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MEXICANO

INDUSTRIAL SECRETS IN MEXICAN LAW
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RESUMEN

Legislacion de propiedad industrial del afio 2020 en vigor, incorpora un régimen que regu-
la las condiciones para acceder a la proteccion de un secreto industrial e incluye un complejo
concepto de lo que el legislador entiende por secreto industrial como condicion de existencia
de un secreto. Esta complejidad se traslada a los temas de observancia, con lo que deben
lidiar poseedores de secretos. Esta legislacion reproduce, en esencia, las disposiciones de
su predecesora, e incorpora novedades, unas menos afortunadas que otras. Entre las menos
afortunadas destaca la incorporacion de una exigencia —que a muchos ha confundido— con-
sistente en que el poseedor del secreto debe ejercer un control legal sobre la informacion, ex-
presion tomada de una deficiente traduccién de textos internacionales (the person lawfullly in
control of the information), y es a la luz de la norma internacional —no del texto nacional— que
esta extrafa exigencia, vacia de contenido en el Derecho de los secretos industriales, deberia
interpretarse. Novedades en la direccion correcta incluyen la supresion de la exigencia que
el secreto conste en alguno de los medios previstos en la abrogada legislacion de 1991, asi
como la eliminacion de la limitante a propdsito de los objetos o destinos sobre los que deberia
recaer el secreto. El sistema de la Ley de 2020 complementa el de otros ordenamientos como
el del Cédigo Penal Federal, el de la Ley Federal del Trabajo y el de otros instrumentos legales
que tienen incidencia en el tema de la proteccion de los secretos industriales, la informacion
confidencial y la informacioén no revelada.

Palabras clave: secreto industrial, informaciéon confidencial, informacién no revelada, vio-
lacion de secreto, T-MEC, México, tratado de libre comercio, tratado comercial.

ABSTRACT

The Industrial Property Law of 2020 addresses the protection of trade secrets through a
number of provisions largely copied from the previous statute, but also includes provisions that
appear for the first time, some of which have been welcome by concerned parties, but others
have been repudiated. The Law of 2020 incorporates a complex concept of a trade secret, a
difficulty with which trade secret owners must cope at enforcement time. The condition that the
trade secret owner must exercise legal control (ejercer control legal) over the information as-
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sociated to a trade secret has provoked alarm, for there appears to be consensus that this is a
meaningless expression taken from a poor Spanish translation of international treaties that refer
to the person lawfully in control of the information which makes more sense than the rare Span-
ish translation which has caused confusion. It is submitted that the requirement of the statute
should be construed in line with the English text, as opposed to the poor Spanish translation of
this expression. Reforms in the right direction include the elimination of the need that the trade
secret should have been embodied in the supports expressly contemplated in the old statute,
as well as the elimination of the requirement that the subject matter of the trade secret should
have been only that expressly stipulated in the old Law. The provisions of the Law of 2020
supplement those already existing addressing similar issues contained in the Federal Criminal
Code, the Federal Labor Law and others also addressing protection of trade secrets, confiden-
tial information and undisclosed information.

Keywords: trade secret, confidential information, undisclosed information, misappropria-
tion, USMCA, Mexico, free trade agreement, commercial agreement.
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I. EL SECRETO INDUSTRIAL EN LAS LEYES MEXICANAS

1. El secreto industrial en la legislacion de propiedad industrial
del afio 2020

Estaban por cumplirse tres décadas desde la adopcién de un régimen legal
protector de los secretos industriales a través de la legislaciéon de propiedad
industrial, cuando en el verano del afio 2020 el legislador mexicano acuerda la
abrogacion de la legislacion de propiedad industrial que en 1991 habia incluido
por primera vez en la evolucion de esta legislacion una agrupacién de disposi-
ciones dedicadas a los secretos industriales. Tres décadas atrds esta actuacion
del legislador habia sido vista como una medida pionera, pues hasta ese momen-
to el lugar para incluir disposiciones en materia de secretos industriales y otras
informaciones confidenciales habia sido, en lo fundamental, el Cédigo Penal y
la Ley Federal del Trabajo'. Esto, desde una perspectiva empresarial, pues en
el ambito burocratico también habian existido fuentes de derechos distintas que
habian coexistido con la legislacion penal y laboral en lo referente al tema de la
proteccion de los secretos industriales?.

Con la abrogacion de la legislacion de propiedad del afio 1991, se dict6
una nueva legislacioén de propiedad industrial que en esencia repite todo lo que

! La legislacion especial en materia de proteccion a secretos industriales y otras formas de informacién
confidencial ha existido en el medio mexicano desde la primera mitad del siglo x1X a través de la expedicién del
Cddigo Penal de Veracruz de 1835, el primer c6digo penal promulgado en la nueva nacién mexicana, después
de una década de existir como Estado independiente. El descubrimiento de este codigo se atribuye al penalista
mexicano Celestino PORTE PETIT, como lo consigna CARRANCA Y TRUJILLO en un articulo titulado «Hallazgo
bibliografico de gran trascendencia» publicado en la revista Criminalia de abril de 1955. Vid. ISLAS MAGALLA-
NES (1967), pag. 16. No se trata de una creacion mexicana, sino de una copia de las disposiciones del Cédigo
Penal Espaiiol de 1822, que tampoco fue redactado por plumas espafiolas, sino por traductores y copistas del
Cddigo 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 Cédigo Penal Francés de 1810, presumiblemente
los padres de la institucién como aparecié por primera vez en el medio mexicano —hasta donde permite su-
poner el estado de las investigaciones—, y muy probablemente también en més de una de las nuevas naciones
hispanoamericanas, después llamadas latinoamericanas, también por insistencia de los franceses. Los secretos
industriales en el Codigo Penal Federal de 1931. La proteccion originalmente adoptada en 1835 continda desa-
rrolldndose en la nacién mexicana a través del Cédigo Penal del Distrito Federal de 1871 y de 1929, abrogado
con la promulgacién del Cédigo Penal de 1931, actualmente en vigor como Cddigo 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. Vid. David RANGEL MEDINA (1998), pdgs. 52-53. Estas primeras formas de proteccién de
los secretos industriales estaban encaminadas a reprimir una conducta muy especifica representada por la reve-
lacién del secreto. Otras formas de violacién de un secreto tales como el apoderamiento o la utilizacion, no esta-
ban expresamente prohibidas en la legislacién penal en materia de secretos industriales, lo cual serfa modificado
seis 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 legislacién federal
mexicana que previo la proteccion de la informacion reservada en el ambito de las relaciones obrero-patronales,
y de las obligaciones de los trabajadores hacia el empleador o patrén. En efecto, el articulo 113, fraccién XI de
la Ley Federal del Trabajo de 1931 establecia entre las obligaciones de los trabajadores la consistente en «guar-
dar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y de fabricacion de los productos a cuya elaboracién
concurran directa o indirectamente, o de los cuales tengan conocimiento por razén del trabajo que desempeiien,
asi como de los asuntos administrativos reservados, cuya divulgacién pueda causar perjuicios a la empresa».
La misma obligacién seria reproducida en el articulo 134, fraccién XIII de la Ley Federal del Trabajo de 1970
actualmente en vigor, que abrog6 a la de 1931. La situacion imperante en el Derecho mexicano con anterioridad
ala Ley de 1991 es expuesta por David RANGEL MEDINA en la enciclopedia de competencia desleal Pinner’s
World Unfair Competition Law. Vid. RANGEL MEDINA (1978).

% Una recopilacién de ordenamientos mexicanos, distintos al de propiedad industrial, que incluyen dispo-
siciones sobre secretos industriales e informacion confidencial susceptible de proteccion aparece en H. RANGEL
OrTiZ (2014), pags. 203-242. Una recopilacién similar sobre el mismo tema de fecha posterior aparece en
HERNANDEZ Romo (2021), pags. 38-51.
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la Ley de 19913 establecia, incluidos los temas de secretos industriales, pero
también incorpord novedades, lo mismo afortunadas que poco afortunadas. La
legislacién de propiedad industrial del afio 2020 ha sido dictada con el nombre
de Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial en vigor a partir del 5
de noviembre de 2020, a la que en lo sucesivo me referiré indistintamente como
la Ley de la Propiedad Industrial de 2020 o La Ley de 2020*.

2. El concepto de secreto industrial en la Ley de la Propiedad Industrial
de 2020

La norma que recoge el concepto de lo que es un secreto industrial a los
fines del ordenamiento nacional reproduce, en esencia, el texto del ordenamien-
to abrogado de 1991, con algunas modificaciones. Se trata de una disposicién
importante, pues incluye el concepto técnico-juridico de lo que debe entenderse
por secreto industrial para todos los efectos de la Ley de 2020. Si la materia que
existe en la realidad se ajusta al concepto que el legislador mexicano ha llamado
secreto industrial, entonces se estard ante un secreto industrial cuya proteccion
legal es susceptible de ser explorada a la luz de otras disposiciones de la Ley.
Si, por el contrario, esa materia que el empresario considera un secreto indus-
trial no corresponde al concepto legal de secreto industrial como aparece en el
ordenamiento, no habra materia que proteger en calidad de secreto industrial en
términos de la legislacion de propiedad industrial de 2020°.

3 Un estudio sobre el tratamiento que han recibido los secretos industriales en la abrogada legislacion
de propiedad industrial mexicana del aflo 1991 aparece en H. RANGEL Ortiz (1991), pags. 273-299. Vid.,
también H. RANGEL ORTIZ (2016). Vid. también MicHAUS ROMERO (2018), pags. 155-156, y OrTIZ BAHENA-
OTEROMUNOZ (2011), pags. 354-358. Vid. «Secreto Industrial», en Marfa del Carmen ARTEAGA DE LA FUENTE
(2019), pags. 1623-1624.

4 Vid. Decreto de 30 de junio de 2020, publicado en el Diario Oficial de la Federacion de 1 de julio
de 2020. En vigor a partir del 5 de noviembre de 2020, https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFP-
PI_010720.pdf. El nuevo ordenamiento incluye una serie de textos cuyo alcance se esperaba fuera aclarado en
un nuevo reglamento de la ley que se decia seria redactado en breve término. En el momento que se pone punto
final a este manuscrito, la situacion sigue siendo la misma y no se tiene noticia de cudndo pudiera publicarse
ese nuevo reglamento de la nueva ley. Circulan borradores en forma de anteproyectos que llegan a manos de
los interesados en estos temas, sin que ninguno de esos textos tenga cardcter oficial. En esos borradores nada se
incluye sobre el tema de secretos industriales.

> Admitido que, en el presente, la fuente principal de derechos en materia de secretos industriales
es la Ley de la Propiedad Industrial de 2020, ello no significa que no deban considerarse otras posibles
fuentes de derechos en casos con particularidades que lo ameriten. Esto es, el hecho que la materia de un
caso particular no se ajuste al concepto legal de secreto industrial contenido en la Ley de 2020 no significa
necesariamente que no exista un secreto industrial o informacién confidencial con el potencial de ser prote-
gida en términos de otros ordenamientos. También pudiera ser el caso que lo que estd de por medio no sea
un secreto industrial para ningtn efecto y punto. Esto es, que nada parecido a un secreto industrial jamas
haya existido y que el actor o denunciante haya bautizado gratuitamente la conducta de un tercero como
violatoria de un secreto industrial inexistente, proceder que se aprecia de tiempo en tiempo en el mundo de
los negocios y las relaciones laborales. Esta revision de otros ordenamientos, sin embargo, pudiera mostrar
la posible existencia de otras fuentes de derecho dignas de ser exploradas en un caso con caracteristicas
que lo recomienden. Me refiero a situaciones que involucren otras posibles fuentes de derecho que definen
a un secreto industrial de manera distinta a la de la Ley de la Propiedad Industrial de 2020. Esto pudiera
operar particularmente en el caso que la conducta a perseguir involucre la presunta revelacion del secreto
por parte de un tercero, prevista como delito en una fuente distinta representada por el articulo 210 del
Cédigo Penal Federal, que incluye un concepto legal similar al de la Ley de la Propiedad Industrial de
2020, pero no idéntico y, quizd, de un rigor menor. Articulo 210 del Cédigo Penal Federal: «Se impondran
de treinta a doscientas jornadas de trabajo en favor de la comunidad, al que sin justa causa, con perjuicio de
alguien y sin consentimiento del que pueda resultar perjudicado, revele algiin secreto o comunicacion re-
servada que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto», https://www.diputados.gob.
mx/LeyesBiblio/pdf/CPF.pdyf.
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Desde el momento que se tiene conciencia de la existencia o posible exis-
tencia de informacion reservada dentro de la empresa con un valor competencial
que amerite ser protegido habrd que tomar las medidas encaminadas a dejar
constancia de su existencia en calidad de elementos integrantes del concepto le-
gal de secreto industrial. Esto, con independencia de las medidas rutinarias que
en cada empresa se tomen en materia de proteccion de informacion.

La complejidad de los elementos que integran el concepto legal de secreto
industrial exige, por tanto, que los elementos que lo integran estén debidamente
documentados en fechas muy anteriores a aquella en que se pretenden hacer
efectivos los derechos que recaen sobre la informacion que aspira a ser protegi-
da como secreto industrial.

La norma que contiene la definicién de lo que debe entenderse por secreto
industrial a los fines de la Ley de 2020 es, sin duda, la mas importante del orde-
namiento en lo que hace a la temdtica de la observancia y otras situaciones tam-
bién trascendentes, como su explotacion a través de transacciones comerciales
que involucran al propio secreto. Me refiero al concepto de secreto industrial
que aparece en el articulo 163, fraccién I. Siempre que lo que se tenga en mente
para tratar de hacer efectivos los derechos de un secreto industrial en el medio
mexicano sea la legislacién de propiedad industrial de 2020, lo primero que
debe hacerse es revisar si la materia involucrada se ajusta al concepto técnico-
juridico de lo que se entiende por secreto industrial en dicho ordenamiento. Si
este ejercicio muestra resultados satisfactorios, entonces tendrd sentido seguir
explorando la forma en que otras disposiciones de la Ley de 2020 inciden en el
tema de la proteccién y la observancia de un secreto industrial ®.

3. Estructura de la regulacion del secreto industrial en la Ley de 2020

El régimen legal aplicable a los secretos industriales estd distribuido en
tres grupos de disposiciones, comenzando con: i) las que tienen que ver con el
concepto legal de secreto industrial y cuestiones suceddneas (arts. 163 a 169),
seguidas por las que estdn dedicadas a los ilicitos por violacién de secretos
industriales, que el legislador mexicano clasifica en dos categorias; ii) delitos

¢ El tratamiento que da el legislador mexicano al concepto legal de secreto industrial es una herra-
mienta legal a explorar cuidadosamente, lo mismo por el demandante o denunciante en un pleito que por
el presunto violador de un supuesto secreto industrial. La recomendacién de analizar cuidadosamente la
presencia de los elementos que integran este concepto durante la preparacion del pleito encaminado a hacer
efectivos los derechos de un secreto industrial conforme a la Ley de 2020, es igualmente vélida para la parte
contraria, pues serd lo primero que su abogado corrobore en la preparacion de la defensa. En rigor no se
trata de un procedimiento distinto al de un pleito de usurpacion de patente en el que lo primero que hace el
abogado de la parte demandada es abocarse al estudio de la forma en que las condiciones de patentabilidad
se ven reflejadas en la patente base de la accion de usurpacion iniciada por el actor. Ante el incumplimiento
de estas condiciones, tipicamente la novedad, la defensa podrd invocar lo mismo la inexistencia de una
patente vilida, que la no realizacion de supuestos actos de usurpacién. Si no existe una patente vélida, no
existe un acto de usurpacion de patente. Tratamiento similar mutatis mutandis puede recibir el pleito de
secretos industriales cuando la defensa del presunto violador detecta que el supuesto secreto industrial en el
que se apoya la reclamacién o denuncia no retne las condiciones de existencia de un secreto industrial. Si
no existe secreto industrial, no existe violacion del secreto industrial. Me refiero al razonamiento analégico
presente en una y otra situacion, sin dejar de reconocer las obvias diferencias entre uno y otro caso, repre-
sentadas, en primer término, por el hecho que la naturaleza de un secreto industrial dificilmente permitird
tener a la mano un referente objetivo y tangible como es el expediente oficial de la patente, material que
deberd ser sustituido por otros que el propio denunciante o demandante deberd poner a disposicion de la
autoridad y de la parte contraria.
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(art. 402, fracciones III, IV, V y VI) por un lado, y iii) infracciones administrati-
vas por otro (art. 386, fracciones XIV y XV):

Concepto legal de secreto industrial y cuestiones suceddneas: articulos 163
al69;

Delitos: articulo 402, fracciones III, IV, Vy VI; e

Infracciones administrativas: articulo 386, fracciones XIV y XV.

Se trata de un total de 13 articulos, mds los que estdn dedicados a otras cues-
tiones comunes a otras materias incluyendo las procedimentales y las que versan
sobre sanciones aplicables a delitos e infracciones en general que no se mencio-
nan en este trabajo.

En el presente trabajo me ocupo de las del primer grupo que incluyen el con-
cepto de secreto industrial y los elementos que lo integran, a las que estdn su-
bordinadas todas las demads disposiciones sobre esta materia, incluyendo las que
tienen que ver con la violacién de un secreto industrial, ya sea como delito o como
infracciones administrativas, cuyo andlisis serd diferido para otro momento.

II.  EL CONCEPTO LEGAL DE SECRETO INDUSTRIAL
Y EL ARTICULO 163, FRACCION I DE LA LEY DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL DE 2020

El concepto legal de secreto industrial, esto es, el que define lo que debe en-
tenderse por secreto industrial para los efectos de la Ley de 2020, es incorpora-
do por los redactores del ordenamiento a través del texto contenido la fraccién |
del articulo 163 que establece:

«Articulo 163. Para efectos de este Titulo, se entenderd por:

I.  Secreto industrial, a toda informacién de aplicacién industrial o comer-
cial que guarde la persona que ejerce su control legal con caracter confidencial,
que signifique la obtencién o el mantenimiento de una ventaja competitiva o eco-
némica frente a terceros en la realizacion de actividades econdmicas y respecto
de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su con-
fidencialidad y el acceso restringido a la misma.

La informacién de un secreto industrial podrd constar en documentos, me-
dios electrénicos o magnéticos, discos Opticos, microfilmes, peliculas o en cual-
quier otro medio conocido o por conocerse.

No se considerara secreto industrial aquella informacién que sea del dominio
publico; la que resulte generalmente conocida o de facil acceso para personas
dentro de los circulos en que normalmente se utiliza dicha informacién, o la que
deba ser divulgada por disposicién legal o por orden judicial.

No se considerard que entra al dominio publico o que es divulgada por dis-
posicion legal, aquella informacion que sea proporcionada a cualquier autoridad
por una persona que ejerza el control legal sobre el secreto industrial, cuando la
proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, regis-
tros, o cualesquiera otros actos de autoridad, y

II. Apropiacién indebida, a la adquisicion, uso o divulgacién de un secreto
industrial de manera contraria a los buenos usos y costumbres en la industria,
comercio y servicios que impliquen competencia desleal, incluyendo la adqui-
sicién, uso, o divulgacién de un secreto industrial por un tercero que sabia, o
tuviere motivos razonables para saber, que el secreto industrial fue adquirido de
manera contraria a dichos usos y costumbres».



ADI 43 (2023), 357-375 « ISSN: 1139-3289 363

1. Los requisitos para la existencia del secreto industrial’

Los elementos que integran el concepto legal de secreto industrial en la
Ley de 2020 se encuentran contenidos en los dos primeros parrafos del articu-
lo 1638. Esos dos parrafos exhiben una complejidad en el concepto legal de
secreto industrial que ya aparecia en la Ley de 1991, con un potencial agravante
representado por un nuevo elemento consistente en la expresion que ejerce su
control legal que a partir de la Ley de 2020 forma parte del concepto legal intro-
ducido por el legislador mexicano. A continuacién, se presenta una lista de los
requisitos a satisfacer como condicion previa al establecimiento de la existencia
de un secreto industrial, que comento brevemente.

2. Condiciones legales de existencia de un secreto industrial

La presencia de las condiciones previstas en el articulo 163, I en el momen-
to legalmente exigible permite hablar de la existencia de un secreto industrial.
De igual manera, la ausencia de alguna de las condiciones de existencia previs-
tas en el articulo 163, I de la Ley de 2020 conduce a la conclusién que, en el
mundo juridico, no se han manifestado los elementos constitutivos de un secreto
industrial y, ante tal situacion, no existe secreto industrial°.

Una materia vecina, pero distinta, a la de los secretos industriales es la de
las patentes de invencién '°. En materia de patentes de invencion, el inventor que
desea obtener una patente de invencidén debe cumplir con las condiciones o re-
quisitos de patentabilidad, que los comentaristas legales clasifican en condicio-
nes positivas y condiciones negativas''. La oficina de patentes (IMPI) verifica
el cumplimiento o incumplimiento de estas condiciones legales antes de emitir
una resolucion sobre si se otorga o se niega la patente solicitada al inventor; y,
por tanto, si existe o no la patente. En materia de secretos industriales existen
condiciones similares previstas en el articulo 163, I de la ley de 2020. Una de
las grandes diferencias entre el sistema de patentes y el sistema protector de se-
cretos industriales radica en que, tratdndose de patentes de invencion, existe una
autoridad que de antemano verifica el cumplimiento o incumplimiento de las
condiciones —positivas y negativas— de patentabilidad, lo que no ocurre en

7 La determinacion de lo que debe entenderse por secreto industrial incluyendo los elementos que lo
configuran es un presupuesto l6gico que debe ser abordado en todo tratamiento del tema por el impacto que esta
determinacion tiene necesariamente en ulteriores consideraciones sobre si existe o no una situacién de violacién
de secreto industrial. Similar tratamiento se da al tema en la obra del profesor Dr. José Antonio Gémez Segade.
Vid. GOMEZ SEGADE (1974). Vid. también, What is a Trade Secret? en OPPENHEIM y WESTON (1974), pags. 300
y ss., ¥ The Existence of a Trade Secret en WESTON, MAGGS y SCHECHTER (1992), pags. 309 y ss.

8 Los textos equivalentes de la antigua Ley de 1991 aparecen en los articulos 82 y 83 del ordenamiento
abrogado.

¢ Esta apreciacion no se limita a lo que se establece en el Derecho mexicano aplicable conforme a la Ley
de 1991, sino estd en la razén de ser de los requisitos de existencia del secreto industrial, tanto en el Derecho
mexicano, como en el Derecho comparado, tema que aborda con claridad José Antonio GOMEZ SEGADE. Vid.
GOMEZ SEGADA (1974), 187 y ss.

10" Vid. Secreto industrial en RANGEL MEDINA (1998), pag. 53: «Sin ser verdaderas creaciones industriales
susceptibles de patentabilidad, los secretos industriales aparecen reglamentados como vecinos de dichos ele-
mentos de la propiedad industrial». Similar criterio se ve reflejado en la obra del francés Paul MATHELY, quien
en su Tratado de Patentes incluye el estudio de los secretos industriales (les secrets de fabrique) como derechos
vecinos del Derecho de patentes. Vid. MATHELY (1974), pags. 843 y ss.

""" Vid. Condiciones positivas de patentabilidad y condiciones negativas de patentabilidad, en RANGEL
MEDINA (1998), pags. 24 y ss. Vid. también Conditions positives et conditions negatives de brevetabilité, en
MOUSSERON (1984), pags. 167 y ss.



364 HORACIO RANGEL ORTIZ. El secreto industrial en el Derecho mexicano

materia de secretos industriales. Ello no significa que cualquiera pueda acceder
a la proteccién de un secreto industrial sin examen.

3. No existe un secreto industrial si no se verifica la existencia
de los elementos que lo integran

El examen, anélisis o verificacion sobre la existencia de los elementos que
integran el secreto industrial lo debe realizar toda autoridad que conozca de un
pleito en el que el actor alegue poseer un secreto industrial, por un lado, y la
supuesta violacion de este, por otro. Sélo el actor que acredite cumplir con los
requisitos de existencia de un secreto industrial puede alegar que posee un se-
creto industrial; y s6lo ante la confirmacién de la legal existencia de un secreto
industrial, es pertinente cualquier discusion ulterior sobre la violacién o no del
mismo en cualquier procedimiento legal que lo involucre '*.

III. CONDICIONES POSITIVAS Y CONDICIONES NEGATIVAS
DE EXISTENCIA DE UN SECRETO INDUSTRIAL

Las condiciones de existencia de un secreto industrial se encuentran dis-
persas en los cuatro primeros pérrafos del articulo 163, I de la Ley de 2020, y
también pueden clasificarse en condiciones positivas y condiciones negativas.
Las condiciones positivas estdn previstas en el primer parrafo y segundo parrafo
del articulo 163, 1. Las condiciones negativas estdn previstas en el tercer parrafo
que tiene como complemento la explicacion contenida en el cuarto parrafo del
articulo 163, I.

1. Identificacion de los requisitos o condiciones de existencia
de un secreto industrial

Quien deba establecer si en la realidad ha existido un secreto industrial pro-
tegido por el sistema de la Ley de 2020 debe examinar si el presunto poseedor de
un secreto industrial ha acreditado la presencia de las condiciones de existencia
de un secreto industrial estipuladas en el articulo 163, I. Esto, para saber si se
esta o no ante un secreto industrial y, como consecuencia de ello, si es pertinente
la verificacion de si pudiera haber habido o no una presunta violacidn al secreto
industrial, en términos del Derecho aplicable a los secretos industriales recogi-
do en el articulo 402, III, IV, V y VI (delitos) y en el articulo 386, XIV y XV
(infracciones administrativas) de la legislacion de propiedad industrial de 2020.

2. Las condiciones positivas y las condiciones negativas
en el ordenamiento nacional

Las condiciones de existencia de un secreto industrial en la legislacién de
2020 quedan presentadas de la siguiente forma:

12" Esta es una constante en la Jurisprudencia y el Derecho comparados. Vid., por ejemplo, Smith vs. Dravo
Corp., United States Court of Appeals, Sevent Circuit, 1953. 203 F. 2d 369 en: WESTON, MAGGS Y SCHECHTER
(1992), pags. 308 y ss.
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Condiciones positivas:

Primer parrafo del articulo 163, I
Segundo parrafo del articulo 163, 1

Condiciones negativas:

Tercer parrafo del articulo 163, I
Cuarto parrafo del articulo 163, I

IV. CONDICIONES POSITIVAS

1. ;Qué se considera legalmente un secreto industrial?
Condiciones del primer parrafo del articulo 163, I

Este primer parrafo del articulo 163, 1 sefiala las primeras condiciones
a cumplir para la existencia de un secreto industrial e incluyen los siguientes
componentes, sin los cuales no puede afirmarse que existe un secreto industrial.

1.1.  Objeto sobre el que recae el secreto industrial: toda informacion
de aplicacion industrial o comercial

Los secretos industriales no recaen sobre cosas o materia tangible, sino so-
bre informacion, de acuerdo con la Ley de 2020; y no sobre cualquier informa-
cidn, sino s6lo sobre informacién: toda informacién de aplicacién industrial o
comercial.

1.2.  Necesidad de identificar a la persona que guarda la informacion

Los secretos industriales no existen en abstracto. Estos deben estar ligados
a una persona fisica o moral responsable de su custodia y posesion. Asi lo esta-
blece la norma que exige tanto la identificacion de la informacion de aplicacién
industrial o comercial, como la de la persona fisica o moral responsable de la
guarda, posesion o custodia de dicha informacion.

1.3.  Persona que ejerce un control legal sobre la informacion

La persona que guarde la informacidn debe ejercer un control legal sobre
la informacidn, requisito novedoso introducido en la Ley de 2020. Nada dice el
ordenamiento sobre los alcances de esta nueva expresion en el concepto legal
de secreto industrial, desconocida en el Derecho de los secretos industriales. La
Exposicion de Motivos de la Ley de 2020 es omisa en lo referente a la justifi-
cacion para incorporar la figura en el ordenamiento . Entre los comentaristas
legales que han dado atencién al tema hay coincidencias en cuanto a la ausencia
de referentes en la doctrina y la jurisprudencia que permitan aproximarse al
significado de esta peculiar expresion en el texto de la norma nacional '*. El ver-

13 Nada dice la Exposicién de motivos que sea de ayuda en la interpretacion de esta nueva expresién como
parte del concepto legal de secreto industrial. Vid. https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2019-11-14-1/
assets/documentos/Inic_Morena_Sen_Astorga_Propiedad_Industrial.pdf.

4 Por ejemplo, Alfredo RANGEL ORTIZ afirma: «Ni la ley, ni la doctrina, ni la jurisprudencia explican o
aclaran el significado legal de ejercer el control legal». Vid. A. RANGEL ORrTi1Z (2022), pag. 370.


https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2019-11-14-1/assets/documentos/Inic_Morena_Sen_Astorga_Propiedad_Industrial.pdf
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2019-11-14-1/assets/documentos/Inic_Morena_Sen_Astorga_Propiedad_Industrial.pdf
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dadero origen y alcance de la expresion se encuentran en el texto de una dispo-
sicidn sobre secretos industriales del Tratado de Libre Comercio entre México,
Estados Unidos y Canada®® que establece:

«Article 20.72: Definitions

For the purposes of this Section:
trade secret means information that:

(a) is secret in the sense that it is not, as a body or in the precise configura-
tion andassembly of its components, generally known among or readily accessi-
ble topersons within the circles that normally deal with the kind of information
inquestion; (b) has actual or potential commercial value because it is secret; and
(c) has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person
lawfully in control of the information, to keep it secret»'®.

Una desafortunada traduccién de la expresion lawfully in control of the in-
formation como la persona que tenga control legal de la informacion, que apa-
rece en la versidn en espaifiol del Tratado, llevada al ordenamiento mexicano,
provoca estas dudas y confusiones sobre el significado y alcance de la expre-
sion. Todo lo que la norma quiere decir y significar es que la persona involucra-
da debe estar en legitima posesion de la informacion, esto es, que debe poseer
legalmente la informacion, en contraste con una situacién en que la persona
hubiera accedido a la informaciéon de manera ilegal. En estas circunstancias
—vy en virtud de la naturaleza y raz6n de ser de los secretos industriales— todo
conduce a indicar que mientras no se demuestre que quien posee la informacién
en cuestion lo hace de manera ilegal, se presumira que la informacién es posei-
da manera legitima y legal. Si la autoridad o el presunto violador del presunto
secreto estan en condiciones de aportar prueba o claros indicios para convencer
a la autoridad que el poseedor del secreto no tiene derecho a acceder a la in-
formacion y a poseerla, entonces se estard en condiciones de cuestionar que la
informacion es poseida de manera legitima o legal por el denunciante o deman-
dante. Este, y no otro, es el significado y alcance real de la expresion control
legal tanto en la versién en espafiol del Tratado como en la Ley de 2020, como
requisito de existencia de un secreto industrial a los efectos de lo previsto en el
primer parrafo del articulo 163, I de la Ley de 2020".

15 El Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadd T-"MEC/USMCA (Buenos Aires
2018-Ciudad de México 2019) estd en vigor en los tres paises a partir del 1 de julio de 2020. A propésito de las
condiciones de adopcién e iniciacién de la vigencia de este instrumento internacional en el dmbito mexicano
Vid. H. RANGEL ORrTIZ (2019), pags. 321-326. La fecha de entrada en vigor del T-MEC/USMCA coincide con
la fecha de publicacién de la Ley de 2020 que entré en vigor el 5 de noviembre de 2020.

16 https://ustr.gov/sites/default/files/files/agreements/FTA/USM CA/Text/20%20Intellectual %20Proper-
ty%20Rights.pdf y https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/465802/20ESPDerechosdePropiedadlntel
ectual.pdf.

Textos del Tratado en inglés y espafiol respectivamente.

17 La necesidad de tomar en consideracion la expresion the person lawfully in control of the information
que aparece en el articulo 20.73 en la version en inglés de T-"MEC/USMCA es compartida por Alfredo Rangel
Ortiz. El también se refiere al texto en inglés de una norma del Derecho internacional de la propiedad intelec-
tual que, con anterioridad a T-MEC/USMCA, utilizaba una expresion similar representada por el articulo 39.2
del Acuerdo ADPIC/TRIPS en donde aparece la expresion information lawfully within their control que, sin
duda, influyé la redaccion de 1a norma de T-MEC/USMCA en donde se utiliza la expresion the person lawfully
in control of the information (art. 20.73 de USMCA/T-MEC), incluyendo la referencia expresa al articulo 39.2
de ADPIC/TRIPS en el texto del articulo 20.71 de T-MEC/USMCA. Vid. A. RANGEL OrTiZ (2022), pags. 371-
372. Habiendo llegado de modo independiente a similares conclusiones, se estima que no debiera haber duda
que la expresion que ejerce control legal —incorporada por el legislador mexicano en el art. 163, I, primer pa-


https://ustr.gov/sites/default/files/files/agreements/FTA/USMCA/Text/20%20Intellectual%20Property%20Rights.pdf
https://ustr.gov/sites/default/files/files/agreements/FTA/USMCA/Text/20%20Intellectual%20Property%20Rights.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/465802/20ESPDerechosdePropiedadIntelectual.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/465802/20ESPDerechosdePropiedadIntelectual.pdf
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1.4.  La guarda o custodia de la informacion debe permitir su cardcter
confidencial

Los elementos de existencia de un secreto industrial incluyen la presencia
de informacién de aplicacion industrial o comercial guardada por quien la posee
legitimamente (ejerce su control legal) en condiciones que permitan su caracter
confidencial. La simple guarda de la informacién no es suficiente como no sea
que se trate de una auténtica custodia que permita conseguir su cardcter confi-
dencial a la persona fisica o moral que dice poseer o guardar dicha informacién,
esto es, a la persona que se ostenta como poseedor o custodio de la informacion.
Prueba de la custodia con caricter confidencial de la informacién es, desde lue-
go, condicion de la existencia de un secreto industrial. El caricter reservado
es un presupuesto esencial para la existencia del secreto industrial. La falta de
divulgacién del secreto constituye el elemento fundamental y decisivo para la
existencia del secreto industrial '*.

1.5. Efecto de la guarda, posesion o custodia con cardcter confidencial:
ventaja competitiva o econémica

La guarda o custodia de la informacion con cardcter confidencial debe gene-
rar una ventaja competitiva o econémica a la persona fisica o moral responsable
de su custodia. Esa guarda, posesion o custodia que con caracter confidencial
ejerce una persona fisica o moral identificada como responsable de esta guarda,
posesion o custodia debe permitir para dicha persona fisica o moral una ventaja

rrafo de la Ley de 2020— debiera invariablemente interpretarse considerando el significado y alcance del texto
internacional en inglés incorrectamente traducido como aparece en la version en espafiol de T-MEC/USMCA
y en el articulo 163, I primer pdrrafo, como estd dicho. En fin, todo indica que lo que la expresién contenida en
esta norma quiere significar es que la informacién debe ser poseida de manera legitima por parte del poseedor
del secreto. Mds apropiada resulta la expresion «la persona que legitimamente ejerza su control» que forma
parte del concepto de secreto empresarial que aparece en el articulo 2.1 de la Directiva (UE) 2016/943 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio, relativa a la proteccion de los conocimientos técnicos y la
informacion empresarial no divulgados (secretos empresariales) contra su obtencion, utilizacién y revelacion
ilicitas, cuyo contenido se ve reflejado también en el ordenamiento espafiol representado por la Ley 1/ 2019,
de 20 de febrero de Secretos Empresariales; redaccion influida por el texto del articulo 39.2 del Acuerdo
ADPIC: «Informacion que esté legitimamente bajo su control», juridicamente exigible en el medio mexicano.
Sobre los antecedentes de estas disposiciones de la Directiva (UE) y de la norma espafiola vid. Julio CosTAs
COMESANA (2020-2021), pag. 80, y Aurea SUNOL (2020-2021), pags. 195-196. Se estima que, al momento de
interpretar estas voces provenientes del Derecho nacional en materia de secretos industriales, deberia darse
consideracion a estos planteamientos, en contraste con la interpretacion literal de las expresiones que ejerce
su control legal (Ley de 2020) o que tenga el control legal de la informacion (USMCA/T-MEC) carentes de
contenido y significado en el contexto lo mismo de la norma nacional que de la internacional en su version en
espaiol. Un comentarista ha sugerido que en la interpretacién de la expresion control legal habria que tomar
en cuenta que «el término control legal se refiere a quien ejerce el dominio, mando, preponderancia prescrita
por ley y conforme a ella», elementos estos que no se estiman procedentes en la interpretacion de la expresion,
mdxime ante la presencia de otros elementos cono los expuestos, provenientes del Derecho internacional de la
propiedad intelectual, los cuales conducen comodamente a la conclusion que la expresion que nos ocupa debe
ser interpretada en el sentido que la informacion es poseida de manera legitima por el denunciante o deman-
dante, en contraste con temas de dominio, mando y preponderancia como posibles criterios interpretativos de
la norma, a que alude Pablo HERNANDEZ-RoMo. Vid. HERNANDEZ Romo (2021), pag. 49. Sobre el papel que
puede desempenar el articulo 39.2 de ADPIC/TRIPS —citado tanto en el articulado de la seccién I Secretos
Industriales del Capitulo 20 de T-MEC/USMCA, como en los comentarios de Alfredo Rangel Ortiz a propé-
sito de la interpretacion que corresponde asignar a la desafortunada expresion control legal que aparece en la
Ley de 2020— vid. las observaciones del profesor Michael BLAKENEY (1996), pdgs. 102-107. Vid. también
GERVAIS (2010), pags. 405-412.
18 Vid. GOMEZ SEGADA (1974), pags. 188-189.
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competitiva o econémica, en la realizacion de actividades economicas'. No se
trata de una ventaja competitiva o econdmica en abstracto. Esta ventaja debe
manifestarse en las actividades industriales o comerciales de la persona fisica o
moral, precisamente frente a terceros, es decir, en el mercado o negocio en que
opera la persona fisica o moral poseedora de la informacién?.

1.6. Adopcion de medios o sistemas suficientes para preservar
la confidencialidad y el acceso restringido

El caricter confidencial de la informacién que exige la Ley como condicion
de existencia del secreto industrial no es una cuestién formal; tampoco puede ser
resultado de un accidente o una casualidad, de acuerdo con la Ley de 2020. Por
el contrario, debe haberse manifestado en la realidad a través de la preservaciéon
de la confidencialidad de la informacién de manera deliberada y consciente, que
incluye el acceso restringido a la informacion. Esto es, el cardcter confidencial de
la informacién que exige la ley como condicidn de existencia de un secreto indus-
trial debe ser consecuencia de la adopcidn de medios o sistemas suficientes para
preservar tanto la confidencialidad como el acceso restringido a la informacién. El
concepto legal de secreto industrial, por tanto, incluye tanto la identificacién de los
medios o sistemas adoptados por el legitimo poseedor de la informacién, como el
efecto exitoso a que se refiere el primer parrafo del articulo 163, esto es, el de ha-
ber preservado la confidencialidad y el acceso restringido a dicha informacién?'.

19 Obsérvese que el ordenamiento nacional utiliza la conjugacion ambigua «que signifique la obtencion o el
mantenimiento de una ventaja competitiva o econémica frente a terceros en la realizacion de actividades econ6-
micas» lo cual sugiere que la informacién a la que alude el primer pérrafo del articulo 163, I de 1a Ley de 2020 de-
biera ser susceptible de generar una ventaja competitiva, pero la ambigiiedad escogida por los redactores del texto
nacional también pudiera dar lugar a una interpretacion no sélo que la informacién involucrada es susceptible de
producir esa ventaja competitiva sino que esta ya se ha manifestado en la realidad en los momentos juridicamente
exigibles en el caso concreto. La adecuada interpretacion de la norma en cada caso concreto dependera de las
alegaciones concretas del asunto, pero en cualquier caso debiera hacerse tomando en consideracion el texto del
articulo 20.73 de T-MEC/USMCA que al sefialar lo que significa un secreto industrial expresamente seiala que
(b) tiene un valor comercial real o potencial por secreta. Esto ultimo, tomando siempre en consideracion, i. a., las
reglas del Derecho internacional contenidas en la Convencion de Viena sobre el Derecho de los Tratados, https:/
www.oas.org/36ag/espanol/doc_referencia/convencion_viena.pdf, las de la propia Constitucién Politica de los
Estados Unidos Mexicanos en lo referente a estas cuestiones, https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/
CPEUM.pdf, y la propia jurisprudencia mexicana aplicable, https://sjf2.scjn.gob.mx/busqueda-principal-tesis.

20 El efecto de la guarda o custodia con carécter confidencial debe ser precisamente de cardcter competiti-
vo 0 econémico en la realizacion de actividades econdémicas, y no de otra indole. La jurisprudencia comparada
pone de manifiesto cémo la proteccion le fue negada a una organizacion religiosa en un caso en el que sélo
quedd establecido un valor espiritual no comercial de la informacién contenida en los materiales involucrados
en el pleito. La ausencia de una ventaja competitiva o econdmica en la realizacién de actividades econdmicas
1levé a la conclusion que no existia un secreto industrial que proteger en el caso que concluyé con la revocacion
de la sentencia del Juez de Distrito que habia visto las cosas de otra forma en la sentencia dictada por el Tribu-
nal de Apelaciones del Noveno Circuito (San Francisco, California, EUA). Vid. Religious Technology Center
vs. Wollersheim, United States Court of Appeals, Ninth Circuit, 1986. 796 F. sd 1076, en WESTON, MAGGS y
SCHECHTER (1992), pdgs. 313-316. Cuando no ha estado presente la restriccion de las actividades econémicas
de modo tan evidente, la jurisprudencia comparada, particularmente la inglesa, muestra precedentes que dan
cuenta de la amplitud del concepto que involucran la necesidad de proteger informacion no divulgada originada
en el lecho matrimonial a través del ejercicio exitoso de una accién legal por breach of confidence como se apre-
cia en el caso Argyll vs. Argyll (1965) 1 All E.R. 611. Vid. Michael BLAKENEY (1996), pag. 105. En el caso, el
tribunal dict6 la orden a uno de los conyuges de abstenerse de divulgar informaciones sobre el otro conyuge a las
que habia tenido acceso precisamente en el contexto y con motivo de la relacién matrimonial. Ungoed-Thomas
[1967] Ch 302 Judicial Proceedings (Regulation of Reports) Act 1926 England and Wales, https://swarb.co.uk/
duchess-of-argyll-v-duke-of-argyll-chd-1967/.

2l Vid. GOMEZ SEGADA (1974), pags. 187-221. Para que exista auténtica voluntad de mantener el secreto
no basta una expresa declaracion de ello o una conducta de la que se deduzca a primera vista su intencién. Es


https://www.oas.org/36ag/espanol/doc_referencia/convencion_viena.pdf
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2. Soporte material de la informacion. Articulo 163, I, segundo parrafo

El adecuado cumplimiento de las condiciones substantivas sobre la exis-
tencia del secreto industrial previstas en el primero y segundo parrafos del ar-
ticulo 163, I debiera ser suficiente para acreditar su existencia (por lo que hace
a estas condiciones positivas). A diferencia de su predecesora, la vigente Ley
de 2020 es omisa en incluir algin tipo de exigencia a propdsito del soporte en
el que debe constar la existencia del secreto. La tGnica norma que toca el tema
estd contenida en el segundo pdrrafo del articulo 163, I en la que expresamente
se indica que la informacién de un secreto industrial podra constar en cualquier
medio conocido o por conocer®. El secreto debe constar en algin medio. La
Ley de 2020 no especifica en qué medio debe constar, como la predecesora,
pero la exigencia que conste en algiin medio, el que sea, estd ahi.

3. Cumplimiento de las condiciones positivas

Acreditada la presencia de lo exigido por el primero y segundo parrafos del
articulo 163, I se estarfa en condiciones de afirmar la existencia de un secreto in-
dustrial, siempre que también se cumpla con las condiciones negativas de exis-
tencia de un secreto industrial previstas en el tercer parrafo del articulo 163, I de
la Ley de 2020 que paso a comentar.

preciso, ademds, que la voluntad vaya acompafiada de medidas complementarias que traten de lograr su efectivi-
dad. Asf se reconoce en algunas sentencias de los Tribunales alemanes, por ejemplo, la de 14 de marzo de 1907
y la de 22 de enero de 1963. En esta tltima sentencia, el Tribunal Federal aleman afirmé que, aunque haya un
letrero prohibiendo la entrada en un almacén donde se guardan maquinas que constituyen el objeto de un secreto
de empresa, no habra voluntad de mantener este si luego no se vigila adecuadamente el acceso a la habitacién
para lograr que se cumpla lo prescrito en el letrero. En la jurisprudencia inglesa también se encuentra algin
caso en el que expresamente se afirma que la mera prohibicion no es suficiente para determinar la existencia de
voluntad de mantener el secreto. Bjorlow vs. Mintr 71 R.P.C. 1954, pags. 321 y ss. En este caso el demandante
permitié al demandado (recién salido de la cdrcel) conocer sus secretos; jamds le previno en ningin sentido.
Por el contrario, le concedié una gran libertad. El juez Vaisley dice en la sentencia: «Las dificultades en que se
encuentra la empresa demandante son debidas en gran parte a su propia negligencia. Ninguna persona titular de
secretos valiosos debe permitir a sus subordinados total libertad de conocerlos; si lo permite no debe aceptarse
su demanda». Vid. GOMEZ SEGADE (1974), pags. 232-233. Similar criterio aparece en el articulo 53 (2) de la
Ley Tipo de BIRPI: «Ello, no obstante, siempre que no se hayan publicado o hecho accesibles al ptblico, esos
procedimientos y conocimientos serdn protegidos contra el empleo, la divulgacién o la comunicacion ilicitos
por parte de terceros, a condicion de que la persona haya tomado las medidas necesarias para preservar su
cardcter secreto». BIRPI (1965), pag. 76.

2 La abrogada Ley de 1991 inclufa una norma, no siempre compatible con la razén de ser de un secreto
industrial, atinadamente eliminada de la Ley de 2020. A propésito del soporte en el que debia constar la in-
formacién que se pretendia proteger el secreto industrial, quien pretendiera alegar cualquier derecho sobre un
secreto industrial, para acreditar su existencia debia comprobar que la informacién constaba en cualquiera de los
soportes exigidos como condicion de existencia de un secreto industrial en el antiguo articulo 83 de la abrogada
Ley de 1991. Esto es, que la informacion constaba en documentos, medios electronicos o magnéticos, discos
opticos, microfilmes peliculas u otros instrumentos similares. Esta obligacion se ha eliminado de la Ley de 2020.
Estos soportes vuelven a aparecer en la Ley de 2020, especificamente en el articulo 163, segundo pérrafo, pero
s6lo como ilustracion de los medios en los que podria constar la informacién de interés, en el entendido que
esta informacién puede constar en cualquier medio conocido o por conocerse. Se estima que es un cambio en la
direccién correcta. Otra eliminacion que se estima saludable es la que estaba contenida en el antiguo articulo 82,
segundo pdrrafo de la abrogada Ley de 1991 de acuerdo con la cual la informacién de un secreto industrial de-
beria 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 comercializacion de productos o prestacion de servicios.
Admitido que la informacién sobre la que recae un secreto con frecuencia estard referida estos temas, no existe
razon plausible para incluir una limitacion de esta indole en la regulacion de las exigencias legales para acceder
al régimen legal de proteccion de secretos industriales. Una modificacion en la direccion correcta por parte del
legislador mexicano de 2020.
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V. CONDICIONES NEGATIVAS
1. Condiciones del tercer parrafo del articulo 163

El tercer pérrafo del articulo 163 de la Ley de 2020 prevé tres situaciones
que deben tomarse en cuenta al momento de evaluar si determinada informacién
puede calificarse como un secreto industrial, las cuales complementan el con-
cepto legal de secreto industrial previsto en el primero y segundo pérrafos del
propio articulo 163. Estas tres reglas establecen cudndo la informacién no pue-
de constituir un secreto industrial, esto es, cudndo la informacién estd impedida
de acceder a la proteccion como secreto industrial, sin importar si cumple o no
con las exigencias del primero y segundo parrafos del articulo 163. Su ausencia
es determinante para acceder a la proteccién como secreto industrial y, por este
motivo, a estas exigencias se les puede calificar como condiciones negativas. El
apartamiento de la informacién de las situaciones que impiden la proteccion de
un secreto industrial conduce al cumplimiento de las condiciones negativas en
materia de secretos industriales.

Esas tres situaciones en las que la informacién no puede constituir un secre-
to industrial son:

— cuando la informacién sea del dominio publico;

— cuando la informacién resulte generalmente conocida o de facil acceso
para personas dentro de los circulos en que normalmente se utiliza dicha infor-
macién?; o

— cuando la informacién deba ser divulgada por disposicién legal o por
orden judicial.

Se trata de tres condiciones negativas que se satisfacen en la medida que el
poseedor de la informacién confidencial se aparta de esos tres supuestos.

2. Cumplimiento de las condiciones positivas y negativas: existe el secreto

No estando presente estos supuestos en la realidad, y estando presentes las
exigencias del primero y segundo parrafos del articulo 163, I, en principio pue-
de concluirse que lo que estd de por medio es un secreto industrial conforme a
la legislacion de propiedad industrial de 2020,

» Esta exigencia aparecia en la abrogada Ley de 1991 con la indicacién que no podia constituir secreto la
informacién que resulte evidente para un técnico en la materia, con base en informacién previamente disponible,
concepto que se asemejaba de manera confusa con la exigencia consistente en la necesidad que la invencion que
se pretenda patentar sea resultad de una actividad. El cambio de terminologia parece saludable.

2+ El cuarto parrafo del articulo 163, I de la Ley de 2020, a diferencia del resto de los textos de esta frac-
cién del articulo 163 no se refiere al tema de las condiciones (positivas y negativas) que deben cumplirse para
acceder a la proteccién de la informacién como secreto industrial, sino a una aclaracién sobre cudndo la infor-
macién entregada a una autoridad no debe considerarse que entra en el domino publico. Lo que se dice en este
cuarto parrafo del articulo 163, I de la Ley de 2020 es un complemento del régimen de acceso a la proteccién
como secreto industrial, mds no una condicién propiamente dicha. Este cuarto parrafo del articulo 163, I alude
al caso que exista cierta informacién que pudiera reunir todas las exigencias previstas en los parrafos primero,
segundo y tercero del articulo 163, I, como condicién para acceder al sistema de proteccién de secretos indus-
triales. Esta proteccion, sin embargo, pudiera ponerse en riesgo en situaciones que implicaran un procedimiento
legal encaminado a obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualquier otro acto de autoridad, y
para ello fuera necesario proporcionar la informacién sobre la que recae el secreto industrial a cualquier autori-
dad. En este caso, establece el cuarto parrafo del articulo 163, I de la Ley de 2020, la entrega de la informacién
sobre la que recae el secreto industrial a la autoridad por parte del legitimo poseedor del secreto industrial, no
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VL. MOMENTO EN QUE DEBE ACREDITARSE EL. CUMPLIMIENTO
DE LAS CONDICIONES PARA ACCEDER A LA PROTECCION
COMO SECRETO INDUSTRIAL

Esta sobreentendido en los textos relevantes y en el concepto legal de secreto
industrial, més no por ello debe dejar de mencionarse el momento en que deben
estar satisfechas las condiciones mencionadas como parte del concepto legal
de secreto industrial. Desde el punto de vista cronolégico, toda probanza enca-
minada a establecer el cumplimiento de las condiciones, particularmente de las
positivas, por parte del presunto poseedor del secreto industrial presuntamente
violado, debe corresponder, desde luego, a tiempos anteriores a la supuesta vio-
lacién del secreto; de otra forma no existiria materia para la violacion. Estable-
cido y probado el cumplimiento de las condiciones que permiten acceder a la
proteccion de la informacion en un momento anterior a la presunta realizacion
de actos en violacién del secreto industrial, puede entonces establecerse que
el secreto industrial existia antes de las actividades que se atribuyen a la parte
demandada que el presunto poseedor legitimo de un secreto industrial considera
constituyen una violacién al secreto industrial. Nada de lo alegado a propdsito
de la existencia del secreto industrial con posterioridad a las actividades presun-
tamente realizadas por el presunto violador del secreto industrial tiene valor ni
significado juridico a los fines de acreditar la existencia del secreto industrial.
Cualquier alegacién y probanza encaminada a acreditar la existencia del secreto
industrial debe, por tanto, corresponder a tiempos anteriores a la realizacion de
las conductas presuntamente violatorias del secreto industrial. Lo contrario, se
estima que no tendria sentido®.

VII. PRUEBA DE LA EXISTENCIA DEL SECRETO

Esta claro que el legislador mexicano exige al demandante en un procedi-
miento legal instituido por la presunta violacién de un secreto industrial que
acredite, en primer término, la existencia del secreto industrial presuntamente
violado. Desde luego, que no basta la afirmacién del actor de ser el poseedor de
un secreto a partir de determinada fecha, evidentemente, anterior a la de la pre-
sunta violacién del secreto industrial. El actor estd legalmente obligado a probar

generard la ubicacion de la informacion en el dominio publico, esto es, no se considerard que entra al dominio
publico por el hecho de haber sido proporcionada a la autoridad para los fines mencionados por el legitimo po-
seedor del secreto industrial, en circunstancias que la informacién deba divulgarse a la autoridad por disposicién
legal. Para este tipo de situaciones existen, ademads, otras disposiciones aplicables a las autoridades al momento
de recibir informacién confidencial de un particular previstas en ordenamientos distintos a la legislacion de
propiedad industrial, como son: Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Piblicos
de 2002, las legislaciones en materia de acceso a la informacion y proteccion de datos personales de los afios
2006 y 2010, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica Gubernamental de 2006, la
Ley Federal de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Particulares de 2010. Vid. H. RANGEL ORTIZ
(2014), pags. 203 y ss.

2 Se trata de una exigencia presente lo mismo en el Derecho mexicano aplicable a secretos industriales
conforme a la Ley de 2020 y su predecesora la Ley de 1991, que en el Derecho comparado en materia de se-
cretos industriales. Para saber si un conocimiento puede considerarse reservado, es imprescindible concretar el
momento en el que debe apreciarse la falta de divulgacion. Momento en que ha de apreciarse la falta de divul-
gacion, en GOMEZ SEGADA (1974), pags. 215 y ss. En el Derecho francés, por ejemplo, la parte que reclama la
violacion de un secreto industrial debe acreditar haber estado en posesion del secreto industrial, desde luego,
en fecha anterior a la supuesta violacion del mismo. Vid. A. WISE (1981), pags. 3.02 y ss. P. MATHELY (1974),
pag. 861. Vid. también Soporte o medio material en que debe constar un secreto'y Prueba de la existencia o
posesion del secreto, en H. RANGEL ORTIZ (1994), pags. 274-275.
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la existencia del secreto industrial acreditando los elementos constitutivos del
secreto industrial en términos de lo dispuesto en el articulo 163, I de la Ley de
2020, a través de los distintos medios de prueba idoneos para este fin, discutidos
en la literatura sobre estos temas 2.

VIII. LA VIOLACION DEL SECRETO INDUSTRIAL
EN LA LEY DE 2020

Los estrictos estdndares para cumplir con los requisitos del concepto legal
de secreto industrial —es decir, con los requisitos de existencia del secreto in-
dustrial— se trasladan al articulado dedicado a temas de violacion de un secreto
industrial en el ordenamiento mexicano de 2020. Esto es aplicable especifica-
mente a las disposiciones que sirven de apoyo para perseguir la violacién de
secreto como un delito, no asf a las nuevas disposiciones que también permiten
perseguir ciertas formas de violacién de un secreto industrial en calidad de in-
fraccién administrativa, que no existian en la abrogada Ley de 1991.

Por ahora me limitaré a identificar unas y otras disposiciones y a destacar
el hecho que, con la salvedad de las nuevas alternativas representadas por las
nuevas infracciones administrativas, el legislador de 2020 ha conservado el es-
quema interiorista impuesto por el legislador de 1991 en la persecucion de los
delitos por violacion de secreto industrial. Se trata de la necesidad de acreditar
una condicién prevista en los delitos por violacion de secreto industrial que con-
siste en establecer que la conducta del presunto violador del secreto industrial
se hizo con el prop6sito de obtener un beneficio para el presunto violador o para
un tercero, o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto,
es decir, al legitimo poseedor de la informacién respecto de la cual se invoca la
proteccion a través del régimen de secretos industriales.

Esta peculiaridad que caracterizaba la persecucion de los delitos en la abro-
gada Ley de 1991 se repite en las disposiciones de la Ley de 2020 que incluyen
los delitos en materia de violacion de secretos industriales que, en lo general,
estan inspiradas en los textos equivalentes de su predecesora, con algunas modi-
ficaciones que incluye un delito nuevo que no estaba previsto en la Ley de 1991
contenido en el articulo 402, fraccién VI que amerita amplio comentario y que
serd diferido para otra oportunidad. S6lo mencionaré que los delitos de viola-
cién de secreto industrial estan consignados en el articulo 402, fracciones III,
IV, V y VI de la Ley de 2020; y que a las nuevas infracciones administrativas el
legislador mexicano le ha dedicado las fracciones XIV y XV del articulo 386 de
la Ley. Tanto los delitos como las infracciones ameritan comentario adicional
que, en razén de las limitaciones de espacio, me abstendré de incluir en este
trabajo. Baste decir que todo lo dicho en pédginas anteriores a propdsito de las
condiciones de existencia de un secreto industrial tendrd un impacto al momen-
to de examinar cuando se produce una violacidn de secreto en términos de las
disposiciones dedicadas a estos temas pues, como es obvio, el secreto industrial
al que hacen referencia las nuevas disposiciones en materia de violacién de se-

% Los medios de prueba sobre la existencia de un secreto industrial como condicién para accionar en
contra de un tercero por la presunta violacién de un secreto son comentados por autores tales José Antonio
GOMEZ SEGADA, Aaron WISE, Paul MATHELY y Horacio RANGEL ORTIZ en las obras ya citadas en nota
anterior.
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creto no es otro sino el definido en el articulo 163, I, incluidas las complejidades
examinadas, como quedaron incorporadas al Derecho mexicano de los secretos
industriales por el legislador de 2020.

IX. COMENTARIO FINAL

A unos afios de que se cumplan dos siglos de la adopcién del primer ordena-
miento legal en materia de secretos industriales en México, el legislador ha vuel-
to a dictar las medidas que antes han sido comentadas que, como suele ocurrir
en este tipo de ejercicios, unas han sido recibidas con méas aceptacion que otras.
Todas contribuyen a hacer més complejo el régimen legal contenido en la legisla-
cién de propiedad industrial redactado con influencia de textos provenientes del
tratamiento que reciben los secretos industriales en instrumentos comerciales en
los que México participa y con los que las autoridades encargadas de su aplica-
cién deberian buscar compatibilidad. Esto, siempre que esto sea posible a través
de la interpretacion de los textos legales involucrados utilizando herramientas
legales contenidas en la Constitucién, la jurisprudencia y otros instrumentos in-
ternacionales que se refieren a este tipo de situaciones. Con independencia de
los resultados a los que pueda conducir la interpretacion, el hecho es que tanto
la normativa nacional como internacional en materia de secretos industriales,
informacion confidencial e informacién no divulgada muestra un cierto grado
de complejidad y sofisticacién de lo que deben estar al tanto sus destinatarios
l6gicos que son los empresarios y sus asesores. La recomendacion de tomar me-
didas preventivas con oportunidad para estar en condiciones de beneficiarse del
régimen actual en situaciones de la vida de todos los dias que lo requieran es
evidente. Esto, considerando que en los negocios suelen estar de por medio in-
formaciones confidenciales, no divulgadas y secretas, cuyo acceso no autorizado
a terceros ajenos a la empresa puede tener distintos grados de afectacion.

Finalmente, y volviendo al &mbito de los compromisos internacionales, cir-
cula un borrador sobre propiedad intelectual que eventualmente regiria la mo-
dernizacidén del acuerdo comercial existente entre México y la Unién Europea.
En ese borrador se da especial atencion al tema de los secretos industriales, la
informacién confidencial y la informacién no divulgada?’. De llegarse a adop-
tar el instrumento modernizador del acuerdo vigente, desde luego, habria que
volver sobre estos materiales para adelantar el grado de compatibilidad entre
uno y otro texto en todo lo relativo a las condiciones de proteccion de los secre-
tos industriales, la informacién confidencial y la informacién no divulgada. Por
ahora, estas son las reglas del Derecho doméstico.
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