
reservada y confidencial).

Articulo 8. El Poder Judicial de la Federacion deberd hacer piiblicas las sentencias que
hayan causado estado o ejecutoria, las partes podrdn oponerse a la publicacion de sus
datos personales.
Articulo 13. Como informacion reservada podra clasificarse aquélla cuya difusion
pueda:
1. Comprometer la seguridad nacional, la seguridad piiblica o la defensa nacional;
II. Menoscabar la conducciéon de las negociaciones o bien, de las relaciones
internacionales, incluida aquella informacion que otros estados u organismos
internacionales entreguen con cardcter de confidencial al Estado Mexicano;
1I1. Dariar la estabilidad financiera, economica o monetaria del pais;
IV. Poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona, o
V. Causar un serio perjuicio a las actividades de verificacion del cumplimiento de las
leyes, prevencion o persecucion de los delitos, la imparticion de la justicia, la recaudacion
de las contribuciones, las operaciones de control migratorio, las estrategias procesales
en procesos judiciales o administrativos mientras las resoluciones no causen estado.
Articulo 14. También se considerard como informacion reservada:
1. La que por disposicion expresa de una Ley sea considerada confidencial, reservada,
comercial reservada o gubernamental confidencial;
II. Los secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro considerado
como tal por una disposicion legal;
II1. Las averiguaciones previas;
IV. Los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma
de juicio en tanto no hayan causado estado;
V. Los procedimientos de responsabilidad de los servidores puiblicos, en tanto no se haya
dictado la resolucion administrativa o la jurisdiccional definitiva, o
VI. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte
del proceso deliberativo de los servidores ptiblicos, hasta en tanto no sea adoptada la
decision definitiva, la cual deberd estar documentada.
Cuando concluya el periodo de reserva o las causas que hayan dado origen a la reserva de
la informacion a que se refieren las fracciones IIl y IV de este Articulo, dicha informacion
podra ser publica, protegiendo la informacion confidencial que en ella se contenga.
No podrd invocarse el cardcter de reservado cuando se trate de la investigacion de
violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.
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Articulo 15. La informacion clasificada como reservada segiin los articulos 13y 14, podrd
permanecer con tal cardcter hasta por un periodo de doce arios. Esta informacion podrd
ser desclasificada cuando se extingan las causas que dieron origen a su clasificacion o
cuando haya transcurrido el periodo de reserva. La disponibilidad de esa informacion
serd sin perjuicio de lo que, al respecto, establezcan otras leyes.

El Instituto, de conformidad con el Reglamento, o la instancia equivalente a que se
refiere el Articulo 61, establecerdn los criterios para la clasificacion y desclasificacion
de la informacion reservada.

Excepcionalmente, los sujetos obligados podran solicitar al Instituto o a la instancia
establecida de conformidad con el Articulo 61, segiin corresponda, la ampliacion del
periodo de reserva, siempre y cuando justifiquen que subsisten las causas que dieron
origen a su clasificacion.

Articulo 16. Los titulares de las unidades administrativas serdn responsables de clasificar
la informacion de conformidad con los criterios establecidos en esta Ley, su Reglamento
v los lineamientos expedidos por el Instituto o por la instancia equivalente a que se
refiere el Articulo 61, segiin corresponda.

Articulo 17. Las unidades administrativas elaborardn semestralmente y por rubros
temdticos, un indice de los expedientes clasificados como reservados. Dicho indice deberd
indicar la unidad administrativa que genero la informacion, la fecha de la clasificacion,
su fundamento, el plazo de reserva y, en su caso, las partes de los documentos que se
reservan. En ningiin caso el indice serd considerado como informacion reservada.

El titular de cada dependencia o entidad deberd adoptar las medidas necesarias para
asegurar la custodia y conservacion de los expedientes clasificados.

En todo momento, el Instituto tendrd acceso a la informacion reservada o confidencial para
determinar su debida clasificacion, desclasificacion o la procedencia de otorgar su acceso.
Articulo 18. Como informacion confidencial se considerard:

1. La entregada con tal cardcter por los particulares a los sujetos obligados, de
conformidad con lo establecido en el Articulo 19, y

II. Los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su
difusion, distribucion o comercializacion en los términos de esta Ley.

No se considerard confidencial la informacion que se halle en los registros ptiblicos o en
fuentes de acceso piiblico.

Articulo 19. Cuando los particulares entreguen a los sujetos obligados la informacion
a que se refiere la fraccion I del articulo anterior, deberdn seiialar los documentos que
contengan informacion confidencial, reservada o comercial reservada, siempre que
tengan el derecho de reservarse la informacion, de conformidad con las disposiciones
aplicables. En el caso de que exista una solicitud de acceso que incluya informacion
confidencial, los sujetos obligados la comunicardn siempre y cuando medie el
consentimiento expreso del particular titular de la informacion confidencial.
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LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE
LOS PARTICULARES

(Diario Oficial de la Federacion el 5 de julio de 2010)
Articulo 21.- El responsable o terceros que intervengan en cualquier fase del tratamiento
de datos personales deberdn guardar confidencialidad respecto de éstos, obligacion
que subsistird aun después de finalizar sus relaciones con el titular o, en su caso, con el
responsable

CAPITULO VIII
Del Procedimiento de Verificacion

Articulo 59.- El Instituto verificard el cumplimiento de la presente Ley y de la normatividad
que de ésta derive. La verificacion podrd iniciarse de oficio o a peticion de parte.
La verificacion de oficio procederd cuando se dé el incumplimiento a resoluciones
dictadas con motivo de procedimientos de proteccion de derechos a que se refiere el
Capitulo anterior o se presuma fundada y motivadamente la existencia de violaciones a
la presente Ley.
Articulo 60.- En el procedimiento de verificacion el Instituto tendrd acceso a la informacion
vy documentacion que considere necesarias, de acuerdo a la resolucion que lo motive.
Los servidores publicos federales estardn obligados a guardar confidencialidad sobre la
informacion que conozcan derivada de la verificacion correspondiente.
Los servidores publicos federales estardn obligados a guardar confidencialidad sobre la
informacion que conozcan derivada de la verificacion correspondiente.
El Reglamento desarrollard la forma, términos y plazos en que se sustanciard el
procedimiento a que se refiere el presente articulo.
Articulo 63.- Constituyen infracciones a esta Ley, las siguientes conductas llevadas a
cabo por el responsable:
VIII. Incumplir el deber de confidencialidad establecido en el articulo 21 de esta Ley;

CONVENCION DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL,ACTA DE ESTOCOLMO

Articulo 10 bis [Competencia desleal ]

1) Los paises de la Union estdan obligados a asegurar a los nacionales de los paises de la
Union 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 deberdn 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 fabricacion, las caracteristicas,
la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.
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LA PROTECCION DE LA INFORMACION CONFIDENCIAL EN EL DERECHO MEXICANO...
SECRETOS INDUSTRIALES

ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ANEXO 1C)
SECCION 7: PROTECCION DE LA INFORMACION NO DIVULGADA
Articulo 39
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 protegerdn
la informacion no divulgada de conformidad con el pdrrafo 2, y los datos que se hayan

sometido a los gobiernos o a organismos oficiales, de conformidad con el pdrrafo 3.
2. Las personas fisicas y juridicas tendrdn la posibilidad de impedir que la informacion
que esté legitimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada
por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos®,
en la medida en que dicha informacion:
a) sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuracion
y reunion precisas de sus componentes, generalmente conocida ni f
acilmente 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
¢) 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 comercializacion de
productos farmacéuticos o de productos quimicos agricolas que utilizan nuevas entidades
quimicas, la presentacion de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboracion
suponga un esfuerzo considerable, protegerdn esos datos contra todo uso comercial
desleal. Ademds, los Miembros protegerdn esos datos contra toda divulgacion, excepto
cuando sea necesario para proteger al publico, o salvo que se adopten medidas para
garantizar la proteccién de los datos contra todo uso comercial desleal.

TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE (NAFTA)
Articulo 1711: Secretos industriales y de negocios

1. Cada una de las Partes proveerd 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 informacion, de
manera contraria a las prdcticas leales del comercio, en la medida en que:

(a) la informacion sea secreta, en el sentido de que, como conjunto o en la configuracion y
composicion precisas de sus elementos, no sea conocida en general ni fdcilmente accesible
a las personas que normalmente manejan el tipo de informacion de que se trate;

30  Alosefectos de la presente disposicion, la expresion “de manera contraria a los usos comerciales honestos”
significard por lo menos las précticas tales como el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la
instigacion a la infraccion, e incluye la adquisicién de informacién no divulgada por terceros que supieran,
0 que no supieran por negligencia grave, que la adquisicién implicaba tales practicas.
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(b) la informacion tenga un valor comercial efectivo o potencial por ser secreta; y

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

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

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

4. Ninguna de las Partes desalentard ni impedird 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 condicion 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 protegerd los datos que presenten las personas contra la divulgacion
cuando la generacion de tales datos implique un esfuerzo considerable, excepto cuando la
publicacion sea necesaria para proteger al piiblico 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 pdrrafo 5
que sean presentados a la Parte después de la fecha de entrada en vigor de este Tratado,
ninguna persona distinta a la que los haya presentado pueda, sin autorizacion de esta
ultima, contar con tales datos en apoyo a una solicitud para 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 disposicion, nada
impedird que una Parte lleve a cabo procedimientos sumarios de aprobacion para tales
productos sobre la base de estudios de bioequivalencia o biodisponibilidad.

7. Cuando una de las Partes se apoye en una aprobacion de comercializacion otorgada
por otra de las Partes, el periodo razonable de uso exclusivo de la informacion
proporcionada para obtener la aprobacion se iniciard a partir de la fecha de la primera
aprobacion de comercializacion.
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