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INTRODUCCION.

El 9 de enero de 1990, se publicSd en el Diario Oficlal de la
Federacién el Reglamento de la Ley sobre Control y Registro de la
Transferencia de Tecnoclogla y el Uso y Explotaciétn de Patentes y
Marcas, en el cual por primera vez en nuestra legislacién, se
menciond especificamente al contrato de franquicia, definiéndolo y
otorgandoe excepciones especiales a las prohibiciones de la Ley
sobre Transferencia de Tacnologfia gue constituian uno de los
principales motivos por 1los que las franquicias no se habian
desarrrollado en México, y que fuera un sistema pricticamente ajeno
a nuestro derecho.

Siguiendo esta tendencia el 27 de junio de 1991, se publicé en
el Diario Oficial la Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad
Industrial, la cual abrogé la Ley de Invenciones y Marcas, la Ley
sobre el control y Registro de la Transferencia de Tecnologia y el
uso y Explotaci6én de Patentes y Marcas y sus Reglamentos. La nueva
laey se enmarca en el Programa Nacional de Modernizacién Industrial
y del Comercio Exterier, y las intenciones en su aplicacién se
pueden resunir en el impulso a 1la productividad, calidad y
desarrollo tecnolégico de 1a industria mediante la
desregularizacién de dichas &reas, industrial y comercial,
permitiendo un proceso permanente de mejoras en la tecnologia y
calidad, dando a su vez mayor seguridad juridica para los derechos
de propiedad industrial, haciendo nuestro mercadc atractivo a la
inversién extranjera.

Tan 86lo para darnos una idea de 1la importancia de las
franquicias a continuacién transcribimos. un cuadro de 1las
operaciones de dichos negocios en 1los Estados Unidos de
Norteamérica.

Principales Franquicias
(1885 ~ 1990) por sectores

Ventas

(en miles de millo-~ Crecimiento
Industria nes de délares) anual (%)

. 1985 1990

Restaurantes (tode tipo) $ 48.9 $ 86.1 12.0
Menudeo (ropa, videos, etc.) 18.8 33.6 12.3
Hotelera 14.6 22.5 9.0
Tiendas de conveniencia* 12.3 19.4 9.5
Servicios a negocios 12.1 21.3 12.0
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Servicios y Productos

automotrices 10.6 15.9 8.5
comida (helados, etc.) 10.4 15.9 7.0
Servicios de renta (autos) 5.3 8.9 11.0
Servicios de construccién y

del hogar 3.7 9.2 20.0
Entretenimiento y viajes 1.8 6.6 29.0

TOTAL $138.5 $238.1 22.5%!
* Tiendas de conveniencia son locales donde el consumidor

puede hacer compras pr&cticamente a cualquier hora para
comprar productos de primera necesidad.
Fuente: Asociacién Internacional de Franquicias.

A su vez la Comunidad Econémica Europea operando con 80,000
franquicias totaliza ventas anuales por mis de 45,000 millones de
d6lares americanos.?

. Con la apertura de México entre 1989, 1990 y 1991 han entrado
a México m&s de 50 franquicias extranjeras a nuestro pals.

"En un levantamiento 1llevado a cabo con informacién
proporcionada por la Secretaria de Comercio y Fomento
Industrial, la Seccién Comercial de la Embajada Norteamericana
Y la Asociacién Mexicana de Franquicias, A.C. se reunieron los
nombres de las franquicias extranjeras que se han introducido
a nuestro pais hasta la fecha. Dichas franquicias son las
siquientes:

Athlete's Foot (calzado deportivo)
Burger King (restaurante)
McDonald's (restaurante)

Arby's (restaurante)

Holiday Inn (hoteles)

Kwik Kopy (fotocopiado)
Alphagraphics (fotocopiado)
Gymboree (acondicionamiento fisjco)

! Franquicias, La revolucién de los 90, Enrique y Rodrigo
Gonzélez Calvillo, México, 1991, Editorial Mc Graw-Hill, p&g. 41.

2 "Franchising in the Netherlands and Europe 1992", Franchise
Legal Digest, Septiembre/Octubre 1989, p&g. 27.
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Century 21 (bienes raices)
Blockbuster (renta de videos)

TCBY (yogurts)

Seven Eleven (autoservicios)

Midas (mofles)

Kentucky Fried Chicken (pollo frito)
Subway (sandwiches)

computerland (computadoras)

Enbassy Suites (hoteles)

Baskin Robbins (helados)

Sign Express (letreros)

Chili's (restaurantes)

TGI Friday's (restaurantes)
Domino's Pizza (pizzas)

Fuddruckers (hamburgesas)

Porcao (comida brasilefia)

Wendy's (hamburgesas)

Church's (pollito frito)

ERA (bienes ragices)

Howard Johnson (hoteles)

Floresheim (calzado)

Oshman's (ropa deportiva)

I Can't Believe its Yogurt (yogurt)
Bannetton (ropa)

Thrifty Rent A Car (renta de autos)
Hard Rock Cafe (restaurante)

Pizza Hut (pizzas)

Dairy Queen (helados)

Denny's (restaurante)

Jack in the Box (restaurante)"’

Esto a su vez trae el avance y desarrollo de franquicias
mexicanas, con el correspondiente to da oferta de productos y
servicios.

Toda esta gama de cambios y desarrollo que trae la aparicién
de las frangquicilas como tales en nuestro sistema legal, nos trae a
colacién el principal elemento interno de 1la franquicia, el
contrato mismo, el cual regqgula y da forma a 1la relacién
franquiciante~franquiciatario y establece los elementos que dan su
caracteristica principal al sistema de frnaquicias, es decir 1la
uniformidad de bienes o servicios o ambos, mediante el uso de una
o varias marcas asi como de la aportacién tecnolégica que permitir&
gristgrtdichos servicios o producir bienes con el nivel de calidad

el sistema.

3 Franquiclas, La revolucién de los 90, Enrique y Rodrigo
Gonz&lez Calvillo, México 1991, Editorial McGraw-Hill, pégs. 66 y
67.



Elemento inseparable de 1la franquicia, el contrato de
franquicia, su regulacisn y elementos constituyen el objeto de este
estudio, buscando ilustrar los puntos bdsicos que forman parte del
mismo haciendo m&s sencilla su comprensién como figura del Derecho.



CAPITULO PRIMERO
NATURALEZA Y CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE FRANQUICIA

1.~ goncepto, depominacion y caracterjisticas.

El término “franquicia" proviene de la voz inglesa
“franchise", gue se traduce como Franquicia, privilegio, patente,
concesidn social, derecho de votar, franquicia del voto, porcentaje
minimo de responsabilidad del asegurado; y, en materia aduanera o
fiscal, impuesto de privilegio o patente sobre concesién, derecho
de licencia.

El diccionario de la Real Academia Espafiola la define como:

Franquicia. ( De franco.) f£. Libertad y exenciétn que se
concede a una persona para neo pagar derechos por las
mercaderfas que introduce o extrae, o por el
aprovechamiento de algGn servicie pablico."4

Esta definicién no corresponde al contrato de franguicia, sino
al Derecho Aduanero, por lo que tenemos que recurrir a la
definicién del Derecho Americano, donde esta forma se originé y
desarxolls; y que en el Black's Law Dictionary aparece de la
siguiente manera: .

"Franquicia.- Un privilegio especial conferido por el
gobierno a un individuo o corporacién, y el cual no
perteneca a ciudadanos del pais generalmente de derecho
comin. Artesian Water Co. v. Departamento de Estado de
Carreteras y Transportes, Del, Super., 330 A. 2d 432,439,
En Inglaterra se define como un privilegio real en las
manos de un stkdito.

Un privilegio concedide o vendido, para usar un nombre o
vender productes o servicios. El derecho dado por un
fabricante o proveedor a un distribuidor para usar sus
productos y nombre en términos y condiciones mutuamente
acordadas.

En sus términes mAs simples, una franguicia es una
licencia del propietario de una marca o nombre comercial
permitiendo a otro el vender un producto o servicio bajo
esea nombre o marca. Dicho més ampliamente, la
“franquicia" ha evolucionado hacia un elaborado acuerdo

4 pieccionario de 1la Lengua Espaficla, Real Academia de 1la
Lengua Espafiola, Madrid 1970, Editorial Espasa-Calpe.
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bajo el cual el franquiciatario se obliga a conducir un
negocio o vender un producto o servicio en concordancia
con los métodos y procedimientos establecidos por el
franquiciante, y el franquiciante se compromete a asistir
al frangquiciatario a través de la publicidad, promocién
y otros servicios de asesoria. H&R Block Inc. V.
Lovelacae, 208 Kan. 538,493 P, 24 205,211"5

El Reglamento de la Ley sobre el Control y Registro de la
Transferencia de Tecnologfa y el Uso y Explotacién de Patentes y
Marcas lo definia de la siguiente forma: .

*...aquel en que el proveedor, ademds de conceder el uso
o autorizacién de explotacién de marcas o© nombre
comerciales al adquiriente, transmita conocimientos
técnicos o proporcione asistencia técnica, en 1los
términos de los incisos a), f), g) y h) del articulo 20.
de la Ley, con el propésito de producir bienes o prestar
servicios de manera uniforme y con los mismos métodos
operativos, comerciales y administrativos del proveedor,
independientemente de algln otro de los supuesteos que
marca el precepto ya citado."

Esto nos remite al articulo 20. de la Ley sobre el Control y
Registro de la Transferencia de Tecnologia y el Uso y Explotacién
de Patentes y Marcas que a la letra decia:

YART. 20.- Para los efectos de esta Ley, deberin ser
inscritos en el Registro Nacional de Transferencia de
Tecnologila todos los convenios, contratos y demés actos
que consten en documentos que deban surtir efectos en el
Territorio Nacional relativos a:

a) La concesién del uso o autorizacién de explotacién de
marcas;

b) La concesién del uso o autorizacién de explotacisn de
patentes de invencién o de mejoras y de los certificados
de invencién;

c) La concesién de uso o autorizacién de
explotacién de modelos y dibujos industriales;

d) La cesién de marcas;

e) La cesién de patentes;

f) La concesién o autorizacién de uso de nombres
comerciales;

g) La transmisién de requerimientos té&cnicos mediante
planos, diagramas, modelos, instrumentos , formularios
especificaciones, formacién, y capacitacién de personal

5 Black's Law Dictionary, Henry Campbell Black, Massachusetts,
1979, Editorial West Publishing, Co. pag. 592.
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y otras modalidades;

h) La asistencia técnica, en cualquier forma que ésta se
preste;

i) La provisién de ingenieria bisica o de detalle;

4) Servicios de operacién o administracién de empresas;
k) Servicios de asesoria, consultoria y supervisién,
cuando Be presten por personas fisicas o morales
extranjeras o sus subsidiarias, independientemente de su
domicilio;

1} La concesién de derechos de autor que impliquen
explotacién industrial; y

m) Los programas de computacién.'

Por Gltimo, la Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad
Industrial, en su articulo 142 lo define de la siguiente forma:

"aArticulo 142.- Existira franquicia, cuando con la
licencia de uso de una marca se transmitan
conocimientos técnicos o se proporcione asistencia
técnica, para que la persona a gqulien se le concede
pueda producir o vender bienes o prestar servicios
de manera uniforme y con los métocdos operativos,
comerciales y administrativos establacidos por el
titular de la marca, tendientes a mantener la
calidad, prestigio e imagen de los productos o
servicios a los que ésta distingue.™

“La licencia debe incluir 1la autorizacién de uso de
marcas (de servicios y productos) y eventualmente la de
nombres y,  avisos comerciales y la explotacién de
patentes."

A todo lo anterior podemos definir el contrato de franquicia
como "aquel por medio del cual el franquiciante otorga al
franquiciatario el derecho a la distribucién de ciertos productos
© a explotar una empresa o negociacién mercantil de productos o
servicios o ambos, mediante la concesién de uso de marca(s) y en
algunos casos nombra(s) comercial(es) asi como con la transmisién
de conocimientos técnicos, mediante al pago de una
contraprestaciént,

Caracteristicas.-

Como caracteristicas generales del contrato de franguicia
podemos mencionar las siguientes:

€ wInternational Conference on Franchising", Joyce Mazero,
México, 12 de julio de 1983.
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de manera uniforme y con los métodos operativos,
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titular de la marca, tendientes a mantener 1la
calidad, prestigio e imagen de los productos o
servicios a los que é&sta distingue.®

"La licencia debe incluir la autorizacién de uso de
marcas (de servicios y productos) y eventualmente la de
nombres y_ avisos comerciales y 1la explotacién de
patentes. "6

A todo lo anterior podemos definir el contrato de franquicia
como "aquel por medio del cual el franquiciante otorga al
franquiciatario el derecho a la distribucién de ciertos productos
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6 wrnternational Conference on Franchising®", Joyce Mazero,
México, 12 de julio de 1989,
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- El franquiciante de al franguiciatario el derecho a
explotar una negociacién mercantil, (ya sea en uno o varios
establecimientos).

- La franquicia deberd incluir 1a autorizacién al uso de las
marcas de los servicios y/o productos correspondientes, asi como
de los nombres y avisos comerciales y explotacién de patentes.

“Brevemente, puede decirse que el contenido del derecho
sobre la marca se descompone en el derecho al uso
exclusivo de la misma, en la posibilidad de transmitirlo
y en la prohibicién para los demds de usar la marca
indebidamente."?

~ La franguicia puede inclujir la exclusividad dentro de un
territorio determinado, ya sea geogr&fico o de otro tipo.

« La transferencia o traspaso de conocimientos y tecnologla,
(el know-how), gque ocurre mediante el otorgamiento por parte del
franquiciante de normas, manuales de operacién, capacitacién de
personal y supervisién general.

- La contraprestacién por la franquicia, que puede ser un sélo
pago (venta de la franquicia), participacién en las operaciones del
franquiciatario, pagos perisddices iguales y en general cualquier
medio y forma qgue las partes acuerden.

- ©La intencién de la franquicia es que subsista
indefinidamente, el franquiclante amplia su negoclo y el
franquiciante recibe un negocio ya elaborado para su sbla
explotacién, comparten un mismo objetive: el desarrcllo de la misma
negociacién, crecimiento del prestigio de 1la frangquicia y 1la
obtencién de mayores ventas y utilidades.

- El franquiclatarioc deber& respetar todas las normas que dan
uniformidad a la franquicia, (ya sea la organizacién, prestacién
del gervicio, normas de calidad y en general todas y cada una de
las especificciones que &sta incluya), ya que estos elementos son
el punto medular de la franquicia, esto es, la uniformidad de un
servicio bajo el amparo de los nombres comerciales, marcas,
organizacién y tecnologia que constituyen el contrate y que de
alterarse por parte del franquiciatario lastima al franquiciante y
a todos los frangquiciatarios del mismo servicio.

7 vcurso de Derecho Mercantil" Joaquin Rodriguez Rodriguez,
Tomo I, XI Edicién, Editorial Porrda, México, 1974, pig. 429,
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2.~ Elementog personales.

Los contratantes de 1la franquicia, por una parte el
franquiciante, quien es el titular de todos los elementos de la
misma y que concede el uso de los mismos al franquiciatario, gque
via la contraprestacién acordada explota la franguicia.

El franquiciante y el licenciataric son comerciantes:

"Esta caracteristica puede derivar de que estén
constituidos bajo alguna de las formas de sociedad
mercantil que previene la Ley General de Sociedades
Mercantiles (LSM); de que sean personas fisicas que se
dediguen habitualmente a los actos previstos como
comerciales (art. 75 del C6digo de Comercio); o que 1la
celebracién de 1la franguicia 1leos convierta en
comerciantes, pues el objeto del contrato es la
transfaerencia de tecnologia para explotar una empresa o
crear distribuildores para la reventa de productos. En
algunas ocasiones sera usual encontrar que el licenciante
es una persona (fisica o moral) extranjera y en ese caso
debe determinarse como actda en Mé&xico, de donde proviene
la tecnologia, cé6mo se pagan las regallias (aspecto
figcal); o, si tiene inversiones en México el apego de
ellas a la Ley de Inversiones Extranjeras y su
correspondiente Reglamento!.®

Podemos clasgificar los elementos personales del contrato de
franquicia, como sigue:

a) Franquiciante. Debe tener la capacidad necesaria segtn el
derecho comin, o ser comerclante, o bian actuar por mediacién de
los represenantes legalas, si se tratara de un menor o de un
incapaz comerciante.

b) Frangquiciatario. Deber& ser un comerciante o tener la
capacidad necesaria segtin el derecho comln.

81 las partes concurren a celebrar el contrato por medio de
representante, lo cual es inevitable en el caso de las personas
morales, los representantes requerirén facultades de
administracién, para actos de dominio, pleitos y cobranzas
previstos en el art. 2554 del C&digo civil. .

Dentro del objeto social deberd estar contempladeo 1la
posibilidad de realizar la actividad a que esté enfocada o dirigida
la franquicia. .

8 E1 contrato de Franguicia, Javier Arce Gargollo, Mé&xico,
1990, Editorial Themis, pégs. 40 y 41,
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Juan Huerdo, presidente y fundador de la Asociacién Mexicana
de Franquicias enumera 1los requisitos que deben reunir el
franquiciante y el franquiciatario para asegurar en principio una
relacién profesional y provechosa para ambos:

"para ser franquiciante:

- Tener una concepcién clara de la idea.

« Correcta planeacién del sistema.

- Unidad piloto para 1la implementacién puesta a prueba y
lanzamiento del concepto.

- Rentabilidad guficiente para generar lucro entre 1los
franquiciatarios.

- Diferenciacitn de 1los sistemas operativoes y de
mercadotecnia, respecto a la competencia.

- Manual de oparaciones.

Para ser franquiciatario:

- Disposicién para desarrollar un negocio bajo la obsarvancia
de otros.

-~ Confianza en la empfesa franquiciante,

- Capacidad para formar con ella una especie de matrimonio.

Liderazgo y cualidades gerenciales.

- Capacidad de inversién (propia, en sociedad o con crédito).

-~ Seguir las indicaciones del manual de operacién.%?

3.~ Elementos reales.

A) La tacnologia.- Entendida como el conjunto de elementos
necesarios para la explotacién de una empresa, ya sea de productos
o servicios, y que podemos englobar como:

El nombre comercial.
Emblemas o muestra.

Patentes (tecnologia industrial).
Avisos comerciales.

9 wp competir con los mejores", Expansién, Noviembre 21, 1990,
pags. 136 a 143,
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"La tecnologia debe estar referida a la explotacién de
una empresa o negoclacién mercantil concreta. Desde un
punto de vista econt6mico, la empresa es una organizacién
de capital y de trabajo destinada a la produccién o a la
mediacién de bienes o servicios para el mercado.
Juridicamente, es el conjunto de cosas y derechos
combinados para obtener u ofrecer al pdblico bienes o
servicios, slstemsticamente y con propbésito de
lucro. w10

Vamos a definir brevemente cada uno de los elementos que
integran los elementos reales del contrato de franquicia:

1) El nombre comerclal.- Por nombre comercial, en nuestro
derecho, dice Barrera Graf, se entiende tanto la razén social y la
denominacién de los empresarios colectives (socliedades) como el
signo distintivo de las negociaciones mercantiles. "E1l nombre
comercial que recae sobre una empresa y que forma parte de los
bienes de ésta, sirve para distinguir una negociacién de otras; es
el signo distintivo de la empresa."

La Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial al
respacto establece:

PArticulo 105.- El nombre comercial de una empresa o
establecimiento industrial, comercial o de servicios y el
deracho a su uso exclusivo estaran protegidos, sin
necesidad de registro. La proteccién abarcard la zona
geogr&fica de la clientela efectiva de la empresa o
establecimiento al gue sa aplique el nombre comerclal y
se extender& a toda la Rep(blica si existe difusién
masiva y constante a nivel nacional del mismo"

Jorge Barrera Graf agrega que
"el nombre comercial tiene un contenido patrimonial, ya

que puede ser objeto de transacciones y puede valorizarse
como elemento de la hacienda a la que pertenece."il

2) Emblema o muestra.- El emblema es el signo distintivo del
local en el gue se desarrolla la actividad del empresario.

"Puede corresponder a la firma o razén social y, en este
caso, la tutela del emblema es un reflejo de la tutela de

10 Manual de Derecho Mercantil, Manuel Broseta Pont, Madrid
.1987, Editorial Tecnos, p&g. 97.

11 Instituciones de Derecho Mercantil, Jorge Barrera Graf,
México 1989, Editorial Porrfia, pag. 169.
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la firma o razén soclal; puede a su vez tener un
contenido diverso y estar formada mediante una
denominacién o afin mediante figuras o simbolos.™

Es obvio que dicho emblema, ya sea s6lo la denominacién o una
figura o simbolo, deben tener elementos de originalidad suficientes
para que sea posible distinguirlo de cualesquiera otros evitandoe de
esa forma confusibén, en relacién con el marco espacial en que
realice sus actividades (ya sea geogr&fico o de otro tipo), con el
emblema utilizado por otro empresario.

Este uso exclusivo en ningin caso puede extenderse o
considerarse vdlido cuando resulte de una denominacién genérica
(hotel, despacho, restaurante, hotel, etc.), por razén de que no
existe capacidad distintiva.

Ahora, la distincién entre el nombre y la muestra, puesto que
no obstante de que los dos pueden formarse a partir de 1letras,
palabras, siglas o nameros, ya sea individualmente o en combinacisn
el nombre distingue a la empresa, mientras que la muestra distingue
al local o establecimiento de la empresa. Puede ocurrir que ambes
se encuentren Jjuntos, es decir que el nombre comercial se utilice
como rotulo del o los establecimientos de la empresa, pero puede a
su vez ocurrir que el nombre de la empresa sea uno y distinto al
del rétulo del o los establecimientos.

Mantilla Molina indica que:

"no soclamente con palabras se identifica una negociacién,
8] no también por medio de signos, dibu;os o esculturas,
que constituyen la muestra o emblema."I?

Cualquier imagen puede servir para la muestra, mientras que
permita distinguir el local de otros.

"8i bien la muestra, primitiva y principalmente, mirve
para indicar cu8l es el local de la negociacién,
colocéndola en al exterior, hoy en dia se utiliza con
gran frecuencia reproduciéndola en los papeles, sellos,
anuncios, tcétera, 1llegand al extremo de gque el
enblema plerde su primera funcién y no se utiliza para
mostrar ostensiblemente el 1local, sino s6lc para

12 1a Empresa, Mario Bauche Garciadiego, México 1983,
Editorial Porrda, pégs. 114 y 115.

13 parecho Mercantil, Roberto L. Mantilla Molina, México,
1981, Editorial Porrda, pég. 134.
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caracterizar los actos de la negociacién,"4
Como ejemplo podemos dar el siguiente:

“Helados y Dulces, S.A., es propietaria de la negociacién
Neveria Polar (nombre comercial), cuyo emblema es un oso
blanco en determinada actitud (emblema en sentido
estricto), gque realizado en bulto ostenta sobre la
fachada de cada establecimiento (muestra), que tiene un
nombre que lo distingue de los demfs: Merendero de las
Lomas de la Neveria Polar (nombre del
establecimiento)® .38

3) Marca.- La Ley de Fomento y Proteccién a la Propledad
Industrial la define de la siguiente forma:

“Artfculo 88.- Se entiende por marca a todo signo visible
que distinga productos o servicios de otros de su misma
especie o clase en el mercado."

El contrato de franguicia tiene gque incluir las marcas, (ya
sean de productos o servicios), que seran utilizadas en virtud del
contrato, especificando el namero registro de la marca, los signos
distintivos y los productos o servicios gque ampara.

La marca, al ser el signo distintivo del producte o servicio
y la forma de comprobar la procedencia de la mercancia de una
determinada empresa, es esencial para el contenido del contrato de
franquicla, tanto 1la marca en si, como la concesién que el
franquiciante haga de la misma o las mismas al franquiciatario.

4) Patentes (tecnologia industrial).- Aqui tenemos que incluir ne
s6lo la tecnologia patentable, esto es entendiendo la patente como
1a posicién que ecupa el titular en la relacién juridica creada
por el acto administrativo de concesién y en la que son parte
también 1los terceros. Relacién Jjuridica cuyo objeto ests
constituido por la invenciétn patentada y cuyo contenido esencial
radica, como se ha dicho, en el poder juridico que se atribuye al

titular de 1la patente de explotar con caricter exclusivo 1la
invencién".

Pero no sbéle incluirfamos patentes dentro del contrato de
franquicia, sino también todas las invencicnes, procesos, f6rmulas
no patentadas o no patentables, pero que por su naturaleza
constituyen secretos comerciales y que son el resultado de

14 1a Empresa, Mario Bauche Garciadiego, México 1983,
Editorial Porrtia, pags. 115,

15 1a Empresa, Mario Bauche Garcladiego, México 1983, .
Editorial Porrda, pags. 115 y 116,
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axperiencia técnica acumulada, incluyende la pericia y habilidad
desarrolladas en el uso de la tecnologia.

En el uso de toda esta informacién el franquiciante igualmente
se obliga generalmente a proporcionar la asistencia técnica que el
franquiciatario vaya requiriendo en el uso de todo el monto de la
tecnologia gue se le aporta, siendo é&sta asistencia continua,
puesto que deber& otorgarla mientras dure la franguicia.

Podemos resumir la tecnologia gque se otorga an la franquicia
como la concesién del uso o autorizacién de explotaciédn de marcas
o nombres comerciales, la transmisién de conocimientos técnicos
wediante planos, diagramas, modelos, instructivos, formulaciones,
especificaciones, formacién y capacitacién de personal y otras
modalidades, asi como la asistencia técnica, en cualquier forma que
ésta se preste.

B} La oontraprestaoidén.- Entendido como el beneficio del
franquiciante en cambio por el otorgamiento de la franquicia, y gue
puede ser en dinero © en especie. BSiendo en dinere 1la
contraprestacién podr& pactarse en moneda nacional © en moneda
extranjera, en caso de moneda extranjera la normal es fijar el tipo
de cambioc gue se aplicar& al pago de la misma, y de considerarse
necegsario las formas en que podrd entregarse el pago: giro
bancario, transferencia, depésitos, etc.

Si se acordara el pago en especie, debers como en el caso de
moneda extranjera, determinarse la valoracién de los bienes que se
entregarén.

El pago de la contraprestacién puede disefiarse de cuantas
formas puedan imaginar los contratantes, pero en general pueden sex
de tres tipos:

"a) Un sélo pago (lump-sum) a la celebracién del contrato
o en un plazo gque en el mismo se establece, gue resulta
como pago de precio por la venta de la franquicia,
entendida como privilegio, como derecho a explotar la
negociaciébn mercantil.

b) Como pago de regalias (royalties) o pagos periédicos
relacionados con los resultados de la explotacién de la
negociacién. Las basas de las regalias deben ser
claramente descritas. Un criterio frecuente es el de
'‘ventas netas‘', lo cual automaticamente compensa la
inflacién. En el contrato resulta indispensable
determinar la base y aclarar qué debe entenderse por la
misma, por ejemplo, ventas netas incluye ventas brutas
menos anpague, fletes, impuestos, devoluciones,
bonificaciones, etc.
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El monto de las regalias se fija libremente por 1las
partes, y muchas veces en determinados productes el
mercade tiene algunos usos que las partes contratantes
deben tomar en cuenta. El porcentaje de la regalia puede
variar durante la vigencia del contrato, y an
desglosarse por diversos conceptos como porcentaje de
ventas netas por el uso de la(s) marca(s) y por el uso
del nombre comercial. E1l porcentaje sobre ventas por el
uso de determinados bienes que se dan en arrendamiento,
es precio de un contrato distinto al de franquicia.

c) En general, 1la contraprestacién suele ser una
combinacién de un pago inicial y de regalias, y éstas a
su vez pueden ser en dinero, en especie, en moneda
nacional o extranjera y 8sobre distintas bases, todaa
relacionadas directa o indirectamente con los resultados
de la negociacién materia de la franquicia."i®

Siendo que la contraprestacién no es un elemento esencial del
contrato, puede llegar a darse el caso de que el otorgamiento de la
franquicia sea gratuito.

C) La exclusividad.- Este elemento lo podemos dividir en dos
partes:

i) Estableciendo la limitacién en el franquiciatario o en
algunos casos en el franquiciante, de no celebrar contratos
similares con personas distintas a las partes del contrato.

ii) Por otra parte est8 la exclusividad territorial que se le
puede otorgar al franquiciatario, ya sea geogridfica o de otro tipo,
esto es un espacio en el que el franquiciatario podré& abrir los
establecimientos que desea de la franquicia en exclusiva, o un
campo concreto de la industria o del comercio en la que actuara con
la misma exclusividad.

En el caso de la exclusividad puede observarse la posibilidad
de la subfranguicia interviniendo o no el franguiciante original,
creando un 4rea de desarrollo de 1la franquicia para el
franquiciatario original que dentro de esa &rea podra conceder las
sx{b:ranquicias, para lo cual deberd contar con los siguientes
elementos:

- Un contrato principal de franguicia, del que se derivaréan
las subfranquicias.

- Autorizacién del franquiciante primario para que el

16 E1 contrato de Franquicia, Javier Arce Gargollo, México -
1990, Editorial Themis, pigs. 47 y 48.
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franquicliataric realice estos contratos, ya sea una autorizacién
general en el contrato o expresa para cada subfranquicia.

- El contate de subfranquicia deber& ser, con las limitaciones
l6gicas del caso, ser una imagen fiel del contrato original, y en
ningGn caso podr& exceder los alcances del contrato principal de
franquicia.

4.- Elementos forpales.

Entendiendo gue la forma es el medio que la Ley, impone para
materializar la voluntad de 1las partes en un contrato,
exteriorizando de esta forma su intencién de comprometerse en las
obligaciones que consignen en el mismo.

"El contrate de franquicia, como contrate atiplco no
regulado por la lugislacién maxicana, en principio, no
tiene una forma impuesta por la ley. Sin embargo, como
un, contenido esencial de 1la franquicia es 1la
autorizacién o concesién del uso de una o varias marcas,
© nombres comerciales, este acto juridico si reguiere,
para su validez, el gue se otorgue por escrito.l

La Ley de Invenciones y Marcas decia al respecto:

®Articulo 134,- El titular da una marca registrada podré&
autorizar a una m&s personas como usuarios de la misma,
con relacién a todos © algunos de 1los productos o
serviclos protegidos por dicha marca, en las condiciones
que se estipulen, siempre y cuande se ajuste el contrato
o convenio a lo dispuesto en los articulos siguientes.™

Este contrato, conforme al articulo 135 del mismo ordenamiento
derogado, debia inscribirse en la Direccién General de Invenciones
y Marcas y Desarrollo TecnolSgico. Se debla a su vez acompafiar de
constancia de inscripcién del contrato correspondiente en el
Registro Nacional de Transferencia de Tecnologia, dicho contrato
deberia estar otorgado por escrito.

Esto nos remitia al artfculo 20. de la Ley sobre el Control y
Registro de la Transferencia de Tacnologia y el Uso y Explotacién
de Patentes y Marcas, (que ya transcribimos antes), que indicaba
claramente la obligatoriedad de inacribir todes los actos juridicos
que contengan la autorizacién de marcas, nombres comerciales,
concesién de uso o autorizaciébn de explotacién de patentes,

17 E1 contrato de Franquicia, Javier Arce Gargollo, México
1990, Editorial Themis, p&gs. 50 y 51,
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transmisién de conocimientos técnicos, etc., etc.

La propia Ley establecia la penalidad por omitir esta
formalidad, es decir, el registro:

*Articulo 11.- Los actos, convenlos o contratos a que sa
refiere el articulo segundo, asi como sus modificaciones
que no hayan sido inscritos en el Registro Nacional de
Transferencia de Tecnologia ser&n nulos y no podrén
hacerse valer ante ninguna autoridad y su cumplimiento nec
podr8 ser exigido ante los Tribunales Nacionales.
También serdn nulos y su cumplimiento no podrd ser
reclamado ante los Tribunales Nacionales, 1les actos,
convenios o contratos cuya inscripcién se hubiere
cancelado por 1la Secretaria de Patrimonio y Fomento
Industrial. (hoy Secretaria de Comercic y Fomento
Industrial).”

La Ley de Fomento y Protecciédn de la Propiedad Industrial,
establece el dnico requisito formal actual del contrato de
franquicia:

"Articulo 136.- El titular de una marca registrada podra
conceder mediante convenio, licencia de usoc a una o més
personas, con relacién a todos o algunos de los productos
o servicios a los que se apligue dicha marca. La
licencia deber& ser inscrita en la Secretaria para que
pueda producir efectos en perjuicio de terceros."

Por lo anterior resulta claro que el contrato de franquicia es
un contrato formal, dado gque deberi otorgarse por escrito como
requisito de validez, independientemente de que por los elementos
intrinsecos de la franquicla, esto es, las mGltiples concesiones
que se hacen en la misma, deber& inscribirse, para producir efectos
en perjuicio de terceros.

Existian casos, previstos en nuestro derecho, en los que el
contrato de franquicia resultaba ser un contrato de adhesién, tal
era el caso previsto en el articulo 24 del Reglamento de la Ley
sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnologia y el
Use y Explotacitén de Patentes y Marcas:

WArticulo 24.- cuando el proveedor desee celebrar
acuerdos de franquicia con dos o ma&s adquirientes, podra
solicitar al Registro de inscripcién del modelo de
acuerdo que ptetenda wutilizar, sin perjuicio de lo
dispuesto por el articulo 12 de la Ley. El modelo de
acuerdo s6lo podréd ser utilizado a partir de la fecha en
que sea expedida la constancia de inscripcién
correspondiente. Cualguier modificacién al modelo de
acuerdo registrado, deberd igualmente, presentarse para
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su inscripcitn en los términos sefialados.

Para los efectos de los articulos 60. y 11 de la Ley, en
los acuerdos de frangquicia gue celebre el proveedor con
cada uno de los adquirientes ser& suficiente que se
mencione el nfimeroc de expediente y folio de la constancia
de inscripcién bajo las cuales quedd registrado el modelo
de acuerdo y sus modificaciones."

El articulo anterior establecia otra formalidad en caso del
contrato de franquicla "de adhesifn", estableciendo en el
trangquiciante la posibilidad (y obligacioén) de s6lo incluir en cada
contrato sucesivo el nfimero de expediente y folio de inscripcién
del contrato original.

conforme a nuestra legislacién actual s6lo se debe registrar
cada contrato en cuestién para los efectos antes sefialados,

5.~ Obligaciones y derechgs del franquicianta.

cada contrato de franquicia tendra sus obligaciones y derechos
especificos, dependiende de 1los elemantos y objetivos de la
franquicia, siendo que se limite al uso y explotacién de marcas y
nombres comerciales, el franquiciante actuar& como un proveedor de
la empresa, pero si incluye transferencia de tecnologia, asesoria,
supervision, etc., de esta forma englobaremos en general, todas las
posibles obligaciones y derechos gue pueden surgir para el
franquiciante en virtud del contrato de franquicia.

Podemos decir genéricamente que deber& aportar su gama de
productos y servicios, uso de las marcas, entrenamiento en unidades
piloto y capacitacién, informacién y asistencia técnico-comercial,
innovacisén y desarrollo de productos, proteccién territorial, asi
como disminucién relativa de sus costos de operacién.

Ahora, desglosando lo anterior, encontramos los siguientes
elementos:

A) Otorgamiento del uso de marcas. (como antes se axpuso,
este elemento resulta elaeamental en el contrato de franguicia,

"Esta obligacién tan importante es la que va a
distinguir un contrato de suministro, de distribucién o
de simple transferencia de tecnologla, de uno de
franguicia, afin cuando en éste dltimo aparezcan
obligaciones propias de esos otros contratos.®?

18 g1 contrato de Franquicia, Javier Arce Gargollo, México
1990, Editorial Themis, pé&g. 52.
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B) Autorizacién de uso de nombres comerciales. Dependiendo de
si dichos nombres comerciales forman parte de la franquicia, ya que
puede ser que dicho elemento no se incluya o que incluso no exista,
pero en su caso deberA especificarse cual es, los usos del mismo y
los lugares para detentar el mismo.

C) conceder la explotacién de patentes. Siendo como en el
caso anterior, que el contrato de franquicia en cuestién, ya sea de
productos ¢ servicios, incluya o necesite la autorizacién de una
o varias patentes, el franquiciante estar& obligado a otorgar la
explotacién de dichas patentes, especificando cudles son, en qué
términos, determinar los elementos y procesos que dichas patentes
amparan, proveyendo ademés toda la tecnologia y asistencia que un
eficaz uso de dichas patentes requiera.

D) Proveer la tecnologia. Una obligacién que en términos
genéricos podemos definir como la totalidad de los conocimientos
técnicos que el franquiciante debers transmitir al franquiciatario
para que éste Gltimo pueda en forma eficaz explotar la negociacién
objeto del contrato. Esta informacién tan especializada en cada
caso, generalmente se transmite por medio de programas, manuales y
demés documentos anexos al contrato, adem&s de la supervisisn y
asasoria constante del franquiciante a lo largo de la existencia
del contrato, especificamente podemos mencionar las siguientes
posibles obligaciones que se derivan de la provisién de tecnologia:

i) Proporcionar informacién =-oral y escrita- sobre al
lugar geografico conveniente para la instalacién del
establecimiento o 1lugares concretogs donde se va a
explotar la franquicia. Esta obligacién suele incluir la
aprobacién de los digefios, decoracié6n, equipo,
instalaciones, estadndares, distribucién de planta,
especificaciones, normas, mobiliario, signos distintivoes,
publicidad externa, etc.

ii) Enviar manuales, guias, procedimientos de operacién
de la negociacién; e informacién completa que permita la
6ptima explotacién del negocio.

iii) Enviar técnicos, supervisores y personal calificado
Yy con experiencia que conozca la explotacién del negocio
para efecto de capacitar a las personas que por parte del
concesionario explotardn y llevarin la operaci6n de 1la
negociacién. En algunos casos hay programas de
capacitacién y entrenamiento previamente desarrolladcs
por el concedente.

iv) Prestar asistencia técnica y toda clase de asesoria
Gtil y necesaria al concesionario para la aplicacién de
la tecnologia. Esta obligacién debe cumplirse durante la
vigencia de todo el contrato y es a solicitud del
concesionarioc o cuande el licenciante 1lo 3juzgue
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oportuno. 19

E) Garantizar la tecnologia, marcas y patentes. La Lay sobre
Control y Registro de la Transferencia de Tecnologia y el Usc y
Explotacién de Patentes y Marcas nos decia en el Capitulo III, "De
las causas de Negativa de Inscripcién”, dande un "“catdlogo" de
causas en el articulo 15, quae en su fraccién XIII establecia como
causa de negativa de inscripcién:

¥XIII.~- Cuando el proveedor no garantice la calidad y
resultados de la tecnologfa contratada."

No obstante esta disposicién ya no opera y la calidad y
resultados, al ser elementos subjetivos, resulta dificil el probar
el incumplimiento de los mismos, psro generalmente se observa la
garantia por parte del franquiciante, con respecto a las marcas y
patentes, a mantener la vigencia de las mismas, protegiéndo al
franquiciatario contra invasién por terceros y contra terceros.

F) Cuidar la uniformidad del servicio. El franquiciante, como
elemento medular del sistema de franquicia, debe procurar, mediante
el oportuno aviso de cualguier cambio en los sistemas, marcas,
patentes y sistemas, al igual que cualquier irragularidad que,
voluntaria o involuntariamente, afecte dicha uniformidad de 1la
franquicia.

"El programa de aseguramiento de calidad, consiste en el
establecimiento de un método préctico de control que
permita desarrollar el procesc productivo cumpliendo con
mérgenas estandarizados de calidad, dese la recepcién de
las materias primas, hasta 1la manufactura de 1los
productos finales. Este programa hace particular
referancia a mé&todos de recoleccién, clasificacién y
anflisis de los datos obtenides en el proceso, asl como
de récords disefiados especiulmente para 1a conservaci6n
de la uniformidad de calidad.”

G) Obligaciones varias:

"i) Si la franquiclia est§& referida a un negocio de

19 g1 contrato de Franquicia, Javier Arce Gargollo, México
1990, Editorial Themis, p&g. 53.

20 ng] Régimen Juridice y la Politica en Materia de
Inversiones Extranjeras en Mé&xico", Jaime Alvarez Soberanis,
Editorial Themis, México 1991, p&g. 533.
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naturaleza comercial en la que el concesionario requiere
del producto fabricade o suministrado por el concedente
para la explotacién del negocio, el concedente tendra las
obligaciones propias de un suministrador para entregar
periédicamente el producto en el volumen, cantidades,
plazos y establecimiento pactados. Los gastos de entrega
son por cuenta del concesionario, en principio, aunque
pueden estar incluidos en el precio.

1i) En contratos de franquicia en los que el
concesionario es distribuidor, el concedente puede
otorgar en comodato el uso de equipo o instalaciones
apropiadas para la explotacién de la negociacién. Los
gastos de mantenimiento o reparaciones deben pactarse a
quien corresponden.

ii1) En algunos casos realizar la publicidad necesaria
para la venta o conocimiento del producto o servicio
materia de la franquicia. En estos gastos de publicidad
puede obligarse el concesionario a colaborar.

iv) En ciertos contratos y cuando el desarrollo del
negocio lo requiere, procesar la informacién contable,
financiera y de produccién del concesionario, n?l

H) Derecho de Inspeccitn. Este derecho del franguiciante, del
cual goza mientras subsista la franquicia, consiste como su nombre
lo dice, en supervisar, inspaccionar y en general tener accesoc a
las instalaciones y libros del franguiciante, con el propésito de
asegurarse de que los niveles de la franquicia se mantienen, el uso
Yy explotacién de las patentes y marcas esti haciéndose en los
términos del contrato, 1la prestacién de 1los servicios o 1la
distribucién de los productos se hace dentro de los niveles de
uniformidad de la franquicia, pudiendo tomar muestras a £in de
determinar la calidad de los productos, solicitar informacidn de
detalle sobre los sistemas de operacién del local; analizar toda la
informacién contable, financiera Y administrativa del
franquiciatario, incluyendo su situacién fiscal, ya que estos
elementos repercuten directamente en el pago que se hace por la
franquicia y la imagen de la misma.

El ejercicio de este derecho, no obstante puede reglamentarse
dentro del contrato, no debe en ningtn caso entorpecer la operacién
normal del local o negociacién, puesto que primero que nada, la
intencién del mismo es mantener la uniformidad del servicio, no
afectarla, y segundo optimizar o asistir al frangquiciatario en su
desempefio como administrador de la negociacién.

21 E1 contrato de Franquicia, Javier Arce Gargollo, México
1990, Editorial Themis, pags. 54 y 55.
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El franquiciante no tiene que ejercer este derecho por si
mismo, pudiendo delegar esta funcién en especialistas en cada rama,
ya sean contadores, ingenieros, Y en general cualesguiera peritos
en la materia correspondiente.

Por dltimo, el Reglamento de la Ley sobre el Control y
Registre de la Transferencia de Tecnologia y el Uso y Explotacién
de” Patentes y Marcas, establecia como causa de negativa de
inscripci6tn, y por lo tanto de nulidad, en su artfculo 34 1la
siguiente:

tArticulo 34.- Para la aplicacién de lo dispuesto en la
fraccién 1 del articulo 15 de la Ley, no procedera la
inscripcién de los acuerdos cuando el adquiriente ceda a
el proveedor la facultad de regular o intervenir directa
o indirectamente en su administracién."

Lo anterior confirmaba las facultades del franguiciante en
materia de inspeccién no interviniendo en la administracién mas que
en lo gque respecta a una supervisién del correcto manejo y uso de
la franquicia otorgada al franquiciatario.

6.~ Derechos y obligaciones de) franquiciatario.

A) Uso y proteccién de las marcas. El franquiciatario no
tiene llanamente el derecho a usar las marcas concedidas, ya sean
de productos o servicios, sino que implica a su vez varias
obligaciones, una de las cuales se deriva de lo dispuesto en la Ley
‘de Fomento y Protaeccién de la Propiedad Industrial que nos indica
en su articulo 152 lo siguiente:

“Art. 152.~ El registro caducara en los siguientes casos:
1. Cuando no se renueve en los términos de esta Ley, y
II. Cuando la marca haya dejado de usarse por mas de tres
afios consecutivos, salvo que exista causa justificada a
juicio de la Secretaria.n

.Esto nos remite a los articulos 133, 134 y 141 del mismo
ordenamiento:

"Articulo 133.- La renovacién del registro de una marca
deber& solicitarse por el titular dentro de los seis
meses anteriores al vencimiento de su vigencia. Sin
embargo, la Secretaria dard tramite a aquellas
solicitudes que se presenten dentro de un plazo de seis
meses postericres a la terminacién de la vigencia del
registro. Vencido este plazo sin que se presente la
solicitud de renovacién, el registro caducara.

Articulo 134.- La renovacifn del registro de una marca
s6lo procederd si el interesado cubre los derechos
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correspondientes y manifiesta, por escrito y bajo
protesta de decir verdad, su uso en los productos o
servicios a que se aplique y no haber interrumpido dicho
uso por un plazo igual o mayor al contempladc en el
articulo 130 de esta Ley.

Articulo 140.- El uso de la marca por el usuario que
tenga concedida licencia inscrita en la secretaria, se
conslderarf como realizado por el titular de la marca".

Siendo el "usuario autorizado" puede ser gque dicho uso o
explotacién incluya la obligacién de hacer fehaciente el uso
continuo de la misma, evitando de esta forma que caduquen en obvio
perjuicio del franquiciante.

El franquiciatario deber&d usar las marcas en apego a lo
establecido en el contrato correspondiente y conforme al articulo
93 de la Ley:

"Articulo 93.~ Las marcas #e registrarén en relacién con
productos o servicios determinados, o clases de productos
o servicios seglin la clasificaci6tn gue establezca el
reglamento de esta Ley.

Cualquier duda respecto de la clase a que corresponda un
producto o servicio, serd resuelta en definitiva por la
Secretaria.

Articulo 94.- Una vez efectuado el registro de una marca,
no podrsd aumentarse el nfimere de productos o servicios
que proteja, aln cuando pertenezcan a la misma clase,
peroc si podr& limitarse a determinados productos o
servicios cuantas veces se solicite.

Para protegerse posteriormente un producto o servicio
diverso con una marca ya registrada, sera necesario
obtener un nuevo registro." .

Deber& ademis indicar que es concesionario autorizado o con
licencia del titular.

B) Uso de los nombres comerciales y explotacién de patentes.
Anfilocgo al caso de las marcas, el franguiciatario tiene el derecho
a usar los nombres comerciales y a explotar las patentes:

"aArticulo 110.- Los efectos de la publicaclén de un
nombre comercial durarin diez afios, a partir de la fecha
de presentacién de la soliecitud y podran renovarse por
periodos de la misma duracién. De no renovarse, cesaré&n
sus efectos."

En el caso de la patente su s6lo otorgamiento implica su
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explotacién al igual que el titular, como establece el mismo
ordenamiento.

"Artfculo 69.- La explotacidn de la patente realizada por
la persona que tenga concedida una licencia inscrita en
la Secretaria, se considerard como realizada por su
titular, salvo el caso de licencias obligatorias.®

A su vez el articulo 80 establece los elementos de caducidad:

"Articule BO.- Las patentes o registros caducan y los
derechos que amparan caen en el dominio pdblico en los
siguientes supuestos:

I. Al vencimiento de su vigencia;

II. Por no cubrir el pago de derechos al que estén
sujetos, en el tiempo que fije la Ley correspondiente, o
dentro del plazo de gracia de seis meses siguientes a
éste;

III. En el caso del articulo 73 de esta Ley.

La caducidad que opere por el solo transcurso del tiempo,
no requerirs de declaracién administrativa por parte de
la Secretaria."

C) Conformacién y ubicacién del establecimiento. El
franquiciatario deberad obtener el lugar y espacio que ocupard el
local o establecimiento donde se explotar& la negociacién, pero
estara sujeto al visto bueno o aprobacién de todas las
especificaciones del mismo, ya sean decoracién, publicidad,
mobiliario, acomodo, etc., por parte del franquiciante, esto
obviamente en el entendido de que se buscard la uniformidad de la
franquicia.

D) Cumplimiento del uso y aplicacién de 1la tecnologia
transmitida. El uso que haga el franquiciatario de la tecnolegia
transmitida por el franquiciante como resultado del contrato de
franquicia, y por lo tanto aplicada a la explotacisdn del negocio,
debard hacerle en concordancia con las disposiciones que al
respecto fije el franquiciante.

E) Respetar las disposiciones generales sobre la organizacién
del establecimiento o negocio. Esta obligacién del
franquiciatario, tan amplia como la administracién del negocio
mismo, implica una adecuacién absoluta del franquiciatario a los
lineamientos de organizaci6n que le imponga el franguiciante y que
podrd incluir:

~ Asistencia, seguimiento y terminacién de los programas de
entrenamiento y capacitacién.
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- Realizacién de la contabilidad con los sistemas que imponga
el franguiciante.

~ Saelecci6tn de personal adecuado a los esquemas deseados para
la franquicia.

- Establecimiento del horario en el que el local prestard el
servicio correspondiente.

- Mantenimiento y servicio del local o establecimiento para
gque constantemente se encuentre en el nivel deseado, ya sea de
apariencia, higiene, etc.

- La adquisicién de ciertos productos o determinados servicios
al franquiciante o a proveedores designados especialmente por éste.

- F) Pago de la contraprestacién. La obligacién medular del
franquiciatario es el pago de 1la contraprestacién, gque como
mencionamos antas puede ser de muy distintos tipos que pueden ser
finicos o combinarse entre si:

a) Un s6lo pago por la "adquisicién" de la franquicia, esto
eg el accesoc a la misma o la compra de ella come un paquete.

b) Pagos peribddicos que podran ser cuotas fijas o regalias,
derivadas de la operacién de la franguicia y ia cual puede o no
incluir el pago por la asistencia técnica, por el usc y explotacién
de las patentes y marcas, nombres y avisos comerciales,
determinédndose en cada caso el monto de dichas cuotas o el célculo
de las regalias correspondientes.

G) Deber de informaciébn.- Como complemento al derecho de
supervisién del franquiciante, el franquiciatario debers mantenerlo
al tanto del desarrollo de la negoclacién, con diversos objetos:
verificacién del desempefio de la franquicia, cumplimiento de las
normas y disposiciones, uniformidad del servicio o de 1los
productos, aviso de cualquier problema en el desarrolle de sus
funciones, ya fuera legal (problema con la explotacién de las
marcas, nombres comerciales o patentes}), o de tipo puramente
técnico o administrativo, permitiendo al franquiciante asistirlo
oportunamente.

H) Confidencialidad.- Por 1l1la naturaleza del contrato de
franquicia, esto es, la <transmisién en blogque de toda 1la
informacién, técnica, y en general conocimientos que engloban el
total necesario para poder explotar una determinada negociacién,
implica la evidente obligacién de no divulgar ninguno de los
elementos que componen la tecnologia y conocimientos transmitidos
a terceros ajenos al frangquiciatario y a la franquicia.

Debe subsistir esta obligaciétn de confidencialidad mas alla
de la duracién de la franquicia?, de acuerdo a lo que disponia el
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artfculo 15, fraccién XI de la Ley sobre el Control y Registro de
la Transferencia de Tecnologia y el Uso y Explotacién de Patentes
y Marcas, la cual sostenia que el receptor de la tecnologia es un
adquiriente, no un usuario, la obligacién no subsistia.

sin embargo el articulo 46 de su reglamento establecia
complementariamente a la Ley casos en los que si podria subsistir
la obligacién de mantener en secreto la informacién tras la
terminacién del contrato, la nueva Ley traspasa ahora 1la
responsabilidad al contratante o al gque recibe indebidamente 1la
informacién.

I) Utilizacién especifica de la tecnologla. Siendo el
franquiciatario el usuario exclusivo de la tecnologia, y dado que
el franquiciante la otorga con el objeto de explotar una
negociacién especifica, en los términos de la franquicia, esto es,
prestar los servicios o vender los productos correspondientes al
contrate, aplicando la tecnologia transmitida a este Gnico objeto,
no puede aplicarla a productos distintos o ajenos a la franquicia.

"El cumplimiento de esta obligacién puede afectar a la
organizacién del concedente, pues viola el principio de
uniformidad de producto y servicio que ofrecen todos los
concesionarios."?2

J) No traspasar en inguna forma la franquicia o parte de ella.
Siendo un contrato intuito personae, el franquiciatario no puede en
ningtin caso celebrar ningtn tipo de acuerdo que implique la cesién,
traspaso o contratos de subfranquicia sin autorizacién expresa del
franquiciante en ese sentido, ya sea en el contrato original o
acuerdos posteriores.

"La cesién o transferencia de franquicia constituye
juridicamente una verdadera cesién del contrato en la que
se sustituye al franquiciatario por otro sujeto en 1la
titularidad de 1la relacién Jjuridica derivada del
contrato. Es claro que el contrato no es materia de
cesién, sino tan s6lo los efectos -derechos y
obligaciones de las partes contratantes- que derivan del
contrato. Como ésta novedosa figura no estd reglamentada
en nuestro derecho mexicano, resultan aplicables, por
analogia, las normas sobre cesién de derechos y asuncién
de deudas de_nuestro Cédigo civil (articulos 2029 y
sigujientes) ."23

22 p] contrato de Franquicia, Javier Arce Gargollo, Mé&xico
1990, Editorial Themis, p&g. 57.

23 E) contrato de Franquicia, Javier Arce Gargollo, México
1990, Editorial Themis, p&g. 6&0.
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K) participacién en los gastos de publicidad. El
franquiciante, como principal promotor de 1os productos o servicios
de la franquicia, es posible que lleve a cabe todo tipo de
publicidad, 1a cual beneficia directamente al franquiciatario, por
lo gue resulta posible el hecho de gque se les lmponga a éstos la
obligacién de contribuir a los gastos correspondlentes. Esta
obligacién puede tener distintas formas, ya sea la participacién en
un fondo manejado por el franquiciante, la responsabilidad de la
publicidad en el 4rea de la franquicia (ya sea geogrifica o de otro
tipo), y dicha participacién podré ser mediante una cuota fija o
mediante la aplicacién obligatoria de un porcentaje determinado de
los ingresos del franguiciante a dicho fin.

Esta obligacién del franquiciatario implicaria a su vez otra
obligacién del franquiciante: en el caso del fondo comGn, 1la
obligaci6n de efectivamente aplicar dichas sumas a la publicidad de
la franquicia, en forma que beneficie a todos los franguiciatarios,
y 1la obligacién de informar o dar acceso al franquiciatario a los
libros gue le permitan verificar la aplicacién de dichos fondos.

L) Transparencia ante el franquiciante. Esta obligacién,
paralela al derecho de inpeccién del franquiciante, consiste en
permitir y colaborar con las visitas, inspecciones y auditorias que
éste realice para supervisar el correcto uso de la franquicia,
aplicacién de la tecnologia y la contabilidad del franguiciatario
sobre 1las participaciones que éste tenga que hacer al
franguiciante.

M) Inscripcién del contrato. Llevar a cabo cualesquiera y
todos los tramites necesarios para que, en su momento, el contrato
quede inscrito en todos los registros que por su propia naturaleza
le correspondan Yy los cuales le darén al mismo plena validez.

N) Extincién de 1la franguicia. Ya sea por la terminacién
natural del contrato o cualquier causa que dé fin al mismo, el
franquiciatario deber& interrumpir el uso de la franguicia, lo cual
ocbviamente incluye el uso y explotaciotn de las marcas, nombres y
avisos comarciales asi como la explotacion de 1las patentes,
incluyendo en general toda 1la tecnologia transmitida por el
franguiciante,

No debera continuar la explotacién de la negociacién, no
pudiendo hacer mé&s transacciones baje el nombre de la franquicia,
de ninguna forma en que pueda inducir al p@blico o usuarios de la
misma a suponer gue subsiste la relacién de frangquicia.

7. Causas de terminacién.

Tomando como modelc la experiencia y anterioridad de las
franguicias en los Estados Unidos de América, tomaremos como base
de esta parte los elementos ¢ue han encontrado en la terminacién de
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estos contratos y al respecto nos dicen:

"Las estadisticas claramente ilustran que la terminacién
de franquicias es extremadamente poco frecuente. Un
franquiciante con motivo para terminar (el contrato)
generalmente provee al franquiciatario la oportunidad de
componer, no necesarjamente por benevolencia, sino por
interés propio. A este respecto, el poder de terminacién
empleado por los franquiciantes es an&logo al poder de
enbargo de un acreedor con garantia. Ni el franquiciante
ni el acreedor ganan usualmente si la amenaza se lleva a
cabo, pero la posibilidad de llevar a cabo la amenaza
lleva consigo beneficios substanciales. Un frangquiciante
que termina con un franquiciatario experimentado no sélo
incurre en un gasto substancial, sino que corta el fluje
de ingreso por regalias de la franquicia. M&s adn,
terminaciones arbitrarias e injustas también perjudican
la posibilidad del franquiciante de constituir un sistema
de franquicia. E1 franquiciante tiene incentivos para
ser justos si desea retener a sus otros franquiciantes y
atraer a otros nuevos. Como sea, al mismo tiempo, el
franquiciante debe proteger la imagen y reputacién del
sistema de franguicia, para el beneficioc no s6lo de los
consuyi ores, sino del sistema de frangquicia como un
todo."

Como causas generales de terminacién podemos citar 1las
siguientes:

a) Acuerdo de las partes. Si la voluntad de las partes da
origen al contrato, igualmente puede darlo por terminado, lo comin
en la practica es que dentro del mismo contrato se incluya la forma
de dar por terminado el contrato con anterioridad al plazo que en
el mismo se acuerde, por ejemple gque con alguna de las partes
informe a la otra su deseo de terminar el contrato con un plazo
daeterminado de anterioridad, tres meses, seis meses, un afio, etc.).

b) Incapacidad del franguiciante o del franguiciatario para
continuar 1la franquicia. Dicha incapacidad normalmente se
determina en las cliusulas del contrato y entre otras pueden ser:

-~ Concurso de acreedores en contra de una de las partes (ya
sea qulebra o suspensién de pagos).

-Embargo a una de las partes, de forma gque afecte
substancialmente la capacidad de la parte afectada para realizar
los fines de la franguicia.

24 pranchise Legal Digest, Good Cause in the terminator of a
Franchise, septiembre/octubre 1989, p&ags. 17 a 22.
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- Intervensién judicial.
~ Afectacién por parte del gobierno.

- Suspensién de funciones indefinidamente (huelgas,
siniestros, etc.).

c) Cumplimiento del término del contrato. Dicha terminacién
puede operar plenamente al cumplirse, o requerir a su vez el
convenio de las partes de no continuarlo, renovacién automética del
mismo sin que se haga aviso alguno, y en general cada franquicia
tiene disposiciones para la conclusién del término correspeondiente.

d) Muerte del franquiciatario. Esta causa se refiere
exclusivamente a aquellos casos en que la figura de franquiclatario
recaiga en una persona fisica. cabiendo la posibilidad en este
caso, de gue en el contrato se establezcan mecanismos de
transmisién de la franquicia a herederos o terceros a efecto de
garantizar la continuidad de la franquicia.

e) Terminacién anticipada por incumplimiento de alguna de las
partes. Esta facultad estd determinada por nuestro Cédigo Civil:

"Articulo 1949.- La facultad de resolver las obligaciones
se entiende implicita en las reciprocas, para el caso de
gque uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe.

El perjudicade podré escoger entre exigir el cumplimiento
o la resolucién de la obligacién, con el resarcimiento de
dafios y perjuicios en ambos casos. También podrd pedir la
resolucién adGn después de haber optado por el
cumplimiento, cuando é&ste resultare imposible.®

f£) Justa causa. En los Estados Unidos de América se tiene una
serie de faltas en virtud de las cuales el frangquiciante puede dar
por terminada la franquicia y que conviene mencionar:

1) Pago de derechoas.- Probablemente la causa m&s comén para
terminar una franquicia es 1la falla del franquiciataric para hacer
los pagos debildos al franquiciante, considerando (en los Estados
Unidos de América) que incluso el pago parcial es causa suficilente
para terminar el contrato de franquicia, sobre todo si se encuentra
ligado a reportes intencionalmente bajos.

En el caso de pagos retrasados puede no considerarse como
justificacién suficiente para terminar la frangquicia.

Muy importante en estos casos es para el franquiciante es
establecer claramente la diferencia entre la tolerancia al recibir
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pagos retrasados y la obligacibén contractual del franquiciatario de
entregarlos en una fecha determinda.

2) Niveles de calidad.-

Un 4rea en la gue ha habido problemas es la de las
terminaciones resultantes de la falla del franquiciatario para
cumplir con los niveles de control de calidad establecidos por el
franquicliante."

Resulta evidente el que el franquiciataric no pueda mantener
los niveles refleja pobremente al franquiciante, afectando
negativamente 1la franquicia, consider&ndose Justa causa de
terminacién. Los problemas que deriva esta causa son el carécter
necesariamente subjetivo que el franquiciante da a las inspecciones
que realiza. Los franquiciatarios fracuentemente alegan que fueron
injustamente calificados y que debieron habaer obtenido mayores
resultados. Incluso en ocasiones los franquiciatarios pueden
sefialar al menos otro franquiciatario en la misma organizacién, que
tenga niveles tan bajos como el quejoso y al cual no se le ha
cancelado la franquicia.

"Un ejemplo de esto es la disputa entre McDonald's y su
franquiciatario de Paris,. Testimonios en el caso
revelaron, entre otras cosas, que ellos no retrazaban la
apertura de su restaurante aungque no se encontraran
listos para abrirse, que sus tiendas estaban sucias, gue
el franquiciatario no estaba utilizando los productos
autorizados, los empleados estaban pobremente entrenados
y sin uniformes, que las quejas da los clientes eran
muchas, y gque el franguiciatario se habia rehusado a
tomar un curso de repaso. La corte encontrd que el
franquiciatario habfa fallado en cumplir substancialmente
con la obligacién bajo el contrato de franquicia y
permiti6é la terminacién de la franquicia. "2

Sin embargo el alegar el incumplimiento de los niveles de
calidad no ha sido siempre suficiente para sostener la terminacién
de una franguicia: El juicio de Canada Dry Corp. v. Nehi Beverage
Co., Inc. of Indianapolis.

"Canada Dry terminé su franquiciatario, Indianapolis
Nehi, citando 14 deficiencias de desempefio. Estas
deficiencias incluian el uso de endulzantes no aprobados;
falla en eliminar cloro de la provisién de agua; el uso
de jarabes tras su fecha de caducidad, descubrimiento de
contaminaci6én por levadura; falla para monitorear 1a
calidad del agua ténica; subcarbonatacién de Ginger Ale;

25 Franchise Legal Digest, Good Cause in the termination of a
Franchise, septiembre/octubre 1989, pé&g. 18.
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falla en enviar muestras de los productos a Canada Dry;
falla en producir varias lineas de bebidas; falla en
producir productos de 10 onzas; intercambio no autorizado
de Jarabes con otros embotelladores; el uso de
corcholatas de Royal Crown; y la falla de marcar los
camiones con instintivos de Canada Dry. El
franquiciatario respondié declarando que habla
testimonios contradictoriocs y m&s evidencia en el caso,
Yy que el jurado pudo haber encontrado cualquiera de las
violaciones inmateriales e insuficientes para justificar
la terminacién del acuerdc. La corte concurrié con el
franquiciatario, y sostuvo una determinacisn de la corte
estableciendo que las viclaciones alegadas de Nehi no
eran materiales. Implicito en esta dacisién fue el
descubrimiento de gue la terminacién por Canada Dry de la
franquicia fue en represalia. Canada Dry Yy su
franquiciatario habian tenido desacuerdos antes de la
terminacién en elementos ajenos al control de calidad,
como la participacién en campafias de publicidad, y la
corte claramente creys que éstas disputas eran la causa
primaria para la terminacién."

3.- Horas de operacién. En muchos casos el franquiciante
establaece un horario de operacién al francquiciatario, y la opinién
general es que en tanto que el horario impuesto, (no obstante
llegue a ser de 24 horas diarias), tenga un objetivo rasonable para
tines del negocio, es v&lido y por lo tanto razén suficiente para
que en caso de violacién de dicho horario por parte del
franquiciatario, el franquiciante dé por terminado el contrato.

4.- Uso inapropiado de las marcas,.- Las cortes de los Estados
Unidos de América han encontrade que el uso inapropiado de 1las
marcas © del nombre del franquiciante puede constituir causa justa
para terminar la franquicia.

PEn Dandy 0il, Inc. v. Knight Enters, Inc. la corte
encontrd que vendiendo gas que no era de Unocal bajo al
nombre de Unocal era aelemento suficiente para
terminar..., igualmente, las cortes han encontrado que
remover letraros que ostenten las marcas y nombres
comerciales dal franguiciante es igualmente causa de
terminacién. "??

Siguiendo los razonamientos de 1las ‘“causas Jjustas" de
terminaclién seguida en los casos de control de calidad y de horas

26 pranchise Legal Digest, Good Cause in the termination of a
Franchise, asptiembra/octubx;e, pég. 19,

27 pranchise Legal Digest, Good Cause in the termination of a
Franchise, septiembre/octubre 1989, p&g. 19.
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de operacién, para los franquiciantes ser& mucho m&s f£&cil terminar
una frangulcia si hay alguna vielacién con respecto al uso de las
marcas.

5.- Cuotas minimas. En la mayoria de los casos han resuelto
que la falla del franquiciatario en alcanzar las cuotas de ventas
establecidas en el contrato, puede ser causa 3Jjusta para la
terminacién de la franquicia.

“En estos casos, sin embargo, hay usualmente el
requerimiento de que las previsiones de ventas sean
claras, esenciales y partes razonables del contrato de
franquicia.n?®

6.~ Violacién de previsiones territoriales. Las violaciones
de previsionas territoriales podrén servir como causa justa de
terminacién de una franquicia, pero s6lo si dicha limitacién es
vdlida desde el contrato, es decir que la cléusula que establezca
la limitacién sea vilida conforme a la legislacién de ese Estado.

7.- Abandono. El abandono pareceria generalmente como una
causa que constituya causa de terminacién de la franquicia, incluso
si no hay previsiones al respecto, pero aldn asi, depende de los
alenentos de cada caso. Si la causa del abandono puede adjudicarse
al franguiciatario; es decir, la responsabilidad del abandono es
responsabilidad de este Gltimo, serad buena causa para terminar el
contrato.

El elemento mis complicado a determinar es 8i el
franquiciatario tuvo algtn control secbre los hechos. Por ejemplo
en el caso de una huelga, es necesario determinar el grado de
culpabilidad del franquiclatario en los motivos de los trabajadores
para entrar en dicha huelga.

"gi el franquiciatario se ve obligado a cerrar a causa de
fuerza mayor, tal como un incendio o inundacién, el
abandono no se considerar8 comoc una buena causa para
terminar la franquicia®

8.~ Acclones criminales del franquiciatario.

"Algunos estados permiten la ‘terminacién (de 1la
franquicia) cuando el franquiciatario ha cometido un
crimen con ciertas especificaciones de que tan serio debe
ser el crimen antes de que la terminacién se autorice.

28 rranchise Legal Digest, Good Cause in the termination of
a Franchise, septiembre/octubre 1985, p&g. 20.

29 pranchise Legal Digest, Good Cause in the termination of a
Franchise, septiembre/octubree 1989, pAig. 20.
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En otros, parece que el frangquiclatario no puede ser
excluidoc a menos que cometa un crimen que tenga relacién
directa con la oparacién de la franquicia. De cualguier
forma, entre m&s grave sea el crimen, lo mds probable
que una corte encuentre que la conducta del
franquiciatario afectar& la relacién de la franquicia y
permitir la terminacién de dicha relacién."30

Al examinar el concepto de causa buena el factor mis
importante parece ser si la causa invocada para la terminacién
estaba incluida en el contrato de franquicia. Esto hace que el
franquiciante, cuando elabora su contrato de franquicia, intentars
anticipar los mnés posibles asuntos de la empresa en que al
franquiciante tendr4 conexién con la opaeracién de la franquicia por
el franquiciatario. Previsiones claras y concisas deberén
incluirse en el acuerdo, haciendo que dichas disposiciones sean
parte material del contrate. En practicamente cualquier caso la
cortae autorizar& la termiacién cuando se ha violado una provision
material del contrato. Por otra parte, elementos de terminacién
que no estén claramente previstos en el contrato claramente se
prestan a reclamos de mala fe, arbitrariedad, discriminacién e
incumplimiento al no proveer al franquiciatario de notificacién
oportuna de gque su conducta pudieran constituir elementos de
terminacién de la franquicia.

Aunque las anteriores consideraciones (puntos 1 al 8) refieren
a casog del derecho de los Estados Unidos de América, resultan
titiles para este estudio, puesto que nos dan una imagen de los
problemas que surgen en un sistema de franquicias mé&s desarrollado.

8. Clasificacién del contrato de franguicia.

Partiendo de los diversos criterios para clasificar 1los
contratos y siguiendo 1la pauta de todos los elementos antes
seflalados en aste capitulo podemos clasificarlo de la siguiente
forma:

a) Mercantil.- Al celebrase entre comerciantes para la
explotacién de una negoclacién, ya sea prestacién de servicios o
venta de productos, al respecto nuestroc Cédigo de comercio
claramente enmarca la mercantilidad del contrato de franguicia:

"Art. 75 La ley reputa actos de comercio:
I. Todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres

verificados con prop6eitos de especulacién comercial, de
mantenimientos, articulos, muebles o mercaderfas, sea en

3¢ pranchise Legal Digest, Good Cause in the termination of a
Franchise, septiembre/octubre 1989, pdg. 21.
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estado natural, sea después de trabajados o labrados;

II. Las compras y ventas de bienes inmuebles, cuando se
hagan con dicho propésito de especulacién comercial;

V. Las empresas de abastecimientos y suministros;

VI. Las empresas de construcciones y trabajos pGblicos y
privados;

VII. Las empresas de fAbricas y manufacturas;

VIII. Las empresas de transportes de personas o cosas,
por tierra o por agua, y las empresas de turismo....."

b) Bilateral.- "Nuestro C6dige Civil divide los contratos,
bajo un criterio estrictamente juridico, en unilaterales cuando una
sola de las partes se obliga hacia la otra sin que é&sta le quede
obligada:

Art. 1,835.~ El contrato es unilateral cuando una sola de
las partes se obliga hacia la otra sin que ésta le guede
obligada.

y bilaterales, cuando las partes se obligan reciprocamente:

Art. 1,836.- El contrato es bilateral cuando las partes
se obligan reciprocamante.™

Existiendo obligacicnes tan claras, tanto para el
franquiciante como para el franquiclatario, la bilateralidad de
este contrato es indiscutible.

c) Oneroso.- Los contratos gquedan dividides, bajo un criterio
preponderantemente econémico, en onerosos y gratuitos:

"Art., 1,837.- Es contrato oneroso aquel en que se
estipulan provechos y gravédmenes reciprocos; gratuito
agquel en que el provecho es solamente de una de las
partes.”

existencia de 1las contraprestaciones entre los
contratantes, claramente coloca a este contrato en el grupo de los
onerosos.

d) Generalmente aleatorio.- En dfacto, el C6digo civil
establece lo siguiente:

“Art. 1,838.~ El contrato oneroso es conmutativo cuando
las prestaciones que se deben las partes son ciertas
desde que se celebra el contrato, de tal suerte gue ellas
pueden apreciar inmediatamente el beneficio o la perdida
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que les cause esta. Es aleatorio, cuando la prestacién
debida depende de un acontencimiento incierto que hace
que no sea posible la evaluacién de la ganancia o
pérdida, sino hasta que ese acontecimiento se realice."

No obstante generalmente se opera con regallas sobre la
operacién de 1la franquicia, lo cual claramente c¢ae en la
clasificacién de aleatorio, puesto que no se puede saber a ciencia
cierta el éxito o volumen de ingresos que la negociacién obtendr&
y por lo tanto el monto de la contraprestacién; se da también el
caso opuesto, de que la contraprestacién vea un sélo pago o cuotas
periédicas predsterminadas lo cual resultarfa en un contrato
conmutativo.

@) Intuito personae.- Puestoc que la base del contrato es
evidentemente las caracteristicas personales de las partes,
atendiendo a 1las cualidades especificas que cada uno podra
determinar, ya sea por un lado el titular de una negociacién ya
armada, organizada y completa, y por el otro la pearsona con el
capital y las caracteristicas que el primero busca para depositar
la reputacién de su franquicia.

f) Formal.~ Por los elementos que requiere para su validez,
como es el otorgarse por escrito, a& inscribirse para producir
efecto contra terceros. Todos estos requiasitos constituyen
requisitos de validez y por 1lo tanto colocan al contrato de
franquicia como un centrato formal.

g) Atipico.- Puesto que el contrato de franquicia no se
encuentra especificamente reglamentado en nuestro derecho, las
disposiclones que se le aplican, adem&s de ser por analogia, son
de carfcter administrative y registral, no obstante ya encontramos
algunas 1limitaciones contractuales especificas al contrato de
franquicia.

h) De tracto sucesivo.~ Ya que la relacién del franquiciante
y el franquiciatario subasiste y se mantiene a todo lo largo de la
existencia del contrato mismo, perdurando las distintas
obligacicnes de ambos como resultado de los efectos del contrato,
ya sea en el pago periddico de las regalias o en la asistencia
técnica al franquiciatario.

"La libertad de contratar (para celebrar o no celebrar el
contrato} y la libertad contractual (en cuanto a la forma
y al contenido del contrato) siguen siendo principios
admitidos por nuestro Cédigo Civil, cue distan de las
exageraciones del dogma da la autonomia de la voluntad de
los inicios del siglo pasado, asi como de las
exageraciones del reciente movimiento de dirigismo
contractual o publicizacién del contrato. AdGn en
nuestros dias, la libertad contractual debe considerarse
la regla, y el limite, la excepcién; y por lo tanto, como
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limite que es, fara gue tenga vigor, debe ser declarado
expresamente™.?

31 wpe los Contratos Civiles" Ramén Sanchez Medal, Editorial
porrGa, México 1973, pagina S.
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CARITULO SEGUNDO
LA FRANQUICIA EN EL DERECHO MEXICANO

1. Antecedentes.

El 27 de junio de 1991, ee publicéd en el Diario Oficial de la
Federaclién la Ley de F o Pr i6n de 1a Propiedad
Inustrial, la cual en su articulo segundo transitorio establece lo
siguiente:

"ARTICULO SEGUNDO.~ Se abrogan:

I.~ La Ley de Invenciones y Marcas, publicada en el
Diario Oficial de la Federacién el 10 de febrero de 1976,
as! como sus reformas y adiciones, pero se seguirs
aplicando por lo que se refiere a los delitos cometidos
durante su vigencia, sin perjuicio de lo dispuesto por el
articulo 56 del C&digo Penal para el Distrito Federal en
Materia de Fuero ComGn y para toda la RepGblica en
Materia del Puero Federal, y

II.- La Ley socbre el Control y Registro de 1la
Tranaferencia de Tecnologfa y el Uso de Explotacién de
Patentes y Marcas y su Reglamento, publicades en el
piario 0ficial de la Federacién los dias 11 de enero de
1982 y 9 de enero de 1990, respectivamente®.

De lo anterior se desprende que los dos principales
ordenamientos que regulaban el contrato de frangquicia, as{ como sus
reglamentos, pasaron a ser antecedentes del ordenamiento actual,
por lo gque analizaremos las disposiciones de dichos ordenamientos
como antecedentes inmediatos de la Ley vigente.

a) Lev de Invenciones y Marcag (publicada en el Piario oficial
de la Faderacién el 10 de febrero de 1976).

Los dos primeros articulos de este ordenamiento establecian
las operaciones que la misma regulaba y que a saber eran:

- oOtorgamiento de patentes de invencién y de mejoras y
certificades de invencién;

- Reglstro de modelos y dibujos industriales;

- Apoyos y facilidades respecto a los derechos anteriores para
trabajadores asi comoc micre y pequefias industrias;

- Registro de marcas;
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- Denominaciones de origen;
- Avisos y nombres comerciales;

~ Represi6n de la competencia desleal.

A lo anterior agrega que esta ley era de orden plblico e
interés social, siendo competencia del Ejecutivo Federal su
aplicacién, a través de la Secretaria de Comercio y Fomento
Industrial.

Ahora mencionaremos los elementos de esta Ley que resultaban
aplicables al contrato de franguicia.

- Patentes de Invencién.
El articulo terceroc de la Ley establecia:

YLa persona fisica que realice una invencién o su
causahabiente, tiene el derecho exclusivo de explotarla
en su provecho, por si o por otros con su permiso, de
acuerde con las disposiciones contenidas en esta ley y su
reglamento. Este derecho se adquilere mediante el
privilegio de patente que otorgue el Estadoc y su
ejercicio estard sujeto a las modalidades que dicte el
interés ptblico. E1 interesado puede optar sin embargo,
por un certificado de invencién, en los términos del
articulo 80 de esta ley".

En su propio texto contemplaba la posibilidad de explotacién
Por un tercero mediante autorizacién del <titular, aunque 1a
concesién de uso de patentes no se menciona directamente en las
definiciones de contrato de franguicia, se encuadra perfectamente
en la transmisién de conocimientos técnicos para la correcta
explotacién del contrato.

A mayor abundamiento de lo anterior el articulo 37 de la Ley
reiteraba la posibilidad de concesién en el primer parrafo:

“Con las limitaciones previstas en esta Ley, la patente
confiere a su titular el derecho de explotar en forma
exclusiva la invencién, ya sea por si o por otros con su
consentimiento.

La patente no conferirid el derecho de inmportar el
producto patentade o el fabricado con el procedimiento
patentado. La importaciétn quedarid sujeta a 1las
disposiciones relativas en materia de comercio exterior"®.

La vigencia de la patente estaba establecida en catorce afios
improrrogables conforme al articulc 40 de esta Ley.
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Los articulos 41, 42 y 43 de la Ley establecian la obligacién
de explotar 1la patente en territorio nacional y la forma de asi
comprobarlo, determinando un plazo minimo de tres afios para iniciar
su explotacién, y estableciendo 1los elementos que asi 1lo
acraditaban y mencionando la posibilidad del Licenciatario.

Los articulos 44, 45, 46 y 47 claramente regulaban las
formalidades del contrato de licencia de uso de patente, las cuales
se aplicarian al contrato de franquicia que incluyera el uso de
patentes y que eran los siquientes:

a) Ser aprobadas y registradas por la Secretaria de Comercio
y Fomento Industrial conforme a la Ley sobre el Registro de la
Tranasferencia de Tecnologia y el Uso y Explotacién de Patentes y
Marcas.

b) Deber& celebrarss mediante convenio celebrado legalmente.

¢) La inclusién en el producto del nmero de patente o de
leyenda "Patente en Tr&mite™ o "Patente Pendiente".

El articulo 58 de la Ley permitia al Licenciatario adquirir 1la
informacién que requiriera para explotar propiamente la patente.

- Certificados de Invencidn.

En su articulo 65 de la Ley eatablecia gque tipo de invenciones
habrén de protegersea mediante un Certificado de Invencién:

"Podr& obtenerse registro como certificado de invencitn
respecto de cualguiera de las invenciones susceptibles de
protegerse como patente. Dicho certificado otorgara los
derechos que establece este capitulo.

Ademés de las invenciones a gue se hace referencia en el
pérrafo inmediato anterior, podr& otorgarse certificado
de invencién a:

I. Los procedimientos para la obtencién de bebidas y
alimentos para consumo humano.

II. Los procedimientos biotecnolégicos de obtencién de
los siguientes productos: farmoquimicos; medicamentos en
general; alimentos y bhebidas para consumo animal;
fertilizantes; plaguicidas; herbicidas; fungicidas y
productos con actividad blolégica.

Estas invenciones ser&n registrables sgi reGnen, en lo
conducente, los requisitos establecidos por los articulos
4, 5, 6 y 7 de esta Ley, Salvo que su publicacién o
explotacién sean contrarias a la Ley, al orden ptblico,
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a la salud, a la presaervacién del medio ambiente, a la
seguridad pdblica, a la moral o a las buenas costumbres.”

El articulo 67 establecla la duracién de los efectos del
registro y que al igual que las patentes seria de catorce afics.

E1l articuloc 68 regulaba la concesién de uso mediante el
registro del acuerdo en el Registro Nacional de Transferencia de
Tecnologia.

Los articulos 70, 72 y 73 regulaban en lo general los acuerdos
que incluyan certificados de Invencioén estableciendo los siguientes
alementos:

a) Intransferibles salvo pacto en contrario.

b) Autorizacién de acuerdos de transmisién por parte de la
Direccién General del Registro Nacional de Transferencia de
Tecnologia.

c) Fijacién de las regalias asi como asistencia técnica, su
duracién y alcance.

= Dibujos y Modelos Industriales.

El articulo Bl establecia la registrabilidad de los nuevos
dibujos y modelos industriales dindoles el uso exclusivo por siete
afios improrrogables y el articulo 82 definla lo que son dibujos y
modelos industriales:

"Sa entiende por dibujo industrial toda combinacién de
figuras lineas o colores que se incorporen a un producto
industrial con fines de ornamentacidén y que le den un
aspecto peculiar y propio".

El articulo 85 de la Ley aplicaba todas las disposiciones de
patentes a los Dibujos y Modelos industriales, d&ndoles la misma
formalidad y requisitos.

= Marcas

Elementos centrales del contrato de franquicia la Ley las
diferencia entre marcas de productos y de servicios, trat&ndose de
unos u otros en el caso del contrato de franquicia ambos resultan
validos para este estudio.

El articulo 88 establecia la exclusividad de uso mediante su
registro en la Secretrila de Comercio y Fomento Industrial, haciendo
dicho registro elemento de este contrato.
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El articulc 90 disponia que:
"pueden constituir una marca:

I. Las denominaciones y signos visibles, suficientemente
distintivos y cualquier otro medio susceptible de
identificar los productos o servicios a que se apliquen
o traten de aplicarse, frente a los de su misma esgpecie
© clase.

II. Los nombres comerciales y las razones sociales o
denominaciones sociales, siempre gque no queden
comprendidos en las prohibiciones previstas en el
articulo siguiente.”

El articulo 91 sefialaba un amplio cat&logo de los casos en que
no se registraran como marcas clertos elementos y que a
continuacién transcribo:

"No son registrables como marca:

I. Las denominaciones y signos gque no retnan los
requisitos que sefiala 1la fraccién I del articulo
anterior.

II. Los nombres propios, técnicos o de usoc comGn de los
productos o servicios que pretendan ampararse con la
marca, asi como acquellas palabras que en el lenguaje
corriente o en las précticas comerciales, se hayan
cgnvertido en la designacién usual o genérica de los
mismos.

III. La figqura de los envases gue sean del dominio
piblico o gque se hayan hecho de uso comGn y, en general,
agquéllos qgue carezcan de una originalidad tal que los
distinga f&cilmente.

Iv. La forma usual y corriente de los productos o la
impuesta por la naturaleza misma del producto o del
servicio o por su funcién industrial.

V. Las denominaciones, figuras o frases descriptivas de
los productos o servicios que traten de protegerse como
marca. Una denominacién no se considerars distintiva
porque ostente una ortografia caprichosa, o construcciédn
artifical, o seal producto de 1la unién dea dos o més
palabras que analizadas aisladamente, continfien siendo
descriptivas en su conjunto.

Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras
descriptivas o indicativas de las cualidades,
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caracteristicas fisicas, contenidos, uso destino o
funcién, composicién de propiedades, tipo, especie,
calidad, cantidad, valor, presentacién o época de
elaboracion de los productos o de prestacién de los
servicios.

VI. Las letras aisladas, los nGmaros ¥y los colores
aislados, a menos que estén combinados o acompafiados de
elementos tales como signos, disefios o denominaciones,
que les den un cardcter distintivo. Se considera nimero
ailslado, el compuesto por uno o mis digitos expresados
numéricamente o con letra.

VII. Las que reproduzcan o imiten sin autorizacién
escudos, banderas y emblemas de cualgquier pals, estado,
municipio o divisiones politicas similares; asi como las
denominaciones ' siglas de organizaciones
internacionales, gubernamentales, intergubernamentales,
no gubernamentales © de cualquier otra organizacion
reconocida oficialmente, asi como la designacién verbal
de los mismos.

VIII. Las gue reproduzcan o imiten signos o punzones
oficiales de control y garantia adoptados por un estado,
sin autorizacién de la autoridad competente.

IX. Las que reproduzcan ¢ imiten monedas, billetes de
banco y otros medios oficiales de pago nacionales o
extranjeros o las monedas conmemorativas.

X. Las que reproduzcan o immiten condecoraciones,
medallas u otros premjios obtenidos en exposiciones,
ferias, congresos, eventos culturales o deportivos
reconocidos oficialmente.

XI. Los nonmbres, seudénimos, firmas, sellos y retratos de
personas, sin consentimiento de los interesados, o si han
fallecido, de sus ascendientes o descendientes de grado
més proéximo.

XII. Los titulos de obras literarias, artisticas o
clientificas y los personajes ficticios o simbblicos,
salvo con el consentimiento de au autor, cuando conforme
a la ley de la materia, é&ste mantenga vigentes sus
derechos; as{ como los personajes humanos de
caracterizacién, si no se cuenta con su conformidad.

XIIX. Derogada.

XIV. Las denominaciones geogrdficas, propias o comunes,
asi como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando
indiquen la procedencia de los productos o servicios y
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puedan originar confusién o error en cuanto a Bu
procedencia, as!l como las denominaciones de poblaciones
o lugares que se caractericen por la fabricacibn de
ciertos productos, para amparar éstos, excepto los
nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean
especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento
del propietario.

XV. Los mapas, sin embargo, podran usarse como elemento
de las marcas, sl corresponden al pais de origen o lugar
de procedencia de los productos o servicios que aquéllas
distinguen, siempre que en este palis estuviesen
registrados.

XVI. Las denominaciones, slgnos o figuras suceptibles de
engafiar al ptblico o inducir a error, entendiéndecse por
tales, los que constituyan faleas indicaciones sobre la
naturaleza, origen, componenteas o cualidades de los
productos o servicios gue pretendan amparar.

XVII. Las denominacicnes o signos que, conforme a otras
disposiciones legales, no sea posible utilizar para fines
comerciales o, por razones de interés pablico, 1la
Secretarfa de Comercio y Fomento Industrial considere
inconveniente registrar.

XVIII. Todo lo que sea contraric a la moral, a las buenas
costumbres, la orden pdblico y aquéllo que tienda a
ridiculizar ideas o perscnas.

XIX. Las denominaciones o signos iguales o semajantes a
una marca, que la Secretaria de Comercio y Fomento
Industrial eatime notoriamente conocida en México, para
proteger los mismos o similares productos o servicios, o
bien que sean susceptibles a crear confusién en forma
tal, que puedan inducir al pdblico a error.

XX. La traduccitn a otros idiomas de las palabras no
registrables,

XXI. Una marca que sea idéntica a otra, anteriormente
reglistrada y vigente, para amparar los mismos productos
o serviclios, adn cuando sea solicitada por el titular de
la registrada o con el consentimiento expreso de éste.

XXIITI. Una marca que sea idéntica o semejante, en grado
de confusidén, a un nombre comercial aplicado a los mismos
o similares servicios, que se presten en el
establecimiento cuyo nombre comercial se haya usado con
anterioridad.n
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El articulo 95 de la Ley sefialaba el casc de modificacibn o
ampliacisn de los productos o servicios gue &sta proteglera, caso
muy posible en el caso de las franquicias y para el cual se
requerirfa un nuevo registro qua ampare estos nuevos productos o
servicios que se busca proteger y a su vez la Secretarfa de
Comercio y Fomento Industrial deber&, conforme al articulo 96
declarar dichas marcas como *ligadas” para este efecto.

Los articulos 110 y 111 sefialaban los elementos gque contendria
el titulo respectivo: nGmero, fecha de registro, nombre del
titular, elementos que se incluiridn en el contrato de franquicia
siendo indispensable por lo menos el nimero de registro de la o las
marcas.

Dicho registro y su correspondiente nGmerc no sélo protegian
al titular de la marca, en este caso el franquiciante, sino que
también protegian al franquiciatario, de ahi la importancia del
registro para el contrato de franquicia.

Los afectos del registro, conforme al articulo 112, serian
vigentes por un periodo de cinco afios, renovable indefinidamente
por periodos idénticos.

El articulo 115 determinaba una de 1las obligaciones
fundamentales del contrato de franquicia con respecto al titular de
la marca y del franquiciatario, y que consiste en el uso de la
marca apegado estrictamente a la forma en que fue registrada.

El articulo 117 claramente establecia la obligacién de
demostrar a la Secretaria el uso efectivo de la marca en un plazo
de tres afios a partir del registro y dando en el siguiente articulo
(118) una clara lista de elementos para determinar dicho uso:

"Para efectos de esta Ley se entenderi por uso efective
de 1la mnarca, 1la fabricaciétn, puesta en venta o
comercializacién del producto o servicio que proteja, en
voltmenes y condiciones gue correspondan a una efectiva
explotacién comercial en territorio nacional. La
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial podra
requerir al interesado la informacidén o documentos que
considere necesarios para cerciorarse de la efectiva
explotacidn.®

El articulo 119 sefialaba la obligacién de incluir la leyenda
"marca registrada", su abreviatura o siglas en las marcas
protegidas so pena de no poder ejercitar accién penal o civil
alguna ante la omisién de este requisito.

En el articulo 134 de la Ley seflalaba la posibilidad de
conceder el uso de la misma a terceros:
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nEl titular de una marca registrada podr& autorizar a una
© mds personas como usuarios de la misma, con relacién a
todos o a algunos de los productos o servicios protegidos
por dicha marca, en las condiclones gue estipulen,
siempre y cuando se ajuste el contrato o convenic a la
dispuesto en los articules siguientes:®

En este cago, el articulo 135 sefialaba las formalidades que
dicha concesisn debla incluir y gue a todas luces se aplicarian al
contrato de franquicia:

“para inscribir a una persona a titulo de usuario
autorizade de una marca en la Direcciétn General de
Invenciones, Marcas y Desarrolle Tecnoldgico, aguélla y
el titular deberdn solicitarlo por escrito en el cual
manifestarén:

I. El nombre, domicilio y ubicacién del establecimiento
del usuario.

II. Los productos o servicios en relacidén con los cuales
se solicite 1la inscripeién del usuarioc autorizade.

IXI. La duracitén del uso antorizado de la marca.
IV. Lon dem&s datos que prevenyga el reglamento:

A la solicitud deber4 acompafiarse una constancia expedida
por el Registro Nacional de Transferencia de Tecnologia,
en la gque se acredite que la marca en relaciédn con la
cual sa solicita la inscripcién de usuario autorizade, se
encuentra comprendida en un acte, convenio © contrato
inscritoe en dicho registro."

Uno de los articules de mayor importancia para el contrateo de
franguicia en l¢ gue respecta a marcas era el 136 que equiparaba el
use de la marca por el titular que por el autorizado, déndole la
consistencia necesaria al usoc de la marca ante terceros.

- Avises Comerciales.

En el caso de los avisos comerciales la Ley definfa al
respacte en su articulo 174:

"Toda persona que para anunciar al pGblico un
establecimiente o negociacidn comercial, industrial o de
servicios o determinados productos, haga uso o quiera
usar oraciones o frases que los distinga facilmente de
los de sus aspecies, puede adquirir el derecho exclusivo
de usarlos y de impedir que otras personas hagan uso de
avisos iguales o semejantes, al grado de gue se confundan
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en su conjunto. Esta clase de registro se regirs, en lo
que sea aplicable y no haya disposicién especial, por las
reglas establecidas con relacién a las marcas."

Los articulos 175, 176, 177 y 178 establecian reglas generales
de aplicacién a los avisos comerciales entre las que encontramos:

a) El efecto del registro duraria diez afios improrrogables.
b) Podria referir a productos o servicios.

¢) Podria amparar exclusivamente al establecimiento.

~ Nombres Comerciales.

El articulo 179 de 1a Lay establecia la proteccién del nombre
comercial sin necesidad de depfsito o registro, dentro de la zonha
geogridfica de clientela efectiva de la empresa o establecimiento y
permitiendo en el articulo 180, la publicacién del mismo en la
Gaceta de Invenciones y Marcas a efecto de establecer la buena fe
en la adopcisdn y uso del mismo.

Los efectos de la publicacién (articulo 184) durarian cinco
afios, a partir de la fecha de presentacién de la solicitud
correspondiente y podrian renovarse indefinidamente.

Los articulos 187 y 188, aplicaban las reglas conducentes de
marcas al nombre comercial y sobre los convenios o contratos que
concedan al uso del nombre comercial, como es el caso de muchos
contratos de franquicia deberian inscribirse en el Registro
Nacional de Transferencia de Tecnologia.

Con respecto a las disposiciones generales de esta Ley y que
considero importante de mencionar en este estudio se encuentra el
artfculo 198 y el cual establecia que todas las extinciones de
derechos o la caducidad que operen como resultado de lo dispuesto
en esta Ley no requerirfan declaracién expresa de la Secretaria de
Comercio y Fomento Industrial, la cual se publicar8 con su razén de
ser en la Gaceta de Invencicnes y Marcas,

A su vez el articulo 211 de la Ley establecia los delitos que
se cometian conforme a esta Ley y que protegian el contrato de
franquicia tanto en su funcionamiento interno como en su relacién
con terceros y que a la letra decian: :

“Son delitos:

I. Fabricar o elaborar productos amparados por uha
patente o un certificado de invencién, sin consentimiento
de su titular o sin la 1licencia o autorizacién
correspondiente.
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II. Emplear métodos © procedimientos patentados o
amparados por un certificado de invencién, sin los
requisitos a que se refiere la fracciédn precedente.

III. Reproducir dibujos o modelos industriales protegidos
por un registro, sin consentimiento de su titular o sin
1a licencia respectiva.

IV. Usar, sin consentimiento de su titular, una marca
registrada para distinguir los mismos o similares
productos o servicios que aquella proteja.

V. Ofrecer en venta o poner aen circulacién los productos
a que se refieren las fracciones I, II y IV del presente
articulo a agquellas a que se contrae la fraccién II del
articulo 210, no obstante la declaratoria de confusién
que la misma prevé; o bien, productos protegidos por una
marca registrada, habiéndelos alterado. Lo previsto en
la presente fraccién serd aplicable, en lo conducente,
traténdose de marcas de servicio.

VI. Ofrecer en venta o poner en circulaciédn productos
proteglidos por una marca registrada, después de haber
alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente
éata.

VII. Usar, dentro de la zona geogr&fica que abarque la
clientela efectiva, un nombre comercial igual a otro que
ya esté siendo usado por un tercero para amparar un
astablecimiento industrial, comercial o de mervicio del
mismo giro.

VIII. Usar una marca parecida en grade de confusién, a
otra registrada, después de que la sancién administrativa
impuesta conforme a la fraccién II del articulo anterior,
haya quedado firme.

IX. Usar para si con propésito de lucro o revelar algtn
sacreto i1ndustrial o invencitén, cuyo registro se
encuentre en tr&mite y que conoce © ha recibido con
motivo de su empleo, cargo o puasto, © bien por
cualquiera otra circunstancia ilicita.®

b. Reglamento de la Ley de Invenciones y Maxcas, (publicado en
al piario Oficial de la Federacién el 30 de agosto de 1988; fe de
erratas publicada el 3 de octubre de 1988).

La primera disposicién que encontramos de relevancia para el
contrato de franquicia era la contenida en el articulo II:
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"rodos 1los actos celebrados entre vivos o por via
sucesoria, por virtud de los cuales =se cedan o
transfieran parcial o totalmente derechos derivados de
patentes, certificados de invencién, registros de dibujos
o modelos industriales, marcas, avises y nombres
comerciales, deber&n ser inscritos. en la Direccién
previa la aprobacién e inscripcién de las transmisiones
o cesiones por actos entre vivos, en el Reglstro Nacional
de Transferencia de Tecnologia.

Mientras no se inscriban en 1la Direccién los actos
juridicos de cesibn o transmisién de derechos a que se
refiere el pS&rrafo precedente, no surtirén efectos contra
terceros. "

De agui se derivaba una vez mis la obligacién de inscribir el
contrato de franquicia en la Direccién General de Invenciones,
Marcas y Desarrollo Tecnolégico, previa autorizacién y registro en
el Registro Nacional de Transferencia de Tecnologia.

- De las Patentes y Certificados de Invencién.

El articulo 27 del Reglamento definia a los causahabientes
como aquellos que adquieren el derecho del inventor por herencia,
enajenacién o cualquier otro titulo legal, que a su vez implica la
licencia de uso y en su caso, el contrato de franquicia.

En su articulo 52 el Reglamento establecia un plazo de tres
afios contados desda la fecha en que se expidié el titulo
correspondiente para iniciar la explotacién de la invencién, lo
cual nos lleva al caso en el cual, si el titular de la invencién
hace la transmisién de la misma por medio de franguicias, deberfa
hacerlc de forma que la explotacién efectiva por parte del
franquiciatario se inicie dentro de ese plazo.

Al efecto de comprobar la explotacitn de la patente el
articulo 53 nos daba una serie de el t para pr iria con
certeza:

a) Utilizaciébn permanente de los procedimientos patentados o;

b) Fabricacién del producto amparado por la patente;

c) Los productos debian encontrarse en oferta en el mercado
nacional, (siempre que dichos procedimientos se realicen en
territorio nacional), en volGmenes que correspondan a una efectiva
explotacién industrial.

En el articulo 54, el Reglamento establecia la vigencla de las
patentes y certificados de invencién en 14 afios improrrogables,
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mediante el pago de anualidades durante dicho plazo, la falta de
las cuales traeria como consecuencia la caducidad de la patente o
certificado de invencién sin necesidad de declaracién expresa.

Un interesante dispositive lo encontrames en el tercer paArrafo
de este articulo, permitiendo al titular o al 1licenciatario
rehabilitar el registro dentro de un plazo de gracia, de esta forma
un franguiciatario podia solventar el dafio que su negocio pudiera
sufrir por el descuido del titular o franquiciante.

En el articulo 55 se establecian los formalismos para 1la
autorizacién a un terceroc para la explotacién de una patente, ya
fuera en forma exclusiva o no exclusiva, debiendo presentarse ante
1a Direccién General de Tranafereancia de Tecnologia la solicitud de
autorizacién, de forma que se mostraran fehacientemente 1los
slgulentes elementos:

a) Generales del tercero (en este caso franquiciatario).
b) Identificacidn completa de la invencién.
c) Las condiciones y plazo de la explotacién.

d) capacidad del tercero para explotar la invenci6n, tanto
técnica como econdmica.

Lo anterior nos lleva a 1lo dispuesto en el articulo 56
siguiente del Reglamento, el cual establecia, una vez obtenida la
autorizacién correspondiente, las obligaciones a que sé vela sujeto
el tercero o franquiciatario y que debia cumplir con todas las
obligacicnes establecidas en la Ley y al Reglamento.

- Marcas

En su articulc 74 el Reglamento establecia la proteccién de
las marcas reglstradas en México, sea cual fuere su origen,
conforme al registro de las nmimmas.

En los articulos 75 y 76 el reglamento establecia las
formalidades que la solicitud debia contener y al respecto proveia
de la serie de datos que el solicitante debfa proporcionar en su

solicitud y que consideramos importante mencionar para este
estudio:

"1. Denominacién de la marca o, en su caso, precisar si
es innominada o mixta.

2. Clase a la que pertence.

3. Productos o servicios a los que se aplica.
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4. Fecha del primer uso de la marca.

5. Tipo de establecimiento y ubicacién del mismo.

6. Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante.
7. Nombre, domicilio y nacionalidad del apoderado.

8. Cuando se reclame prioridad, se debers indicar el
pais, la fecha y el nimerc de la solicitud extranjera.

¢) Una geccién para pegar un ejemplar o marbete de la
marca.

d) Una seccidn para la descripcién de la marca.

e) Una secci6dn para las reservas, donde se expresari en
qué consiste dicha marca y los elementos de gue se
compone,

£f) Una seccién para la exclusién de las leyendas o
figuras no registrables, contenidas en la etiqueta,
cuando la marca también aparezca en ella.

En el articulo 85 del Reglamento disponia que los actos,
convenios o contratos por medic de los cuales el titular de una
marca autorizara a un tercero para usarla, caso del contrato de
franquicia, podrfan inscribirse en 1la Direccién General de
Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnolégico, previo registro en el
Registro Nacional de Transferencia de Tecnologia.

En el articulo 86 encontramos una de las obligaciones mas
claras a importantes del contrato de franquicia, puesto que en
dicho articulo se establecia que el autorizado no podria a su vez
permitir el uso de la marca a otras personas, salvo que en el
titulo correspondiente del cual se derivara su derecho, el titular
hubiera pravisto esa posibilidad y asi lo autorizara.

En el articulo 87 se presenta una interesante posibilidad, en
el caso de las marcas vinculadas, y dado el caso de que en un
contrato de franguicia se concesionara el uso de las mismas,
deberia obtenerse la autorizacién de los titulares de ambas marcas,
los cuales deberian dar aviso previo a la Direccién General de

Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnolégico da la vinculacién de
dichas marcas.

- Avisos Comerciales.

En su articulo 100 el Reglamento repetia la definicién de la
Ley sobre avisos comerciales, agregando en el articulo siguiente
(101) lc;s elementos gue al respecto debia incluir el solicitante en
su escrito:
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"1, El nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante
Y, en su caso, del mandatario.

2. El aviso gque se pretenda registrar precisando las
reservas corraspondientes.

3. Ubicacién de la fébrica o establecimiento donde se
aplicar8 el aviso y, en su caso, los productos o
servicios respecto de los cuales se utilizar&, indicando
la clase a gque corresponda.

4. Fecha en que se hizo el primer uso del aviso comercial
o cuando se pretenda utilizar".

Igualmente reiteraba el término de duracién de la proteccién
por el registro, (articulo 102) y que era de diez afios.

- Nombres Comerciales.

En au articulo 103 el Reglamento sefialaba los elementos a
proporcionar para obtener la publicacién del nombre comercial en la
Gaceta de Invenciones y Marcas, a efecto de establecer la buena fe
en la adopcisdn y uso del mismo:

"I, Nombre, denominacién o razén social, nacionalidad y
domicilio del propietario del establecimiento en qua se
use el nombre comercial.

II. Nombre comercial y fecha en que principisé a usarse,
expresando 81 el uso comprende determinada zona
geogr&fica o todo el pais.

IITI. Actividades a gque se dedica el establecimiento, asi
como ubicacién del lugar o lugares donde se desarrollen
las actividades y, en su caso, de las oficinas generalea.

A la solicitud deberfn anexarse los documentos que
acrediten la personalidad del solicitante y demuestren la
utilizacién efectiva del nombre comercial®.

En su articulo 106 del reglamento reiteraba el término de
proteccién administrativa del nombre comercial establecido en la
Ley, ¥y dque era de cinco afics, renovable indefinidamente por
pericdos iguales, en caso de no hacerse asi, los efectos de la
publicacién cesarian sin necesidad de declaracién expresa, pero
ge?:an puglicarse en la Gaceta de Invenciones y Marcas la cesacién

el derecho.

El articulo 107 establecia el &mbito de proteccidn del nombre
comerclal, siendo la zona geogr&fica en la cual se reuniera alguno
de los siguientes requisitos:
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a) Que se hiciera publicidad permanente del establecimiento en
que sa utilice el nombra.

b) Que se realizaran ventas de los productos gque elabore el
establecimiento.

c) Que Be prestaran los servicios a que se dedique el mismo.

Esta disposicién hacia més clara y necesaria la obligacién que
encontramos en muchos contratos de franquicia sobre la aplicacién
de un porcentaje de los ingresos del franguiciatario a 1la
publicidad de la franquicia misma.

C.-
(Publicada
en el Diario oficial el 11 de enero da 1982).

En su artfculo segundo, la Ley nos sefialaba un amplio catélogo
dae los documentos que deberdn ser inscritos en el Registro Naciocnal
de Transferencia de Tecnologia y que por su gran importancia para
el contrato de franquicia cuando dicha ley se encontraba vigente,
transcribo:

"Para los efectos de esta laey, deberdn ser inscritos en
el Registro Nacional de Transferencia de Tecnologia todos
los convenios, contratos y dem&s actos que consten en
documentos que deban surtir efectos en el Territorio
Nacional, relativos a:

a) La concesién del uso o autorizaciédn de explotacién de
marcas;

b) La concesifén de uso o autorizacién de explotacién de
patentes de invencién o de mejoras y de los certificados
de invencién;

c) La concesisn de uso o autorizacién de explotacién de
medelos y dibujos industriales;

d) La cesién de marcas;
e) La cesién de patentes;

£} La concesién o autorizacién de uso de .nombres
comerciales;

g) La transmisién de conocimientos té&cnicos mediante
planos, diagramas, modelos, instructivos, formulaciones,
especificaciones, formaci6n y capacitacién de perscnal y
otras modalidades".
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Analizaremos brevemente cada uno de dichos elementos y su
relacién con el contrato de franquicia.

- La concesién del uso o autorizacifn de explotaciébn de
marcas, elemento viceral del contrato de franquicia, como se expuso
en el primer capitulo Qe este trabajo, resulta aplicable claramente
y como resultado de lo cual su inscripci6én es parte del contrato
mismo.

- La concesitn del uso o autorizacisén de explotacién de
patentes de invencitn o de mejoras y de los certificados de
invencién, nuevamente se encuadra en este supuesto uno de los
elementos inherentes del contrato de franguicla, siempre y cuando
dentro del mismo se incluyan procesos o procedimientos patentados
o protegidos por certificados de invencién en cuyo caso también
hace obligatoria la inscripcién del contrato de franquicia.

- La concesitn de uso o autorizaclén de explotacién de modelos
y dibujos industriales, 1los cuales claramente se encuadran en
muchos contratos de franguicia, principalmente en aquellas que
refieren a bienes, dada la propia naturaleza de estos, y la
aplicacién de los modelos y dibujos industriales.

- Los puntos d y e, e6 decir, la cesién de patentes y de
marcas no las considero aplicables al contrato de franquicia,
puesto que al franquiciante por 1la propia naturaleza de las
franquicias debe mantenar la titularidad de los derechos derivados
de dichas patentes o marcas, la cesitn de los derechos viene a
romper ese vinculo de relacién, asi como de autoridad del
frangquiciante.

-~ La concesién o autorizacién de uso de nombres comerciales,
claro elemento del contrato de franquicia encuadra un elemento mis
del mismo en el supuesto del citado articulo sagundo de la Ley.

- La transmisién de conocimientos técnicos mediante planos,
diagramas, modelos, instructivos, formulaciones, especificaciones,
formacién y capacitacién de personal y otras modalidades, es
evidente 1la aplicabilidad de este supuesto al contrato de
franquicia, adem&s de ser resultado de una de las obligaciones
elementales del franquiciante dentro del contrato, al deber proveer
todos los conocimientos en general que se requieran para la
correcta explotacién de la franquicia poxr parte del
frangquiciatario.

~ Los elementos contenidos en los puntos h e i, son por las
mismas razones mencionadas en el p&rrafo anterior, con las debidas
reservas de cada caso, aplicables al contrato de franquicia.

Los casos citados en los incisos K, 1 y m, no resultaban de
clara aplicacién dentro del contrato de franguicia, puesto que si
podrian ser parte de un contrate de franguicia, pero no en lo
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principal del mismo, sino en forma incidental por la naturaleza del
caso especifico.

A su vez la Ley nos daba un cat&lego de actos o contratos que
no tenian que registrarse en su articulo tercero:
"No quedan comprendidos entre los actos, convenios o
contratos que deban ser inscritos en el Registro Nacional
de Transferencia de Tecnologia agquellos que se refieran
a:

I. La internacién de técnicos extranjeros para la
instalaci6én de fabricas o maquinaria o para efectuar
reparaciones;

IXI. El suministro de disefios, catdlogos o asesoria en
general que sae adquieran con la maquinaria o equipos y
sean necesarios para su instalacién siempre que ello no
implique la obligacién de efectuar pagos subsecuentes;

1IY. La asistencia en reparaciones o emergencias siempre
que se deriven de algtn acto, convenio, o contrato que
haya sido registrado con anterioridad;

IV. La instruccién o capacitacién técnica que se
proporcione por instituciones docentes, por centros de
capacitacién de personal o por las empresas a sus
trabajadores;

V. La explotacién industrial de derechos de autor
referida a las ramas editorial, cinematogrdfica,
fonogréafica, de radio y televisién; y

VI. Los convenios de cooperacién técnica internacional
celebrados entre Gobiernos". :

No obstante algunos de los supuestos mencionados por la Ley en
el supuesto anterior podian darse en el contrato de franquicia no
liberaba del registro del mismo por los muchos elementos gque
exigian el registro.

Una vez que 'la Ley habfa establecido los casos en que se debia
registrar un contrato o convenio en el Registro Nacional de
Tranferencia de Tecnologla, en su articulo quinto sefialaba los
obligados a obtener dicho registro:

"Tienen la obligacién de solicitar la inscripcién de los
actos, convenios o contratos a que se reflere el articulo
segundo, cuando sean partes o beneficiarios de ellos:
I. Las personas fisicas o morales mexicanas;
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II. Los Organismos Descentralizados y Empresas de
Participacién Estatal;

III. Los extranjeros residentes en México, y las personas
fisicas o morales extranjeras establecidas en el pais;

IV. Las agencias o sucursales de empresas extranjeras
establecidas en la Repdblica Mexicana; y

V. Las perscnas fisicas o morales extranjeras gque aunque
no residan o estén establecidas en el pais celebren
actos, convenios o contratos gque surtan efectos en la
Repdblica Mexicana."

Claramente la Ley al hablar de partes o beneficlarios, y
agregando el amplisimo cat&logo de posibilidades antes citado nhos
coloca con gque todas las partes est&n obligadas a obtener dicho
ragistro, en el entendido de que s86lo se reguexia una vez
registrado, con lo que la obtencién dal registro por cualquiera de
los obligados por la Ley, liberaba a los otros de hacerlo, esto a
su vez no impedla la posibilidad por parte de los contratantes de
acordar ?‘ue dicha obligacién correspondiera al franquiciante o al
franquiciatario exclusivamenta.

En su articulo décimo la Ley establecia la obligacién de
inscribir los contratos o acuerdos antes seflalados dentro de los
sesenta dias siguientes a la fecha de su celebracién y en el mismo
término cualquier modificacién que se hiciera del mismo.

La gravedad de la no inscripcién de estos acuerdos o en su
cagso la pérdida del registro correspondiente quedaba claramente
sefialada en el articulo once de la Ley Y que a la letra decla:

“Los actos, convenlos o contratos a que se refiere el
articulo segundo, asf{ como sus modificaciones que no
hayan side inscritos en el Registro Nacional de
Transferencia de Tecnologfa ser&n nulos, y no podran
hacerse valer ante ninguna autoridad y su cumplimiento no
podrf ser exigido ante 1los tribunales nacionales.
También ser&n nulos y su cumplimiento no podri ser
reclamado ante los Tribunales Nacicnales, los actoes,
convenios o contrates cuya inscripcién se hubiere
cancelado por la Secretaria de Patrimonio y Fomento
Industrial.®

La severidad de esta disposicién hacfia no s6lo reforzar el
cumplimiento de las normas correspondientes, sino que también
presionaba a todas las partes del contrato a buscar el registro del
contrato o convenio correspondiente.

El articulo quince de la Ley establecia los casos en gue la
Secretarfa de Patrimonio y Fomente Industrial (hoy Secretaria de
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Comercio y Fomento Industrial) habrfa de negar el registro del
convenio o contrato correspondiente:

"La Secretarfa de Patrimonio y Fomento Industrial no
inscribiras los actos, convenios o contratos a que se
refiere el articulo segundo de esta ley en los siguientes
casos:

I. cuando se incluyan cléusulas, por las cuales al
proveedor sa le permita regular o intervenir directa o
indirectamente en 1la administracién del adquirente de
tecnologia;

II. Cuando se establezca la obligacién de ceder u otorgar
la licencia para su uso a titulo oneroso o gratuito al
proveador de 1la tecnologia, las patentes, marcas,
innovaciones o mejoras que se obtengan por el adquirente,
salvo en los casos en qua exista reciprocidad o beneficio
para el adquirente en el intercambio de la informacién;

III. cuando se impongan limitaciones a la investigacién
o al desarrxollo tecnolégico del adquirente;

IV. Cuando se establezca la obligacién de adquirir
equipos, herramientas, partes o materias primas,
exclusivanente de un origen determinado, existiendo otras
alternativas de consumos en el mercado nacional o
internacional;

V. Cuando se prohiba el uso de tecnologias
complementarias;

vI. Cuando [-1-1 prohiba el uso de tecnologias
complementarias;

VII. Cuando se establezca la obligacién de vender a un
cliente exclusivo 1los bienes producidos por el
adquirente;

VIII. Cuande se obligue al receptor a utilizar en forma
permanente, personal sefialadoc por el proveedor de
tecnologia;

IX. Cuando se limiten los volGmenes de producecién o se
impongan precios de venta o reventa para la produccién
nacional o para las exportaciones del adquirente;

X. Cuando se obligue al adguirente a celebrar contratos
de venta o representacién exclusiva con el proveedor de
tecnologia a menos de que se trate de exportacién, el
adquirente lo acepte y se demuestre a satisfaccién de 1a
Secretaria de Patrimonio y Fomento Industrial que el
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proveedor cuenta con mecanismos adecuados de distribucién
© que goza del prestigio comercial necesario para llevar
a cabo en mejores condiciones que el adguirente 1la
comercializacién de los productos;

XI. Cuando se obligue al adquirente a guardar en secreto
la informacién t&cnica suministrada por el proveedor mis
all8 de los términos de vigencia de los actos, convenios
o contratos, o de los establecidos por las leyes
aplicables;

XII. cuando no se establezca en forma expresa que el
proveedor asumird la responsabilidad, en caso de que se
invadan derechos de propiedad industrial de terceros; y

XIX. Cuande el proveedor no garantice la calidad y
resultadoe de la tecnologia contratada."

La cliusula primera de este articulo quince congtituia unoc de
los impedimentos més grandes en nuesta legislacién para la
celebracién de contratos de franquicia, al impedir en cualquier
forma al proveedor de la tecnologia, es decir, el franquiclante, el
intervenir en la administracién del receptor o franguiciatario
puesto que si dentro de la franguicia se busca la uniformidad del
producto o servicio, al excluirse cualquier intervencién del
franquiciante se le pone en dos posiciones, ya sea revocar el
contrato o tolerar, en perjuicio de la franguicia y de los demés
franquiciatarios, los defactos o inconsistencias de la franquicia
en cuestién.

En la fraccién tercera encontramos otra disposicién que
resultaba problem&tica, puesto que hasta qué grado puede
investigar o buscar el franquiclatario el mejorar la tecnologia
recibida sin poner en peligro el nivel de calidad o uniformidad del
servicio o producto de la franquicia, aunado a la prohibicién de
intervenir en forma alguna con la administracién del
franquiciatarjo, puede atentar contra el control necesarioc por
parte del franquiciante que da la unidad que persigue el contrato
de franguicia.

La fraccién cuarta de este articulo de nueva cuenta ofrecia la
posibilidad de problemas para el funcionamiento natural de la
franquicia, ya que pueden existir franquicias en la que productos
que pudieran aparecer como alternativas viables para la franquicia,
de nueva cuenta atenten contra la uniformidad base a que se atiene
la frangquicia para su é&xito.

En la fracclén sexta encontramos que el uso indiscriminado de
tecnologias podia afectar el producto o servicio que prestara o
produjera la frangquicia, la disposicién no observaba la posibilidad
da s8lo restrigir dicho uso.
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En el caso de la fraccién decimotercera de la Ley, es diffcil
hablar de resultados garantizados, la calidad es f&cil de medir y
por lo tanto garantizar, pero el resultado que pueda tener siempre
tendr4 un grado de riesgo que el adquirente o franquiciatario debia
absorber.

Adicionalmente al catilogo de causas para negar el registro de
contratos o convenios que enlistaba el articulo quince de la Ley,
en el articulo 16 siguiente se agregaron cuatro més:

"Pampoco podréin ser registrados los actos, convenios o
contratos a que alude el articulo segqundo en los
siguientes casos:

I. Cuando su objeto sea la transferencia de tecnologia
proveniente del exterior y que é&sta se encuentre
dispenible en el pais.

II. Cuando la contraprestacién no guarde relacién con la
tecnologia adquirida o constituya un gravémen
injustificado o excesivo para la economia nacional o para
la empresa adquirente;

III. cuando se establezcan términos excesivos de
vigencia. En ningin caso dichos términos podrén exceder
de diez afios obligatorios para el adquirente; y

IV. cCuando g8e someta a tribunales extranjeros el
conocimiento o la resoluci6én de los julcios que puedan
originarse por la interpretacién o cumplimiento de los
actos, convenios o contratos,...".

Un problema que encuentro en éste catilogo adicional es el
supuesto de la fraccién primera, ya que efectivamente podia darse
al caso de gque tecnolegia extranjera que se provea en una
franquicia se encuentre disponible en Mé&xico, pero la frangquicia es
mids que s&lo tecnolegla, y es un paquete completo por su propia
naturaleza, por lo gue este impedimento podia causar problemas para
el franquiciatario en esta situacién.

£ a de Te gfa e 80 Xplota n_de Patente
(Publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 9 de
enero de 1990; fe de erratas publicada el 3 de agosto de 1990).

Este Reglamento ofreci6 nuevos e importantes elementos para el
contrato de franquicia:

"El nuevo reglamento expande substancialmente los tipos
de acuerdos permitidos proveyendo excepciones a muchas de
las prohibiciones y requerimientos (de la Ley), 1la
mayoria de 1las cuales ser&n fGtiles para los
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franguiciantes. M&s alls de las excepciones especificas,
el reglamento ofrece una posible excepcién a todas las
prohibiciones y requerimientos si el Registro determina
que ciertas condiciones se refinen y laos franquiciantes
siguen procedimientos determinados."

En efecto, el Reglamentoc abordaba muchos de los elementos que
la Ley omitia o que rigidamente impedian la correcta formulacién
del contrato de franquicia, dé&ndole una serie de opciones mucho mas
amplia y atractiva a 1los posibles franguiciantes, con lo que
procederemos a analizar brevemente cada una de estas disposiciones:

En su articulo segundo el Reglamento ofrecia una serie de
definiciones, de las cuales es conveniente citar las de las
fracciones v, VI, y VII:

"y, Acuerdo, a todo acto, convenio o contrato en el cual
los objetos de la obligaciones que genere correspondan a
alguno de los supuastos previstos por el articulo 2o0. de
la Ley;

VI, Proveedor, a la parte que en el acuerdo se obliga a
enajenar o suministrar tecnologia, a permitir su uso o a
transmitir la titularidad de algln derecho relacionado a
cualquiera de los supuestos previstos en el articule 20.
de la Ley;

VII. Adquirente, a la parte en el acuerdo se compromete
a comprar tecnologia, o se responsabiliza por su uso, o
recibe la titularidad de algtin derecho, conforme a
cualesquiera de los supuestos a gue se refiere el
articulo 20. de la Ley."

Como vemos, las tres definliciones giraban alrededor de los
actos, convenios o contratos que el articulo segundo de la Ley
menclicnaba como de inscripcisén obligatoria, las tres definiciones
claramente encuadraban las figuras del contrato de franguicia,
franguiciante y franquiciatario.

En el articulo diez y seis y con respecto al inciso j) del
articulo 20. del Reglamento especificaba gque para ese caso
(servicios de operacién y administracién de enpresas) s6lo se
requeriria el registro en cuanto el adquirente delegue al proveedor
facultades en la toma de decisiones sobre al direccién de 1la
empresa, 1lo cual aparentemente era una contradiccién con las
limitantes que establecia la Ley, pero que m8s adelante observamos
el porqué de ésta aclaracién en el Reglamento.

En la seccién segunda del Reglamento, por primera vez en
nuestro derecho, el contrato de franquicia se mencioné
especificamente y regulade con una seccién especial, al efecto el
articulo 23 lo definfa de la siguiente forma:
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"Sa entender& como un acuerdo de franquicia, aguel en el
que el proveedor, demé de der el uso o
autorizacién de explotacién de wmarcas © nombres
comerciales al adquirente, <transmita conocimientos
técnicos © proporcione asistencia técnica, en los
términos de los incisos a), £f), g) y h) del articulo 2o.
de 1la Ley, con el propbésito de producir o vender bienes
o prestar servicios de manera uniforme y con los mismos
métodos operativos, comerciales y administrativos del
proveedor, independientemente de algGn otro de los
supuestos que marca el precepto ya citado."”

Comc ya vimos en el primer capitulo de este estudio la
definicién resultaba bastante aceptable y permite un inicio en la
regulacién concreta de los "acuerdos de franquicia" como los
llamaba el Reglamento o m&s concretamente contratos de franquicia.

En su articulo 24 al Reglamento acertadamente y en
concordancia con 1la naturaleza del contrato de franquicia
establecia la siguiente posibilidad:

"Cuando el proveedor desee celebrar acuerdos de
franquicia con dos o mas adquirentes, podra solicitar al
Registro la inscripeién del modelo de acuerdo que
pretenda utilizar, sin perjuicioc de lo dispuesto por el
articulo 12 de la Ley. El modelo de acuerdo s6lo podré
sar utilizado a partir de la fecha en que sea expedida la
constancia de inscripcién correspondiente. Cualquier
modificacion al modelo de acuerdo registrado, debera
igualmente presentarse para su inscripecién en 1los
términos sefialados.

Para los efectos de los articulos 6o. y 11 de la Ley, en
los acuerdos de franquicia que celebre el proveedor con
cada uno de los adquirentes serA& suficiente que se
mencione el ndmero de expediente y folio de la constancia
de inscripcién bajo los cuales quedd registrado el modelo
de acuerdo y sus modificaciones.n

Efectivamente, ante el gran nGmero de contratos de franquicia
que pueden derivarse de una nmisma franquicia, la posibilidad que
trataba el Reglamento resultaba ttil y préctica tanto para las
partes como para el registro mismo.

El segundo pirrafo de dicho ordenamiento daba plena validez a
dichos contratos "subsecuentes” con respecto a los incentivos que
reciben y las sanciones que evitan mediante el registro del
"original" e incluyendo en los contratos subsecuentes el nfmero de
dicho registro.

En el articulo 25 el reglamento equiparaba el procedimiento
del articule anterior para los casos en que el franquiciatario
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estuviera facultado a su vez para celebrar con terceros acuerdos de
subfranquicia.

Para los casos establecidos en los dos articulos antes
citados, el Reglamento sefialaba nuevas obligaciones al respecto en
su articulo 26:

ME1l proveedor deberf presentar semestralmente al Registro
copia autégrafa de cada uno de los acuerdos de franquicia
celebrados conforme al modelo registrado, en el perfodo
correspondiente.

En el caso de que el proveedor haya facultado al
adquirenta para celebrar acuerdos de subfranquicia,
corresponderd a este Gltimo la presentacién de la copia
de los acuerdos.®

En su articulo 34 el Reglamento abordaba uno de los problemas
que mencionamos al analizar la Ley, con respecto a las negativas de
registro y al respecto transcribimos el articulo en cuestion:

"para la aplicacién de lo dispuesto en la fraccién I del
articule 15 de la Ley, no procederf la inscripcién de los
acuerdos cuando el adquirente ceda al proveedor 1la
facultad de regular o intervenir directa o indirectamente
en su administracién.

No se considerar&n incluidos en 1lo dispuesto en el
pirrafo anterior, los siguientes casos:

I. Cuando el acuerdo se refiera al uso de marcas o
nombres comerciales y la intervencién del proveedor en 1la
toma de decisiones de la empresa se oriente (nicamente
a mantener los niveles adecuados de calidad y prestigio
de los productos;

II. Cuando exista un derecho temporal para el proveedor
para que pueda 1llevar a cabo una revisién de libros
contables, con el Gnico £in de verificar el adecuado pago
de regalias, en tanto ello no derive hacia un control
permanente en la contabilidad del adguirente, y

III. cuando se establezca un convenio temporal con el
proveedor, en relacién con la vigencia del acuerdo, para
mejorar dentro de la empresa el uso de la tecnologia
contratada."

Este articulo hacia la disposicién mencionada muchoe méas
accesible para los franquiciantes, del texto de la misma se ve gue
claramente iba crientada a la supervisién 16gica y natural que el
funcionamiento del contrato de frangquicia requiere, sin afectar el
sentido de la norma original.
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De la misma forma el artficulo 35 facilitaba la aplicacién de
la Ley al franquiciante:

"para los efectos de la fraccién II del articulo 15 de la
Ley se considerard que existe beneficio para el
adquirente, cuando se pacte un derecho de preferencia con
el proveedor para que &ste negocie las mejoras que
eventualmente sean desarrolladas por el adquirente, en
las mismas condiciones ofrecidas por terceros.™

A su vez el articulo 36 del Reglamento, en vez de dar
condiciones de excepcién de la Ley, di16 una serie de supuestos en
que se consideraria que dicho supuesto se reunfia:

"ge considerar&n incluidos en el supuesto pravisto por la
fraccién IIT del articulo 15 de la Ley, los siguientes
casos:

I. Cuando se prohiba o limite al adquirente el derecho de
iniclar programas de investigacién y desarrollo propios,
tendientes a la innovacién o mejoramiento de productos,
procesos, equipos y dem&s aspectos tecnolégices, durante
la vigencia del acuerdo o una vez finalizado é&ste;

II. Cuando se astablezcan limitaciones para que el
adquirente pueda efectuar mejoras o innovaciones a los
productos y procesos comprendidos en el acuerdo;

III. Cuando se condicione o limite la introduccién de
mejoras o innovacionas generadas por el adquirente en
relacién con productos y procesos no comprendidos en el
acuerdo;

IV. cuando se condlicione la introduccién de mejoras
obtenidas de terceros por el adquirente, y

V. Cuando se limite el uso de informacién patentada®.

En su fracci6n tercera encontramos la mids importante
aceveracién con respecto al contrato de franguicia, estableciendo
mejoras e invenciones no comprendidos en el acuardo, si estén
dentro del contrato de franquicia, el franquiciatario podria llevar
a cabo la investigacién que desee, pero la introduccién de dichas
mejoras al sistema de la franguicia podia estar condicionado a la
autorizacioén del franquiciante.

AGn con respecto a la consideracién anterior, el Reglamento
da en relaci6n al articulo 36, una serie de excepciones en los que
ng se considerara que caen en dicho supuesto, dicho articulo 37
dice:
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"No Be considerarén como causal de negativa para la
inscripcién de un acuerdo en el Registro las limitaciones
a que se refiere el articule anterior cuando:

I. Existan derechos de propiedad industrial o
intelectual;

II. Se trate de acuerdos de franquicias, y

IIX. Las mejoras o innovaciones efectuadas por al
adgquirente sean obtenidas a partir de elementos o
conocimientos té&cnicos referidos explicitamente en una
cléusula de secrecia o confidencialidad definida por las
partes contratantes en el acuerdo.®

La sola menclén en concreto del contrato de franquicia nos
sefiala la clara intenci6n del legislador de otorgar a los mismos,
por su propia naturaleza, ciertas facilidades gque no reconoce en
otros acuerdos, haciendo en su momento, mé&s atractivo para los
posibles franquiciantes la posibilidad de desarrollarse a través de
eata férmula.

En su articulo 38 nuevamente el Reglamento buscaba conciliar
disposiciones de la Ley con la pré&ctica:

"Para los efectos de lo preceptuado por la fraccién IV
del articulo 15 de la Ley, Gnicamente no procederi el
registro de un acuerdoe cuando el adquirente se obligue a
comprar insumos de un origen determinade por el
proveedor, durante la vigencia del acuerdo, existiendo
otras alternativas en el mercado nacional e
internacional.

No se considerar&n incluidos en lo dispuesto en el
p&rrafo anterior los acuerdos en los que:

I. Se proporcionen insumos a precios y esténdares de
calidad que sean competitivos con los disponibles en al
mercado;

II. El compromiso de compra de insumos represente un
ahorro de gastos financieros para el adguirente;

III. En el acuerdo exlstan derechos de marca y el
proveedor convenga con el adquirente el suministro de
determinados insumos, para el fin exclusivo de controlar
la calidad, tendiente a mantener el prestigio e imagen de
los objetos del contrato, y

IV. Exista riesgo comprobado para el proveedor, de gque en
caso de que el adquirente se abasteciera de insumos que
no provengan de dicha fuente, la informacién técnica del
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acuerdo pudiera ser difundida, de manera indirecta, a un
tercero."

En su faccién tercera encontrames una clara adecuacién al
problema que el articulo correspondiente de la Ley representaba
para las franquicias. Con este articulo ya resultaba valido el
incluir 1la obligacién de adquisicién de insumos por el
franquiclatario al franquiciante, con el fin de mantener 1los
est&ndares o niveles de calidad que dan uniformidad a 1la
franquicia.

En el articulo 40 del Reglamento y en relacién a las
limitantes de exportacién previstas en el articule 15, fraccién V
de la Ley se observaba lo siguiente:

"No se considerari que se prohibe o limita la exportacién
de manera contraria a los intereses del pais en los
términos de 1l1la fraccién V del articulo 15 de la Ley
cuando:

I. El1 proveedor tenga concedidas previamente licencias
exclusivas a favor de terceros en el territorio limitado;

1I. Se trate de acuerdos de franquicia, y

III. El territorio o mercados objeto de la restriccién
hayan sido definidos por el proveedor ccmo reservados
exclusivamente para sf mismo.¥

El legislador una vez m&s amplia o hace mas flexible 1la
disposicién para el caso de las franquicias y contratos similares,
facilitando la operacién y otorgamiento de estos contratos en
México, atendiendo a elementos de territorialidad que generalmente
se aplican en ios mismos.

En el articulo 41 del Reglamento, y en relacién a la
restriccién del uso de tecnologia complementaria establecis:

"Para los efectos de lo dispuesto en la fraccién VI del
articulo 15 de 1la Ley, s86lo se considerari como
prohibici6n al uso de tecnologlas complementarias:

I. La disposicién que restrinja al adquirente 1la
utilizacién de conocimientos de terceros, sean o no
objeto de derechos propiedad industrial, en la
fabricacién de productos que no son objeto del acuerdo
que se presenta para registro, y

II. Las disposiciones para que el adquiriente no fabrique
productos distintos a los considerados en el acuerdo."
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Claramente permite la limitacién con respecto a la tecnolegia
objeto del contrato de franquicia, y a mayor abundamiento en el
articulo 42 se decla:

"No se considerar&n incluidos en lo sefialado por 1la
fracciétn VI del articulo 15 de la Ley, los sigulentes
casos:

I. Cuando la introducciétn o el uso de la tecnologia
complementaria, perjudique el prestigio o la imagen de
una marca que sea propiedad del proveedor Yy esté
comprendida en el acuerdo, Yy

II. cuando 1a 1limitacién o prohibicién tenga como
finalidad evitar la propagaci6bn de informacién técnica
gque sea suministrada por el proveedor con carfcter
confidencial, y que pueda ager difundida de manera
indirecta a terceros cuando el adquirente contrate con
6stos otrae tecnologlas.”

Como comentamos en el andlisis a la Ley Y se corrigé en el
Reglamento, el franquiciante podia limitar e incluso prohibir el
uso de dichas tecnologias anta el riesgo de alterar los niveles de
calidad © uniformidad de los bienes o servicios a que refiera la
franguicia.

En el articule 45 y en relacién con imposicién de voldmenes de
produccién o praecios de venta o reventa, el Reglamento sefialaba los
sigulentes casos de excepcién: '

"No se considerar&n incluidos en el supuesto de la
fraccién IX del articulo 15 de la Ley los siquientes
casos:

I. Cuando 1la tecnologia suministrada se encuentre
protegida por un derecho de propiedad industrial o
intelectual, cuya vigencia no hubiese concluido a 1la
fecha de terminacién del acuerdo, y

II. Cuando exista una licencia exclusiva en favor del
adquirente, en el caso de volGmenes minimos de
produccién.”

En los casos en que el contrato de franquicia observara este
tipo de limitaciones seria m&s f&cil para el franquiciante el
control de la franguicia con respecto a uniformidad de precios y
oferta del producto o servicio en cuestién.

Con respecto a la 1limitacién de guardar en secreto 1la
informacién técnica recibida mis alls de la vigencia del contrato
correspondiente, el Reglamento ofrecia en su articulo 46 una serie
de excepciones:
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"No se considerars& que se estd en el supuesto previsto en
la fracecién XI del articulo 15 de la Ley, cuando:

I. La tecnologia suministrada esté protegida por un
derecho de propiedad industrial o intelectual, cuya
vigencia no hubiese concluido a 1la terminacitén del
acuerdo;

II. El adquirente se obliga a guardar confidencialidad
sobre conocimientos tecnolégicos que no se agrupan dentro
de las actividades que constituyen su objeto social;

III. E1 proveedor introduzca mejoras sustanciales en la
tecnologia licenciada que incrementen la produccién,
calidad y competitividad del adquirente, y éstas sean
introducidas al acuerdo principal mediante un convenio
modificatorio registrado ante la Secretaria. En este
caso la confidencialidad de las mejoras seri convenida
libremente por las partes, sin que ésta exceda de 10 afios
a partir de la fecha de celebracién del convenio
respectivo, y

IV. Se compruebe que existe riesgo de que se pierdan ante
terceros, por divulgacién, los elementos o conocimientos
técnicos incluides en una clausula de secrecia o
confidencialidad explicitamente definida por las partes
en el acuerdo."

Claramente el Reglamento hizo mucho m&s accesible para el
franquiclante y el franquiciatario la proteccién de la tecnologia
subministrada en el contrato y la posibilidad del desarrollo de la
misma sin poner en peligro la homogeneidad de sus elementos.

En el caso de la Gltima fraccién del articulo 15, es decir los
casos en que no Be registraria el acuerdo al no garantizar la
tecnologia el otorgante, el Reglamento en su articulo 49,
prudentemente s6lo daba dos casos de excepcién:

"No se considerar&n incluidos en el supuesto previsto en
la fraccién XIII del articulo 15, los acuerdos que:

I. Establezcan que el proveedor no se hard responsable
por reclamaciones o irregularidades imputables al
adguirente, por incumplimiento o desobediencia notoria a
las instrucciones técnicas del propio proveedor, y

II. Estén exentos de regallas o pagos de otra especie."
Como se observa, mds que casos de excepcién eran situaciones
gue admiten el desligamiento de responsabilidad por parte del

franquiciante pero por causas distintas a la garantia misma.
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En el articulo 51 del mismo reglamento se establecia con
respecto a la fraccién tercera del articulo 16 de la Ley, que no se
otorgaria el registro cuando la vigencia de la propledad industrial
objeto del contrate caducara antes gque este dltimo.

No obstante todo lo anterior, el Reglamento en su articulo 53
abrié una enorme posibilidad para aquellos contratos de franquicia
que tuvieran alguno de los elementos de negativa de registro:

“En los términos del articulo 17 de la Ley, la Secretaria
a través del Registro, determinara 1las situaciones
susceptibles de excepcién a los articulos 15 y 16 de la
propia Ley Y por tanto procederi a la inscripcifén de los
acuerdos respectivos, cuando se den las siguientes
condiciones:

I. Que el acuerdo no encuadre en ninguno de los otros
casos de excepcién ragulados por la Ley o el Reglawento;

II. Que la celebracién del acuerdo implique beneficios
al pais por el cumplimiento de cualquiera de 1los
siguientes puntos:

a) Generaciétn de empleos permanentes;

b) Mejoramiento de 1la calificacién técnica de 1los
recursos humanos;

c) Acceso a nuevos mercados en otros palses;

d) Fabricacién de nuevos productos en el territorio
nacional, especialmente si sustituyen importaciones;

e) Mejoramiento en la balanza da divisas;

£) Disminucién en los costos unitarics de produccién,
medidos en pesos constantes;

g) Desarrcllo de proveedores hacilonales;

h) Utilizacién de tecnologias que no contribuyan al
deterioro ecolégico, e

i) Iniciacién o profundizacién de las actividades de
investigacién y desarrollo tecnolégico en las unidades de
produccién o en centros de investigacién nacionales
vinculados a &stas, y

IXI. Que el adquirente declare ante la Secretaria, bajo
protesta de decir verdad, gque es su deseo celebrar el
acuerdo en los términos propuestos, que su celebraci6én
trae aparejado cualquiera de los beneficios a que se
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rafiere la fraccién anterior y que acreditara esto dltimo
en un plazo de 3 afios contado a partir de la fecha de
inscripeion del acuerdo en el Registro."”

Obviamente la gran mayorfa de las posibles franquicia podrian
refugiarse al amparo de algunc de los casos enumerados en el
articulo anterior, pero existian aln vacios al respecto de dichas
excenciones:

"La mayoria de los franquiciantes no deberadn encontrar
dificulad para satisfacer al menos alguna de estas
condiciones -(a), (b) Yy (g) deberin ser alcanzables por
muchos=- cualquiera de 1los cuales satisfacerd los
requerimientos para una excencién de todas las
prohibiciones restantes de la Ley.

Debe tomarse nota cuidadosamente de que la determinacién
de gue una condicién ha sido satisfecha es a discrecién
del Registre. El extremo al cual los franquiclantes
deben llegar para establecer una solicitud a excepciébn
basada en una condicién al presentar la solicitud inicial
de registro queda incierta...el nuevo Reglamento también
faculta al Registro a solicitar, durante el periodo de
tres afios, pruebas del franquiciante o franquiciatario
concernientes al progreso encaminado al cumplimiento de
las promesas hechas en la declaracién. La forma a ser
aplicada por el Registro para determinar cuando un
franquiciante ha cumplido 1la labor de mostrar
cumplimiento de una condicién permanece incierta."

Pese a la apertura del Reglamento para facilitar la operacién
de las franquicias en Mé&xico, se encontraban seis barreras gque se
mantenian aGn vigentes en la Ley:

1.- Acuerdos que utilicen personal permanente provisto o
nombrado por el franquiciante ser&n rechazados, (articulo 15,
seccién VIII).

2.- Prohibicién de ceder u otorgar gratuitamente la tecnologia
del franquiciatario al franquiciante durante 1la duraci6én del
contrato o a la terminacién de éste, (articulo 15, seccién II).

3.- Negativa de registro de contratos relativos a
transferencia de tecnologia que esté disponible en México,
(articulo 16, seccién I).

4.~ cCuando 1las regalifas © pagos que constituyen la
contraprestacién no guarde relacién con la tecnologia adquirida o
crea una carga excesiva en la economia de México, (articulo 16,
seccion II).
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5.~ Prohibicién de acuerdos que cbliguen‘al franquiciatario
por m&s de diez afios, (articule 16, seccién III).

6.~ Prohibicién de someter las disputas resultantes de los
contratos a cortes en el extranjero, (articulo 16, seccién IV).

Como s€ expuso en el primer punto de este capitulo, el 27 de
junio de 1991 se publicd la Ley de ‘Fomento y Proteccién de la
Propiedad Industrial, abrogando las disposiciones antes comentadas
en su articulo segundo transitorio. El caso del Reglamento de la
Ley de Invencionses y Marcas, conforme al articulo cuarto
transitorio de la nueva Ley, continuarf en vigor, en lo que se
oponga & 1la Ley; mientras no se expida el reglamento
corraspondienta.

La nueva lay encuentra su origen en el Programa Nacional en
Modernizacién Industrial y Comercio exterior y representa uno de
los varics instrumentos dirigidos a preparar la adherencia de
México al Tratado Norteamericano de Libre Comercio"

La nueva lay introduce importantes cambios entre los que
podemos contar la n&s amplia duracién de la proteccién de los
elementos de la propiedad industrial y la proteccién de sectores
anteriormente sin resguardo en nuestra legislacién (tales como los
productos farmacéuticos), de esta forma, procedemos a analizar los
canbios mis relevantes para el contrato de franqguicia dentro de la
nueva lay:

En su articule primero establece que dicha ley .es de orden
piblico y observancia general, la que hace invAlido cualquier pacto
en contrario a lo establecido en la misma.

El articulo segundo sefiala los objetivos de la Ley y que
conviene mencionar:

"Articulo 20. Esta ley tiene por objeto:

I. Establecer las bases para gque, en las actividades
industriales y comerciales del pals, tenga lugar un
sistema permanente de perfeccionamiento de sus procesos
y productos;

IX. Promover Y fomentar la actividad inventiva de
aplicacién industrial, las mejoras técnicas y la difusisn
de conocimientos tecnolégicos dentro de los sectores
productivos;

73



III. Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad
de los bienes y servicios en la industria y en el
comercio, conforme a los intereses de los consumidores;

IV. Favorecer 1la creatividad para el disefio y 1la
presentacién de productos nuevos y Gtlles;

V. Proteger la propiedad industrial mediante la
regulacién de patentes de invencidén; de registros de
modelos de utilidad, disefios industriales, marcas y
avisos comerciales; de nombres comerciales; de
denominaciones de origen y de secretos industriales, y

VI. Prevenir los actos que atenten contra la propiedad
industrial o que constituyan competencia desleal
relacionada con la misma y establecer las sanciones y
penas respecto de ellos.®

La clara intencién del legislador, enumerada en el articulo
anteriormente citado, y que tiende a un desarrollo y practica
industrial m&s sano y seguro, hace conforme a las disposiciones
sigulentes, m&s flexible y atractiva nuestra legislacién para
cualquier posible franquiciante.

- De las Invenciones, Modelos de Utilidad y Disefios
Industriales.

En los articulos noveno, décimo y onceavo establece las bases
generales con respecto a estos principios, derecho de explotacién
para la persona que realice la invencién (persona fisica o moral),
por 81 o por otros mediante su autorizacién otorgada conforme a la
Ley, dicho derecho se derivar& de la patente o del registro
dependiendo del caso.

- De las Invenciones.
El articulo 16 define lo que se entenderi por invencién:

"Articule 16.~ Se considera inven-cién toda creacién
humana que permita transformar la materia o la energia
que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por
el hombre, a través de la satisfaccién inmediata de una

necesidad concreta, quedan comprendidos entre las
invenciones 1los procesos o productos de aplicacién
industrial."®

Y a efecto de lo anterior el articulo 19 establece lo que no
se considerari invencién para la Ley:
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rArticulo 19.- No se considerarén invenciones para los
efectos de esta Ley:

I.- Los principlos teéricos o cientificos;

1I.- Los descubrimientos que consistan en dar a conocer
o ravelar algec gque ya existia en la naturaleza, adn
cuando anteriormente fuese desconocido para el hombre;

III.- Los esquemas, planes, reglas Yy métodos para
realizar actos mentales, juegos o negocios;
1V.- Los programas de computacién.

V.- Las formas de presentacién de informacidn;

VI.- Las creacliones estéticar y las obras artisticas o
literarias;

VII.- Los métodos de tratamiento quirtGrgico, terapedtico
o de diagnbstico aplicables al cuerpo humano y los
relatives a animales, y

VIII.- La yuxtaposicién de 1invenciones conocidas o
mezclas de productos conocidos, su variacién de forma, de
dimensiones o de materiales, salvo gue en realidad se
trate da su combinacién o fusién de tal manera que: no
puedan funcionar separadamente o gque las cualidades o
funciones caracteristicas de las mismas sean medificadas
para obtener un resultado industrial no obvio para un
técnico en la materia."

En su articulo 20, e introduciendo en nuestra leglslacién la
proteccién de productos antes sin amparo de la Ley, encontramos las
invenciones referentes a materia viva:

"articulo 20.- Las invenciones que se refieran a materia
viva, sin perjuicic de lo que se disponga en otros
ordenamientos legales, se regirén por lo siguienta:

I.- Serén patentables:
a) Las variedadea vegetales;

b) Las invenciones relaciocnadas con microorganismos, como
las que se realicen uséndolos, las que se apliquen a
ellos o las que resulten en los mismos. Quedan incluidos
en esta disposicién todos los tipos de microorganismos,
tales como las bacterias, hongos, las algas, los virus,
los microplasmas, los protozoarios Y, en general, las
células que no se reproduzcan sexualmente, Y
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©¢) Los procesos biotecnolégicos de obtencién de
farmoquimicos, mwedicamentos en general, bebidas y
alimentos para consumo animal humano, fertilizantes,
plaguicidas, herbicidas, fungicidas o productos con
actividad biolégica.

II.- No seran patentables:

a) Los procescs esencialmente biolégicos para 1la
obtencién o reproduccién de plantas, animales o sus
variedades, incluyendo los procesos genéticos o relativos
a material capaz de conducir su propia duplicacién, por
s8{ mismo o por cualquier otra manera indirecta, cuando
coneistan simplemente en seleccionar o aislar material
blolégico disponible y dejarlos que actde en condiciones
naturales;

b) Las especies vegetales y las espccies y razas
animales;

c) El material biolSgico tal como se encuentra en la
naturaleza;

4) El material gendtico, y

e) Las invenciones referentes a la materia viva que
compone el cuerpo humano,."

En su articuleo 23 la ley un plazo m&s amplio de proteccién a
la patente de la que contaba anteriormente, ahora la duracién es de
20 afios, improrrogables a partir de la presentaciédn de la solicitud
correspondiente y dando a los productos o procesos farmacéuticos la
posibilidad de ampliarlo tres afics m&s, si el titular concede
licencia para su explotacién a alguna persona moral con capital
mexicano mayoritario.

El articulo 25 establece lo que se entiende por utilizacién
del proceso patentado, como la fabricacién y distribucién o 1la
fabricacién y comercializacién del producto patentado, dichos
elementos si se cumplen, ya sea por el titular de la patente, en
aeste caso al franquiciante, o el autorizado, el franquiciatario,
siempre gque se realice en México.

- De los Modelos de Utilidad.

En su articulo 28 la Ley define lo que se entiende por modelo
de utilidad:

“Articulo 28.- Se consideran modelos de utilidad los .
objaetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como
resultado de una wmodificacién en su disposicién,
configuracidén, eastructura o forma, presenten una funcibn
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diferente respecto de las partes que lo Iintegran o
ventajas en cuanto a su utilidad.®

Al respecto de la duracién del registro de los modelos de
utilidad, el articulo 29 sefiala una vigencia de dilez afios
improrrogables, aplicéndose las mismas reglas generales de las
patentes.

- De los Disefios Industriales.
El articulo 32 nos dice que se entiende por disefio industrial:
"Articulo 32.- Los disefios industriales comprenden a:

1.~ Log dibujos industriales, que son toda combinacién de
figuras, lineas o colores que se incorporen a un producto
industrial con fines de ornamentacién y que le den un
aspacto peculiar y propio, y

II.- Los modelos industriales, constituldos por toda
forma tridimensional que sirva de tipo o patré6n para la
fabricacién de un producto industrial, que 1le d&
apariencia especial en cuanto no impligque efectos
técnicos.®

Con respecto a 1la vigencia del registro de los disefios
industriales, el articulo 36 de la Ley sefiala una duracién de
quince afios improrrogables contados a partir de la presentacién de
la solicitud correspondiente, aplicéndose igualmente las
disposiciones generalea sobre explotacién y derechos del titular
las referentes del capitulo de patentes.

En su articulo 59, la Ley sefiala las caracterigticas gque
contendrs el titulo de la patente y en el cual constarén:

"Articulo 59.- La Secretaria expedira un titulo para cada
patente como constancia y reconocimiento oficial al
titular. El tftulo comprender& un ejemplar de 1la
descripcibn, reivindicaciones y dibujos, si los hubiere,
y en el mismo se hara constar:

I.- Namero y clasificacitén de la patente;

II.- Nombra y domicilio de 1a persona o personas a
quienes se expide;

III.- Nombre del inventor o inventores;

iV.- TFechas de presentacitén de la solicitud y de
prioridad reconocida en su caso, y de expedicién;

V.- Denominacién de la invencién, y
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» VI.~ Su vigencia."

Dichos elementos resultan de importancia al momento de incluir
la patente en un contratoc de franquicia, ya que los élementos
permiten identificar la patente, titular o titulares, vigencia y
denominacién, para el correcto uso y delimitacién de obligaciones
derivadas de su uso.

- Licencias y Transmisién de Derechos.

La Ley, en sus articulos 62, 63 y 64 sefiala los principios
bS&sicos para la cesién de derechos de una patente o registro, que
conforme a estos articulos podrd hacerse en forma parcial o total
sin wé&s formalidad gue la de la legislacién comdn, debiéndose
inscribir en la Secrataria de Comercio y Fomento Industrial para
producir efectos en perjuicio de terceros.

El articulo 66 establece de nueva cuenta la prohibicién de
inscribir contratos en que la patente o ragistro hayan caducado o
la duracidén del primero excedas la vigencia del segundo.

En el articulo 67, establece por principio que, s=salvo
declaracién expresa en contrario, la concesién o 1licencia no se
har& en forma exclusiva al licenciatario.

También como principio, salvo eatipulacién en contrario, el
licenciatarie cuyo acuerds o contrato esté debidamente inscrito
ante la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial podrad ejercer
todas las acciones legales de proteccién derivadas del titulo
correspondiente come si fuera el propio titular, conforme a 1lo
dispuesto en el articulo 68 de la Ley, lo cual permite en su caso
al franquiciatario la més efectiva defensa de los derechos que el
franquiciante le confiere en el contrato, en caso de que no se le
prohiba expresamenta hacerlo asi.

En el articulo 69, la Ley establece que el uso de una patente
por el licenciatario se equipara a la explotacién que pudiere hacer
el titular de la misma, dando 1la integridad que requiere el
frangquiciatario de seguridad de que no obstante la inactividad del
titular para explotar la patente, mientras subsista o se continde
la explotacién por terceros debidamente autorizados, es decir que
el titular de una invensién no tendr& que realizar por si mismo la
explotacién de la misma, si hay un licenciatario explotando 1la
misma, sera como si el mismo la realizara.

- Secretos Industriales.

Este nuevo elemento mencionado por la Ley, queda definido en
el articulo 82"

78



TESIS MO DEBE
S:\S.\{lh DE LA BIBLIOTECA

#artfculo 82.- Se considera secreto industrial a toda
informacién de aplicacién industrial gque guarde una
perscna fisica o moral con carfcter confidencial, que le
signifique obtener o mantenar una ventaja competitiva o
econémica frente a terceros en la realizacién de
actividades econdmicas y respecto de la cual haya
adoptado los nmedios o sistemas suficlentes para preservar
su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.
La informacién de un secreto industrial necesariamente
debers estar referida a la naturalaza, caracteristicas o
finalidades de los productos; a los métodos o procesos de
preduccibén; o a los medica o formas de distribucién o
comercializacién de productos o prestacién de servicios.

No se considerar& secraeto industrial agquella informacién
que sea del dominio ptblico, la que resulte evidente para
un técnico en la materia, o la que deba ser divulgada por
disposicién 1legal o por orden 3judicial. No se
considerarf que entra al dominio ptblico o que es
divulgada por disposicién legal agquella informacién que
sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona
que la posea como secreto industrial, cuando 1la
proporcione para afecto de obtener licencias, permisos,
autorizacicnes, registros, o cualesquiera otros actos de
autoridad.”

En este nuevo apartado, resulta dtil al respecto de toda la
tecnologia y conocimientos técnicos que el franguiciante no podré&
proteger en ninguno de loas apartados o tipos restantes y que ahora
con esta nueva posibilidad de alguna forma permite limitar en
:i:r;:.a forma su esparcimiento o divulgacién en perjuicio del

ular.

Al respecto, en el articulo B3 de la Lay, acertadamente exige
que estos conocimientos esten almacenados en documentos, medios
electrénicos o magnéticos, discos &pticos, microfiimes, peliculas
u otros instrumentos aimilares.

En su articulo 84, 85 y 86, la Ley ofraece elementos nueves de
confidencialidad de dichos secretos industriales y que a
continuacién transcribo:

"aArticulo 84.- La persona que guarde un secreto
industrial podr& transmitirlo o autorizar su uso a un
tercero. El usuario autorizado tendr& la obligacién de
no divulgar el secreto industrial por ningGn medio.

En los convenios por los gque se transmitan conocimientos
técnicos, asistencia técnica, proviaién de ingenieria
b&sica o da datalle, se podrén establecer cliusulas de
confidencialidad para proteger los secretos industriales
que contemplen, las cuales deber&n precisar los aspectos
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que comprenden como confidenciales.

Articulo 85.- Toda aquella persona que, con motivo de su
trabajo, empleo, cargo, puesto, desempefic de su profesifn
o relacién de negocios, tenga acceso a un secreto
industrial del cual sBe le haya prevenido sobre su
confidencialidad, deber& abstenerse de revelarlo sin
causa justificada y sin consentimiento de la persona que
guarde dicho secreto, © de su usuario autorizado.

Articulo 86.- La persona fisica o moral que contrate a un
trabajador que esaté laborando o haya laborado © a un
profesionista, asesor o consultor que preste o haya
prastado sus servicios para otra persona, con el fin de
obtener secretos industriales de &sta, ser& responsable
del pago de dafios y perjuicios gue le ocasione a dicha
persona.

Tambié&n ser& responsabla del pago de dafios y perjuicios
la persona fisica o moral que por cualquier medio ilicito
obtenga informacidn que contemple un secreto industrial.”

Estos nuevos elementos dan de nueva cuenta mayor seguridad al
franquiciante y frangquiclatarios con raspecto a todos estos
secretos gue forman parte integral de cualquier negociacién, ya sea
de bienes o servicios, y que pueden estar en riesgo de divulgarse
ante el movimiento natural del personal, especialmente directivo,

que por su privilegiada posicién conoce dicha informacién y su
aplicacién y que de no mantenerse con cierto secreto perjudica el
negocio o franquicia correspondiente.

~ De las Marcas.

En su articulo 87, la Ley eatablece que el uso exclusivo de
una marca se obtiene mediante su registro en la Secretarfa de
comercilo y Fomento Industrial, definlendo la marca en el articulo
88 siguiente:

"Articulo 88.- Se entiende por marca a todo signo visible
que distinga productos o servicios de otros de su misma
especie o clase en el mercado,"

y dando un cat&logo de los signos que pueden constituir una marca
en el articulo 89:

“Articulo 89.- Pueden constituir una marca los siguientes
signos:

I.- Las denominaciones Y figuras visibles,
suficientemente distintivas, susceptibles de identificar
los productos o servicios a que se apliquen o traten de
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aplicarse, frente a los de su misma especle o clase;
II.~- Las formas tridimensionales;

III.~ Los nombres comerciales y denominaciones o razones
sociales, siempre que no queden comprendidos en el
articuloe siguiente, y

IV.~ El1 nombre propio de una persona fisica, siempre que
no exista un homénimo ya registrado como marca."

En el articulec 50, de un amplisimo catflogo de elementos que
no se registraran como marcas y que entre otros incluyen:

signos animados o cambiantes;
nombres técnicos o de uso comln;

formas tridimensionales que sean del dominio ptblico o
carezcan de la necesaria originalidad;

denominaciones descriptivas de los productos o servicios
que protejan;

letras, nGmeros o colores aislados;
palabras no registrables;

emblemas de entidades, organizacicnes, asf como sus
denominaciones verbales;

sellos oficiales, moneda o cualquier medio de pago
nacional o extranjero;

representaciones des condecoraciones o -premios de
cualquier clase;

denoninaciones geogr&ficas, mapas, gentilicios al indicar
procedencia que pueda inducir al error;

nombres, seudénimos, firmas y ratratos de personas sin la
autorizacién del interesado;

titulos de obras literarias de cualquier tipo y los
perscnajes, salvo con el consentimiento del autor;

denominacién tridimencionales gque puedan inducir al
engafio;

marcas y denominaciones simllares en grado de confusibn
o idénticas a otras previas ya registradas o notoriamente
conocidas en México.
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En su articulo 95, la Ley concede una vigencia al registro de
la marca de diez afios a partir de la fecha de presentacién de la
solicitud, renovable por periodos de la misma duracién.

~ De loa Avisos Comerciales.

El articulo 99 de la Ley indica que el derecho al uso
exclusivo de un aviso comercial se obtendrs mediante su registro
ante la Secretarla de Comercio y Fomento Industrial.

La definicién de aviso comercial la encontramos en el articulo
100:

"Artfculo 100.- Se considera aviso comercial a las frases
u oraciones que tengan por objeto anunciar al ptiblico
aestablecimientos ° negociaciones comerciales,
industriales o de servicios, productos o servicios, para
distinguirles f&cilmente de los de su especie.”

Este elemento forma claramente parte del contrato de
franquicia, siendo uno de 1los elementos que m&s claramente
distinguen una o varias negociaciones de otra u otras de la misma
clase © gue presten servicios o elaboren productos similares.

Los articulos 101 y 102 establecen que el aviso comercial
estard clasificado conforme a los productos o servicios que presten
o al establecimiento en si misno.

El articulo 103 de la Ley otorga a los avisos comerciales, o
m&s correctamente hablande, al registro correspondiente, una
vigencia de diez afios a partir de la fecha de presentacién de la
solicitud, pudiéndose renovar dicho registro indefinidamente por
periodos de la misma duracién.

Para su regulacién general el articulo 104 de la Ley sefiala
que se aplicar& a los avisos comerciales las disposiciones
correspondientes de la Ley para las marcas.

- De los Nombres Comerciales.

En su articulo 105 de la Ley nos dice que el nombre comercial
de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de
servicios y el derecho a su uso exclusivo se protegeran sin
necesidad de registro, abarcando inicamente la zona geogr&fica en
la que efectivamente la negociacién en cuestisn tenga una clientela
Yy un uso del nombre comercial, pudiendo llegar a abarcar toda la
Repdblica.

Al igual que en la legislacién anterior, neo obstante no
requerir registro, la Ley en su articulo 106 sefiala que quien use
un nombre comercial podrd solicitar a la Secretaria de Comercio y
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Fomento Industrial la publicacién del mismo en la Gaceta a efecto
de establecer la presuncién de la buena fe en la adopcién y uso del
nombre comercial.

En su artliculo 110, 1a Ley otorga un pericdo de vigencia de la
publicacién de diez afios, renovables por periocdos de la misma
duracién.

El nombre comercial estars ligado al gire de la negociacién
correspondiente, ya sean productos o serviciocs y aplic&ndose en
general las disposiciones correspondientes a marcas. El1 nombre
comercial es otro elemento importante del contrato de franguicia,
puasto que como se vis anteriormente el mismo distinque a la
franquicia frente a otras similares u otros negocios del mismo
ramo, la misma difusién del nombre comercial y su alcance al
padblico es uno de los elementos que la hacen m&s atractiva al
posible franquiciatario.

-Registro de Marcaa.

Acerca del registro de marcas la nueva Ley no modifica los
requerimientos y forma de solicitarlo o los datos que deben
proporcionarse, al raspecto su articulo 113 estableca:

YArticulo 113.- Para obtener el registro de una marca
deber§ presentarse solicitud por escrito ante 1la
Secretaria con los siguientes datos:

I.~ Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;

II.- El signo distintivo de la marca, mencionando si es
nominativo, innominado o mixto y, en su caso, s8i es
tridimensional;

IIXI.- La fecha de primer uso de la marca, la que no podrs
ser modificada ulteriormente, o la mencién de que no se
ha usado;

IV.- Los productbs o servicios a los que Ba aplicari la
marca, y

V.~ Los demds que prevengan el regiamento de esta Ley."

Como se observa en los requisitos antes mencionados se siguen

aexigiendo los mismos elementos de identificaciébn con respecto del

titular y sobre todo de la marca, elementos inseparables de la
misma y objeto del contrato de franquicia.

En su articulo 126 se establece que por cada marca se expedirs
un titulo y en el cual constarin los siguientes elementos:
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"Articulo 126.- La Secrataria expedira un titulo por cada

marca, como constancia da su registro. El Titulo
comprender& un ejemplar de la marca ¥y en el mismo se hari
constar:

I.~ NGmero de registro de la marca;

II.~- Signo distintivo de la marca, mencionando si es
nominativa, innominda o mixta y, en su caso, 8i es
tridimensional;

III.- Productos o servicios a que se aplicari la marca;
1IV.~ Nombre y domicilio del titular;
V.- Ubicacién del establecimiento, en su caso;

VI.- Fechas de presentacién de la solicitud; de prioridad
reconocida y de primer uso, en su caso; y de expedicién,
Y

VII.- Su vigencia."

Dichos elementos resultan de vital importancia al contrato de
franquicia, al identificar al titular de la marca gue deberi ser el
franquiciante © un franguiciatario autorizado para celebrar
contratos sucesivos, y los elementos cubiertos por la marca de
forma que no habr& duda sobre el alcance de la misma al utilizarla.

Por Gltimo en su articulo 130 la Ley establece la sancién por
falta de uso de la marca por mis de tres afios, en cuyo caso el
registro correspondiente caducaré.

- De las Licencias y Transmisién de Derechos.

Este capitulo VI de la Ley constituye la mé&dula del contrato
de frangquicia en lo que respecta a su ragulacién y operacién.

El articulo 16 empieza por sefialar la posibilidad de conceder
el uso de una marca:

“Articuleo 136.- El1l titular de una marca registrada podrd
conceder mediante convenio, licencia de uso a una o mis
personas, con relacién a todos © algunos de los productos
o servicios a los que se aplique dicha marca. La
licencia deberd ser inscrita en la Secretaria para que
pueda producir efectos en perjuicio de tercerocs.”

Un avance enorme de la Ley es el exigir dnicamente el registro
del contrato ante la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial
para hacerlo valer en perjuicio de terceros, la desaparicién del
Registro Nacional de Transferencia de Tecnologia y junto con el
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todos los requisitos y prohibiciones que tanto limitaban al
contrato de frangquicia y la abscluta nulidad del contarato sin su
inscripcién en dicho registro, es un paso enorme para facilitar la
operacién de las franguicias en nuestro pais.

En el articulo 139 de la Ley se hace obligacién expresa uno de
los elementos centrales del contrato de franquicia:

"Articulo 139.~ Los productos que se vendan o© 1los
servicios que se presten por el usuario deberén ser de la
misma calidad que los fabricados o prestados por el
titular de la marca. Adem&s, esos productos o el
establecimiento en donde se presten o contraten los
servicios, deberé&n indicar el nombre del usuario y demés
datos que prevenga el reglamento de esta Ley."

En el articulo 140, la Ley acertadamente otorga al
licenciatarie, usuario o franquiciatario, salvo estipulacién en
contrario y siempre que dicha liconcia o contrato esté debidamente
inscrito en la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, la
facultad de ejercer las acciones legales que corresponderian al
titular para impedir la falsificacién, imitacién y uso ilegal de la
marca.

En la practica se observa generalmente la obligacién por parte
del franquiciatario de informar de inmediato al franquiciante de
cualquiera de los casos antes mencionados y asistirlo de cualquier
forma que le sea posible para que &ste dltimo sea el que lleve a
cabo la defensa de los derechos correspondientes.

A su vez, y sigulendo el mismo orden de ideas el articulo 141
sefiala que el uso que haga el licenciatario o franquiciatario de la
marca, se considerar& como realizado por el titular de la misma,
por lo gque el franquiciante no tendré necesariamente que realizar
la explotacién de la marca por s{ mismo, siempre y cuando el o los
frangquiciatarios asf lo hagan, evitando la caducidad del registro
por falta de uso o explotacién de la misma.

En el articulo 142 de la Ley, y siguiendo la intencién del
legislador de incluir en nuastro derecho la figura del contratc de
franquicia en una forma expresa se define lo que se entiende por
franguicia:

"Articulo 142.- Existir& franguicia, cuando con 1la
licencia de uso de una marca se transmitan conocimientos
técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la
persona a quien se le concede pueda producir o vender
bilenes o prestar servicios de manera uniforme y con los
métodos operatives, comerciales y administrativos
establecidos por el titular de la marca, tendientes a
mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos
o servicios a los que ésta disingue.
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Quien conceda una franquicia deber& proporcionar a guien
se la pretende conceder, previamente a la celebracién del
convenio respectivo, la informacién relativa sobre el
estado gue guarda su empresa, en los términos gue
establezca el reglamento de esta Ley.

Para la inscripcién de la franquicia serén aplicables las
disposiciones de este capitulo.®

En el articulo 143, la Ley sefiala una nueva posibilidad que
antes no habla considerado, la tansmisién Qe derechos de 1la
solicitud de una marca, debiéndose inscribir dicha tansmisién, al
igual que cuando se trata de un registro, en la Secretaria de
Comercic y Fomento Industrial a efecto de tener validez en
perjulcio de terceros.

En relacién al supuesto antes citado, la Ley en su articulo
149 establece que no se inscribir§ 14® tansmisién de un registro de
marca que pueda considerarse nulo, tras el andlisis del expediente
respectivo, procediéndose de oficio a la declaracién de nulidad,
por lo que en el caso de 1la transmisién de derechos de una
solicitud de registro de marca, 8l el registro se declarara
improcedente o nulo el contrato correspondiente ya no surtira
efectos excepto que asi lo contemple el mismo contrato, y es

dificil hablar de una franquicia en gque las marcas estén en proceso
de registro.

En su artfculo 151, la Ley establece un catilogo de causales
de nulidad del registro de una marca, y que a su vez causaria la
anulacién del contrato o licencia principal en que se concediera su
uso, por la sola razén de gue no hay titular para llevar a cabo la
transmisisdn de derechos, las causales en resumen son:

a) Que el registro sa haya otorgado en -contravencién a lo
dispuesto en las fracciones I a XV del articulc 90;

b) Por la existencia comprobada de otra marca idéntica o
similar en grado de confusién a otra aplicada a los mismos o
similares productos o servicios, siempre que se haga valer el mejor
derecho o anterioridad de la otra marca;

c) Idéntico al caso anterior, pero que la marca anterior
estuviera registrada en el extranjero y en dicho pais se otorgue la
misma reciprocidad con México;

d) Falsedades en la solicitud correspondiente;
e) Se haya otorgado por error de apreciacién, o inadvertencia;

£) Que se haya obtenido el registro de una marca en el
extranjero sin la autorizacién del titular, en cuyo caso se
considerard obtenido de mala fe.
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Las acciones de nulidad derivadas de dicho articulo tienen un
plazo de cinco afios, a partir de la publicaci6n corrspondiente en
la Gaceta, con excepcién de los casos previstos en los pirrafos a
y £, que no tienen plazo y las del caso del parrafo c, gque se le
otorga plazo de un afio solamente.

En el titulo séptimo de la Ley, en su capitulo I, articulos
203 al 212 habla de las facultades de inspeccién de la Secretaria
de Comercio y Fomento Industrial, y que atafien a cualgquier
franquiciante y franquiciatarios, estableciendo obligaciones ante
requerimientos de informes y datos y visitas de inspeccién, y que
deben atenerse entre otras a las siguientes reglas:

- Proporcionar a 1la Secretaria de Comercio y Foﬁento
Industrial en un plazo de quince dias los informes y datos que se
le requieran por escrito.

- Las visitas podr&n ser a cualquier hora, dependiendo del
caso, pravio oficio de la autoridad.

- Los encargados del local correspondiente deber&n permitir el
acceso al personal debidamente comisionado a 1los locales o
almacenes donde se fabriquen, almacenen, vendan o se presten los
bienes o servicios correspondientes, con objeto de examinar los
productos, condiciones de prestacién de servicios y los documentos
relacionados con dicha actividad.

- Se levantar& acta circunstanciada de dichas visitas, en la
cual se har& constar 1os generales de la visita y las observaciones
al respecta, y las infracciones administrativas que se encontraren
en su caso conforme al artfculo 213 de la Ley:

"Articulo 213.- Son infracciones administrativas:

I.- Realizar actos contrarios a los buenos usos y
costumbres en la industria, comercio y servicios que
impliquen competencia desleal y que se relacionen con la
materia que esta Ley Regula,

II.~ Hacer aparecer como productos patentados aquéllos
que no lo estén. Si la patente ha caducade o fue
declarada nula, se incurriréd en la fraccidn después da un
afio de la facha de caducidad o, en su caso, de la fecha
en que haya gquedado firme la declaracién de nulidad;

III.- Poner a la venta o en circulacién productos u
ofrecer servicios, indicando que esté&n protegidos por
una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de
marca ha caducado © ha sido declarado nulo o cancelado,
se incurriré en infraccién después de un afio de la fecha
de caducidad o en su caso, de la fecha en gque haya
quedado firme la declaracién correspondiente;
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IV.- Usar una marca parecida en grado de confusién a otra
registrada, para amparar los mismos o similares productos
o servicios gque los protegidos por la registrada;

V.- Usar, sin consentimiento de su titular, una marca
reglstrada como elemento de un nombre comercial o de una
denominacién o razén social, o viceversa, siempre que
dichos nombres estén relacionados con establecimientos
que operen con los productos o servicios protegidos por
1a marca;

VI.- Usar, dentro de la zona geogr&fica de la clientela
afectiva o en cualquier parte de la Repfiblica, en el caso
previsto por el articulo 105 de esta Ley, un nombre
comercial idéntico o semejante en grado de confuasién, con
otro que ya esté siendo. usado por un tercero, para
amparar un establecimiento industrial, comercial o de
servicios del mismo o similar gire;

VII,- Usar como marcas las denominaciones, signos o
siglas a que sa refiere el articulo 4o. y las fracciones
VII, VIII, IX, XII, XIV y XV del articulo 30 de esta Ley;

VIII.- Usar una marca previamente registrada como
denominacién o razén social o como partes de estas, de
una persona moral cuya actividad sea la produccién,
importaciétn o comercializaci6n de bilenes o servicilos
iguales o similares a los que se aplica la marca
ragistrada, sin el consentimiento, manifestado por
escrito, del titular del registro de marca o de 1la
persona a guian &ste haya concedido licencia;

IX.- Efectuar, en el ejercicio de actividades
industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan
al ptblico a confusién, error o engafio, por hacer creer
o suponar infundadamente:

a) La existencia de una relaci6n o asociaciédn entre un
establecimiento y el de un tercero;

b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones,
licencias o autorizacién de un tercero;

c) Que se prestan servicios o se venden productos bajo
autorizacién, licencias o especificaciones de un tercero;

X. Intentar o lograr el propésito de desprestigiar los
productos, los servicios o el establecimiento de otro.
No estard comprendida en esta disposicién, la comparacién
de productos o servicios que ampare la marca con el
propésito de informar al pGblico, siempre que dicha
comparacién no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los



O en

términos de la Ley Federal de Proteccién al Consumidor,
Yy

XI. Las demads violaciones a las disposiciones de esta Ley .
que no constituyan delitos."

su caso los delitos del articulo 223"
"Articulo 223.- Son delitos:

I.~ Fabricar o elaborar productos amparados por una
patente de invencitn o por un registrc de modelo de
utilidad, sin consentimiento de su titular o sin 1la
licencia reapectiva;

II.- Ofrecer en venta o poner en circulacién productos
amparados por una patente de invencién o por un registro
de modelo de utilidad, a sabiendas de gque fueron
fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de
la patente o registro o sin la licencia respectiva;

IXX.- Utilizar procesos patentados, sin consentimiento
del titular de la patente o sin la licencia respectiva;

IV.- Ofrecer en venta o poner en circulaciédn productos
que Bean resultade de la utilizacién de procesos
patentados, a sabiendas que fueron utilizados sin el
consentimiento del titular de la patente o de quien
tuviera una licencia de explotacién; .

V.~ Reproducir disefica industriales protegidos por un
registro, sin consentimiento de su titular o sin 1la
licencia respectiva;

V1.~ Usar una marca registrada, sin el consentimiento de
su titular o sin la licencia respectiva, en productos o
servicios iguales o similares a los que la marca se
aplique;

VII.- Ofrecer en venta o poner en circulacién productos
iguales o similares a los que se aplica una marca
registrada, a sabiendas de que se usé &sta en los mismos
sin consentimiento de su titular.

VIII.- Ofrecer en venta o poner en circulacién productos
a los que se aplica una marca registrada gque hayan sido
alterados;

IX.- Ofrecer en venta o poner en circulacién productos a
los que se aplica una marca registrada, después de haber

zlterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente
sta;
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X.- Continuar usando una marca no registrada parecida en
grado de confusién a otra registrada, después de que la
sancién administrativa impuesta por esta razén haya
quedado firme;

XI.- Ofrecer en venta o poner en circulacién los
productos o prestar los servicios con las marcas a que se
refiere la fraccién anterior;

XII.- Usar sin autorizacién o licencia correspondiente
una denominacién de origen;

XIII.- Revelar a un tercero un secreto industrial, que se
conozca con motivo de su trabajo, puesto, cargo,
desempefio de su profesién, relacién de negocios o en
virtud del otorgamiento de una licencia para su uso, sin
consentimiento de la persona que guarde el eecreto
industrial, hablendo sido prevenido de Bu
confidencialidad, con el prop6sito de obtener un
beneficio econémico para si o para el tercero o con el
£in de causar un perjuicio a la persona gue guarde el
secreto;

XIV.- Apoderarse de un sacreto industrial ein derecho y
sin consentimiento de la persona que lo guarde o de su
usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un tercero,
con el prop6sito de obtener un beneficlo econfémico 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;

XV.- Usar 1la informacién contenida en un secreto
industrial, que conozca por virtud de su trabajo, cargo,
puesto, ejercicio da su profesién o relacién da negocios,
sin consentimiento de quien 1o guarde o de su usuario
autorizado, o que le haya sido revelado por un tercero,
a sabiendas que é&ste no contaba para ello con el
consentimiento de la persona que guarde el secreto
industrtial o su usuario autorizado, con el prop6sito de
obtener un beneficio econémico o con el fin da causar un
perjuicio a 1la persona que guarde el secreto industrial
o su usuario autorizado.™"

Las sanciones que impone la Ley en virtud de los delitos antes
mencionados quedan establecidos por el articulo 224 y gque van de
seis meses a seis afios de prisién y multa de cincuenta a diez mil
dias de salario mfinimo vigente en el Distrito Federal.

Podemos citar las palabras del Dr. Fernando S&nchez Ugarte, al
respecto de las principales ventajas que la nueva Ley ofrece:
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"1) Comienza el otorgamiento de patentes en &reas
tecnolégicas en las que esto todavia no ocurria en
México.

2) Se redefine la fecha desde la cual se mide la Vigencia
de las patentes y la duracién de é&stas, estableciéndose
una vigencia de 20 afios a partir de la solicitud.

3) Se introduce por vez primera en 1la Legislacién
Mexicana el modalo de utilidad, con caracteristicas
idéneas para incentivar las innovaciones sencillas.

4) Se protege la informacién técnica de naturaleza
confidencial en la que las empresas basan parte de sus
ventajas para sobresalir frente a sus competidores.

5) Se establece una vigencia de 10 aflos para 1los
registros marcarios, en vez de los cinco que estipulaba
la ley anterior. Se mantiene la posibilidad de
renovacién por periodos de la misma duracién.

6) Se mejora la proteccién en México de las marcas usadas
y registradas también en otros paises.

7) Se establecen reglas simples para la inscripcién de
acuerdos de franquicias, previéndose un procedimiento de
informaci6n necesaria al licenciatario.

8) Se liberaliza la contratacién privada de tecnologla y
el licenciamiento de derechos de propiedad industrial, al
abrogarse la ley de 1982 en materia de transferencia de
tecnologia, en uno de los articulos transitorios de 1a
Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial.

Resulta evidente el beneficio que los elementos antes citados
confieren al contrato de franquicia, haciendo esta opcién nés
atractiva y sequra tanto para los posibles franquiciantes como
franquiciatarios.

Con respecto a la creacién del Instituto Mexicano de 1la
Propiedad Industrial, actualmente est& en marcha, con asistencia
técnica de la Organizacién Mundial de 1la Propiedad Industrial
(OMPI) el proyecto de creacién del mismo.

En dicho proyecto se contempla, adem&s de los aspectos de
organizacién fundamentales, el mejoramiento de los métodos y
procedimientos de trabajo de la oficina mexicana de patentes y
marcas.

El Ejecutivo Federal expedir8 el decreto de creacién del
referido Instituto, si bien es cierto que apoyari a las tareas de
la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, particularmente de
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la Direccién de Desarrollo Tacnolégico, no goza de autononia plena,
ni mucho menos substituye las funciones de la Direccién General de
l;es:rrgllo Tacnelégico, por lo que su vialidad y eficiencia son
nciertas. -

A la conclusitn del presante trabajo no habia sido expedido el
reglamento de dicho Instituto.
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CARITULQ TERCERQ
EL REGIMEN LEGAL DE LA FRANQUICIA EN OTROS PAISES

Capitulo 3.- An&lisis Comparativo de la Franquiéia en otros
Palges.

Para esta parte del estudio se escogieron cinco sistemas
legales distintos: Australia, Canad&, Corea del Sur, Holanda y
Medio Oriente, las razones de dichas selecciones fueron, primero
que nada el escoger cinco sistemas en Areas geogrificas totalmente
distintas, fuera de América Latina y que contaran cada uno con
distintos factores respecto a su regulaclén con respecto a las
frangquicias.

En este orden de ideas encontramos a Australia con un sistema
firme y maduro en su regulacién y en un &rea relativamente aislada,
a Canad&, con un tratado de libre comercio con los Estados Unidos
de Norteamérica gque lo colocan en una posiciédn muy similar a la de
México, no obstante contar con sus propias caracteristicas gue lo
diferencian, Corea del Sur, en un momento de apertura econémica
total que lo ha colocado como un pais propicio para el desarrollo
de las franquicias, Medio Oriente con una situacién politica tan
comprometida que afecta fuertemente 1la practica del sistema de
franquicias, y por dltino Holanda, pais europeo parte de un blogue
econémico muy importante y wvictima de un sistema legal confuso y
poco apropiado para el desarrollo de las franquicias,

En mi opinién estos cinco sistemas dan un excelente panorama
de la situacién general en el extranjero de las franguicias y
distintos problemas que surgen en cada lugar. La razén de no
incluir a los Estados Unidos de Norteamérica en esta parte es
porgque dicho sistema est& mucho més adelantado en ese pais que en

cualquier otro, y su an8lisis en concreto seria de poca utilidad en
comparacién con el nuestro.

Australia.3? (Todos los datos sobre esta parte del estudio
estén tomados de la obra "Propiedad Intelectual y Franquicias en
Australia" (Intellectual property and franchising in Australia) de
Andros Chrysiliocu, y estan referidos a diciembre de 1989).

La propiedad intelectual, centro del contrato de franquicia,
se encuentra protegida en Australia tanto por Ley como por el
dereche com@n, muchos de los cuales encuentran su origen de las

32 Intellectual property and franchising in Australia, The

Journal of International Franchising & Distribution Law, December
1989.
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disposiciones del Reino Unido. No obstante lo anterior, el sistema
australiano ha desarrollado sus propias particularidades que lo
distinguen de los demis.

Los distintos tipos de propiedad intelectual protegidos por la
Ley en Australia Son:

Marcas

Derechos de Autor
Disefios registrados
Patentes

Variledades Vegetales y;
Disefios de Circuitos

En el derecho comn se puede proteger bajo acclones civiles
los derechos industriales y la informacién confidencial puede
protegerse mediante una accién por dafios causados por
incumplimiento de confidencialidad.

A nivel astatal hay medios adicionales para proteger la
propiedad intelectual, conforme a las acciones de la Ley Federal de
pré&cticas de Comercio ("Federal Trade Practices Act") y de las
Layes de Comercio Equitativo ("Fair trading Acts).

Dentro del marco legal antes geflalado menclonaremos los
aspectos mds relevantes para el contrato de franquicia.

Como se desprende de su propia naturaleza, el elemento més
importante del contrato de franguicia es el que comprende las
marcas. La franquicia puede tomar varias formas, incluyendo:

I.- Un sistema distintivo comercial.

II.- Un proceso particular de manufactura o un producto
provisto o licenciade por el franquiciante.

III.- Acuerdo de cooperacién formado para beneficiarse de las
compras al mayoreo Y publicidad.

Las marcas son un ingrediente esencial de tcdas las relaciones
antericres y el valor del registro de la marca se aprecia en que aes
el finico monopolio verdadero en Australia. Sujeto a renovacién, un
registro puede durar indefinidamente y concede al titular 1la
exclusividad de uso de dicha marca y a prevenir cualquier violacién
de 1la misma. Otras formas de registro de propiedad intelectual son
de duracién limitada y no son elementos tan vicerales del contrato
de franquicia como las marxcas.

Registro de Marcas.
El regilstro de marcas se divide en cuatro partes:
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1) Marcas que son distintivas al momento de somater 1la
solﬁcitud de reglstro.

2) Marcas que, ‘si no son distintivas al momento de la
solicitud, pueden serlo posteriormente.

3) Marcas de asociaciones certificando que los bienes o
servicios son de un cierto nivel.

4) Marcaas "defensivas", las cuales el solicitante no pretende
usar perc se relacionan con marcas dal primer grupe del solicitante
y protege bienes o servicios similaras.

Titularidad.

Los franguiciantes est&n expuestos a la pirateria dadc que sus
siatemas esté&n usualmente establecidos en el extranjero antes de
antrar a Auastralia. Por lo tanto resulta importante entender el
manejo que se hace en Australia del concepto de titularidad.

En el caso de una marca no utilizada, 1a titularidad se
encuentra en el combinado de ser el autor de 1la marca, la
intencién de usarla en o en conexitén con los bienes o servicios y
la solicitud de registro conforme a la Ley de Marcas (TradeMarks
Act). Dado el supuesto de una marca no usada, uno puede elegir una
marca afin si sabe que est& en uso o registrada aen un pais
extranjero y comin&ndolo con la intencién de usarla, presentar una
solicitud conforme a la Ley de Marcas para su registro. Suponiendo
que el registro se efectda, la titularidad de 1la marca se habra
astablecido.

No obstante lo anterior, las siguientes posibilidades de
oposicién estsn disponibles para anular la solicitud de propiedad
o registro de una marca:

A) Uso pravio. No tiene que ser un uso de tal magnitud que
implique una fama o reputacién local y las cortes han considerado
un uso muy pequefio de una marca extranjera en Australia para
sostener qua se ha identificado y que distingue los bienes de un
comerciante extranjero en Australia.

B) Falta de buena fe en la intencién de usar la marca. E1
ragistrador de la marca no cuestionars normalmente la intenci6n del
solicitante para usar una marca y depende de un opositor probar la
ausencia de buena fa en la misma.

C) Reputacidn previa existente. No establece un derecho

previo de titularidad pero podr& ser suficiente para anular 1la
solicitud.
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D) Violacién de un derecho de autor. Cuando la marca incluya
un logotipo u otro tipo de representacién artistica, la solicitud
que no incluya la autorizacién del autor o titular de los derechos
de autor correspondientes, podr& incurrir en violacién de derechos
de autor.

E) Violacién de relacién confidencial o fraude.

Marcas Registrables.

La Ley de Marcas eatipula que s8lo ciertos tipos de marcas son
registrables en la seccién 1, antes menclonada del Registro y son
a saber:

1.~ Nombre de una persona representada en una forma especial
o particular.

Para calificar para registro en este apartado el nombre debera
ser el nombre completo y propioc de una verdadera persona © empresa.
Esta es una provisién bastante restrictiva, la cual la coloca como
una categoria poco Gtil.

2.- La firma del solicitante para registro o de algn
- predecesor en su negocio.

Para calificar para registro en esta categorila, la firma tiene
que ser del solicitante o de un propietario anterior del negocio.
El Registrador normalmente solicita, al igual que en el caso
anterior, una renuncia del nombre que se ocupa en la firma.

3.- Palabras Inventadas.

La Suprema Corte de Australia reconoce el hecho de gque no es
suficiente establecer la novedad de la palabra para demostrar gque
no se incluye en el diccionario o que ha sido recientemente
construida. La Corte estableci6 que si la marca se compone de
elementos de los cuales la fuente es manifiesta y el significado
transparente, es entonces problema de si no es s6lo un colorido
intento de reproducir una expresién comtGn. Errores de ortografia,
equivalentes fonéticos, variaciones, inversiones y distorsiones de
palabras comunes no calificarin como invensiones. Al mismo tiempo,
una nueva palabra no necesita caracer de significado y no importa
que sus derivaciones puedan contener una sugestién del caricter o
calidad de los bienes o servicios que protege.

4.~ Palabras que no tienen referencia directa con el caricter
o cualidades de los bienes o servicios.

La razén para introducir la palabra "directo" en la Ley de
Marcas fue para controlar la tendencia en ciertas decisiones de
encontrar suficiente referencia al caricter o calidad de los bienes

96



en marcas de las cuales se desprendia de su redaccién. En otras
palabras, la introduccion de la palabra "directo" contemplo el
registro de marcas gue tenian una referencia indirecta o sugestiva
a los blenes o servicios.

Como 1la Corte declarb, la prueba debe recaer en 1la
probabilidad de que personas ordinarias entendiendo las palabras en
su aplicacién a los bienes, llamando su atencién ya sea a su
naturaleza o a algln atributo que posea.

5.~ Palabras con respecto a su significado ordinario, nombre
geogréfico o sobrenombre.

Los m&s comunes sobrenombres y nombres geogr&ficos no
califican para registro bajo este apartado, normalmente es
necesario demostrar que la marca no es utilizada por tercerocs y que
ha adquirido distintividad al través de su uso extensivo.

Distintividad.
Hay dos categorias de distintividad:

a) inherente, la cual b&sicamente dependas de sl cualguier otro
comerciante en buena fe desea usar la marca en la descripeién
normal de sus bienes o servicios; y

b) de hecho, la cual es en efacto, la distintividad adquirida.

Una marca distintiva califica para registro en la seccifn 1
del Registro y una marca no distintiva podr& ser registrada en la
seccién 2 del Registro si puede llegar a ser distintiva.

El Registro en cualquiera de los dos casos confiere el deracho
al uso exclusivo de la marca Y a eljercer las acciones conducentes
en caso de violacién.

otros factores referentes al registro.

La seccién 33 de la Ley de Marcas de Australia establece la
negativa de registro a una marca que sea substancialmente idéntica
o engafiosamente similar a una marca ya registrada u objeto de una
solicitud de registro anterior para bienes o servicios del mismo
ramo, siempre y cuando dichos bienes y servicios resulta
relevante con respecto a sus aplicaciones, vias de comercializacién
o actividad.

En los casos en que los bienes o servicios no son del mismo
ramo, el registro podr& aln negarse sl aparece que la marca en su
uso causaria engafio o confusidtn, o ser contraria a la Ley, incluir
o representar material eacandaloso o que de otra forma no estuviera
protegido judicialmente. Ademés de lo anteriormente sefialado, hay
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varias marcas especificas que se seflalan de tiempo en tiempo come
marcas prohibidas.

Utilidad del registro de marcas.

El registro de marcas en Australia opera en un sistema
nacional, el registro en la seccién 1 del Registro otorgari, en la
mayoria de los casos, el derecho del titular al uso exclusivo de la
marca en toda Australia. El titule del propletario es el
certificado de registro y todo 1o que el titular necesita probar en
una accién judicial es que la otra parte estd usando una marca que
sea substancialmente idéntica o engafiosamente similar a la marca
rigistradu con respecto a los bienes o servicios comprendidos en la
misma.

Esto resulta sumamente valioso en el marco geogr&fico
protegido, puesto que protege al franquiciante a expandirse a
cualgquier otra &rea de Australia sin peligro de encontrarse con el
uso violatorio de 1la misma.

Las 4reas protegidas por una marca por registro en el campo de
las franguicias incluye ambos 1los bienes y los servicios
correspondientes. La Ley de Marcas de Australia se enmendd en 1978
para permitir el registro de la marca en relacién con serviclos.

Reglstro de usuarioa.

No obstante que los franquiciantes conceden a los
franquiciatarios el derecho al uso de marcas registradas, no
registran a menudo el contrato correspondiente. Esto es a menudo
debido al hecho de que el nimero de franguiciatarios es muy elevado
y el franguiciante hace la decisién de que el costo del registro no
se justifica.

Esto puede resultar contraproducente porque en varios casos la
corte ha considerado que una marca cae en el dominio de un "grupo*
como total sin titularidad para alguna parte del mismo.

La presencia del registro' de un usuario o franquiciante
resulta critico para el caso en que se solicita la prescripci6n de
una marca por falta de uso, en tales circunstancias la dnica
defensa relevante en contra de dicha solicitud es la existencia de
un usuario registrado. De lo anterior se aprecia claramente la
necesidad y valor del registro de usuarios, pese a la problematica
del registro mismo.

Proteccidén de marcas y practicas comerciales.

La ley de Prédcticas Comerciales de 1974, prohibe 1la
representacién o prictica engafiosa o falsa, un comerciante podr&
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ejercer dicha accién para evitar gque otro comerciante se dedique o
explote el mismo negocio o actividad, en el entandido de que dicha
actividad ataque o perjudique derechos previos del comerciante.

Las disposiciones de la lLey de Précticas Comerciales se
aplican normalmente s&lo a empresas, pero en algunas circunstancias
se pueden realizar procedimientos en contra de particulares.

Uno de los elementos de tener el registro de la marca es que
al ejercer la accién por uso indebido, el demandante necesita
establecer una reputacidn distintiva, de forma que deber& presentar
todas las pruebas posibles, incluyendo la relacién detallada de la
actividad relativa, promocién y reputacién. El determinar si goza
o no de suficiente reputacién es una cuestiétn de hecho a
determinarse por la Corte a la luz de las pruebas Y la naturaleza
de la marca, asi como dal giro comercial.

Conforme al criterio de la Corte Federal de Australia es
posible ejercer 1la accién de uso indebido con respecto a una
imagen, incluyendo un nombre, sin conexién con ningtn negocio,
conforme a este criterio el creador de un personaje, imagen o
distintivo que haya alcanzado cierta notoriedad, puede evitar la
comercializacién del mismo o su uso para estos fines no obstante el
titular jamis lo haya utilizado con dichos fines.

La Ley de Practicas Comerciales de Australia permite al
franquiciante y al franquiciatario amplias oportunidades para
proteger su negociacién, tanto imagen como nombres comerciales.

Nombres comerciales.

Para los nombres comerciales, la regla general en Australia es
que aquel gue conduzca un negocio con un nombre distinto al nombre
de dicha persona, deber& registrarlo como nombre comercial. Bl
dnico beneficio que se obtiene de dicho registro es el de pravenir
dicho registro por un tercero.

A los franquiciatarios se les permitir&, previa autorizacién
del franquiciante, registrar el nombre comercial como propio, lo
cual resulta préctico mientras la relacién entre las partes resulta
cordial, pero por seguridad se acostumbra acordar que la
terminacién del contrato implicard la suspensién del uso de dicho
nombre comercial, ademds de hacer notoria al pGblico la relacién de
franquicia existente.

Informacién confidencial.

La obligacién de confidencialidad puede resultar del
clausulado mismo del contrato o estar implficita en el mismo.o por
la naturaleza de la relacién entre las partes o las circunstancias
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en las que dicha informacién se entregé al franquiciatario. La
accibn por violacién de confidencialidad pretende que la parte que
ha entregado 1la informaclén confidencial a otro, obtenga una
compensacién si &ste Gltimo la utiliza sin permisc para sus
propios propbaitos o la transmite a un tercero.

Se consideran 3 elementos para establecer la confidencialidad
de la informacién:

1) La informacién debe ser de naturaleza confidencial, ai es
de conocimiento conmtn, no obstante acuerdo de confidencialidad, no
se considerari de naturaleza confidencial.

2) La informaci6én debers haber sido comunicada de forma que
impligue la obligacitn de mantenerla confidencial, si se comunica
o transmite de forma pdblica o qua no implique la obligaclén, no
existird responsabilidad al transmitirla.

3) Deberi haber un uso o transmisién de la informacién, no
autorizada, y que haya implicado un perjuicio o dafioc transmisor
original o franquiciante.

Los tipos de informacién que puede protegerse bajo el rubro de
informacién confidencial incluye material de naturaleza técnica o
comercial, conocidos como secretos comercliales. De esta forma el
franquiciante puede proteger técnicas de manufactura, procesos,
procedimientos de comercializacién y sistemas operacionales.

Dicho material puede estar protegido por la Ley de Patentes o
Derechos de Autor de Australia, pero sin las limitaciones que 1la
misma establece, es posible proteger bajo el rubro de informacién
confidencial una variedad mucho mas amplia de informacién técnica
y comercial, siendo protegibles incluso, informaciones o datos gue
atn no se han materializado.

La practica general en los contratos de franguicia en
Australia es establecer una cléusula imponiendo una obligacitén de
confidencialidad con todo el material contenido en la franquicia o
limitando la confidencialidad a cliertos elementos preestablecidos.

Derechos de autor y disefios reglstrados.

- Trabajo artistico.- Bajo la Ley Australiana, esto puede
incluir dibujos, bosquejos, plancs, ilustraciones, esculturas y
simjilares, los cuales deberan ser originales, sin importar el
mérito artistico.

- Derechos de autor.- Una vez gue un trabajo artistico se
publica, y si hay reciprocidad en el pais de origen, el derecho de
autor se extiende a Australia, no obstante no haya un registro en
el pais de origen. No hay previsiones sobre registro de derechos
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de autor en Australia, ni hay requisitos comc el de incluir un
aviso de derechos de autor existentes en el material publicado.

= Titularidad del derecho de autor.- Normalmente el autor es
el titular, sin embargo si produjo el trabajo como parte de su
trabajo, el patrén es el titular. En caso de que se haya
contratado a alguien para realizar el trabajo para el
comisionante, el titular serd el que realizé el trabajo, salvo
acuerdo en contrario.

- Pérdida de derechos de autor.- Baje la Ley Australiana, el
derecho de autor de un trabajo artistico aplicado a un articulo en
particular, y que sea registrable como disefio, se pierde
irrevocablemente cuando hay una aplicacién industrial y al menos
dos articulos hun side vendides, alquilados u ofrecidos por el
titular o con su consentimiento.

- Violacién a los derechos de autor.=- La evidencia debe ser
clara de gue ha habido pirateria o copia del disefio u obra en
cuestién, pudiendo ser si 1la reproduccién se hizo en Australia,
venderla en Australia o importando reproducciones con conocimiento
de la infraccién.

Comparacién entre derachos de autor y disefios reglistrados en
Australia.

A) Pruebas.- El titular de un disefio registrado sflo requiere
el certificado del ragistro para comprobarlo, mientras que el
titular de un derecho de autor deber& establecer gue el derecho
existe, que est& en vigor en Australia y que es el titular de dicho
derecho.

B) Piraterfa.- En los derechos de autor, debe probarse que ha
habido coplas no autorizadas y que estas sean précticamente
idénticas, por lo que los disefios reglstrados tienen una proteccién
més amplia. :

€) Vigencia.- El derecho de autor subsiaste 25 afios después del
fallecimiento del autor o de la publicacién si el titular es una
persona moral, el disefic puede durar un Maximo de 16 afios desde la
solicitud de registro.

Patentes.

Cuando la franquicia inlcuya un tipo de proceso que constituya
una invensién, se podré& tener la exclusiva de dicho procedimiento
por via de patente. El uso anterior del procedimiento fuera de
Australia no afecta 1la novedad del mismo, si es qgue no se ha
divulgado en Australia el mismo. La duracién de patente es de 16
afios, e implica el derecho exclusivo a explotarla por si o por
terceros mediante licencias, que podr& registrar a efecto de
proteger su derecho y el del licenciatario.

101



2. canadd.3? (los datos mencionados en &sta parte del estudio
est&n tomados de la obra "Franquicias en Canadd: Alberta y Quebec®
(Franchising in Canada: Alberta and Quabec) de Markus Cohen y esté&n
referidos a abril de 1990.

El interés en Canadid como mercado ha crecido recientemente,
principalmente por el tratado de Libre Comercio entre Canadd y los
Estados Unidos.

Legislacidn.

De las diez provincias canadienses, sélo Alberta ha promulgado
leyes regulando los contratos de frangquicia, dicha Ley es aplicada
por la Conisitn de Garantias da Alberta y las solicitudes de
reglstro son supervisadas por el Jefe o el Jefe Suplente de
Administracién de Garantias.

Hay ciertas libertades en dicha Ley permitiendo la regulacién
directa del aspecto subjativo de la franguicia, no obstante la Ley
efactivamente faculta al Jefe de la oficina antes mencionada a
negar el registro si, en su opinién, el registre y el derecho que
éate implica para el franquiciante al celebrar franquicias sea
contrario al interés piblico.

La Ley prohibe celebrar franquicias en Alberta hasta que haya
sido sometida ante el Jefe de 1a oficina tanto la solicitud de
registro en el formato establecido y un proyecte conteniendo la
totalidad, simple y veridica, de los materiales y elementos
raeferidos a la franguicia ofrecida y hasta que se ha entregado el
recibe del proyecto por parte del Registroc o se ha exhimido de
dicha obligacién por precepto de la misma Ley.

La excepcién de la Ley estad disponible por derecho, pero sélo
cuando el franquiciante presente ciertas caracteristicas
financieras y estructurales. Otra excepcién resulta a discrecitn
del Jefe de la oficina, si considera que al hacer dicha excepcién
no resulta en dafio o perjuicio del interés piblico.

Registro.

La Ley prohibe la comercializacién de una franguicia an
Alberta a menos gque se encuentre eh uno de los casos de excepcidn
© haya presentado, conforme se dijo anteriormente, la solicitud con
el proyectc y demdés documentos ante el Jefe de la oficina y el
recibo del proyectoc se haya obtenido del Registro.

33 Franchising in Canada: Alberta and Quebec, Franchise Legal
Digest, May/June 1930. from pags. 27 to 36,
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La solicitud requlere revelar la informacién correspondiente
bajo treinta y dos encabezados distintos. Al proporcionar dicha
informacién, en forma clara, completa y sencilla, tanto 1a
golicitud como el proyecto deber&n estar certificados por dos
directivos y dos funcionarios mayores del franguiciante para ese
efecto. Conforme a la Ley en Alberta, consideran el término
"materiales" todos aguellos elementos que afectan
significativamente o podria considerarse que puedan tener un efacto
significativo en el valor de mercade o precio de la franguicia.

Siendo que la cantidad de informacién que se reguiere hajo la
Ley va més allf de los esténdares generalmente solicitados, resulta
problemitico en la practica adaptar los formatos a la informacién
requerida, deficiencia gue produce atrasos en el regilstro.

El proyecto debe a su vez incluir balances auditados por los
dos dltimos ejercicios fiscales completos del franquiciante, junto
con declaraciones también auditadas de los ingresos y gastos, con
la fuente de dichos ingresos y la aplicacién que se hizo de fondos
para cada uno de los tres afios fiscales precedentes. Ademss de lo
anterior, si en la fecha en gues se solicita el registro de 1a
franquicia lleva m&s de 120 dias, sin auditarse, con toda 1la
informacién antes sefialada.

Todos los documentos anexcs a la solicitud para registro
deber&n ser finales, definitives y firmados como originales cuando
se presenten ante la Agencia. E1l Jefe de la oficina deberad emitir
resolucidn negando el registro, o emitir dentro de los treinta dias
siquientes a su presentacién, el recibo del proyecto. No obstante
lo anterior, en la prdctica en Canad& se observa que dentro de
dicho perfodo se emite una carta de deficiencia, sobre la cual se
da al solicitante un periodo de sesenta dias para responderla o
corregir los defactos de la solicitud, dicho periodo sblo se da a
peticién del interesado, en caso contrario el expediente
correspondiente se sella como "improcedente" y gueda cerrado.

Una vez que el franquicliante ha satisfecho los requerimientos
de la carta de deficiencia, la Agencia requiere que se presente de
nuavo el proyecto, actualizado y con toda la informacidén que se
mencioné anteriormente y el recibo correspondiente serd emitido
dentro de los siate dias siguientes.

Como se indicé anteriormente, la Ley Canadiense no regula
expresamente el aspecto sustantivo del contrato de franquicia,
- pero el Jefe de la oficina no ha dudado, en ejercicio de sus
facultades discrecionales otorgadas por la misma Ley, el requerir
la inclusién de términos razonables, renovacién y derechos de
transferencia dentro del contrato, como objeto del interés pfiblico.

Igualmente el Jefe de la oficina require que el contrato de
franquicia y cualguier contrato secundario o subsecuente al mismo
se sometan a la Ley de Alberta, obligéndolos a su vez a que
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cualquier juicio o procedimiento relativo se llevard a cabo ante
las cortes de Alberta.

El franquiciante debe a su vez registrar a todos sus agentes
conforme a la Ley, identific&ndolos en el proyecto correspondiente.
Deber&n presentarse formatos espacificos para este efacto junto con
la solicitud correspondiente. El proceso de autorizacién de dichos
agentes toma varias semanas y mientras dicha autorizacién se
encuentre pendiente el Registro no emitird& el recibo
correspondiente por la solicitud principal.

Una vez que se cbtlene el recibo del proyecto por parte del
Registro, este expira en un afio a partir de su fecha de emisién.

El registro podré renovarse por periodos de un afio, sometiendo
la solicitud de renovacién correspondiente. En la prdctica resulta
que en dicha solicitud tiene que presentarse la misma informacién
que en la solicitud original y puede tomar tanto tiempo como el
otorgamiento del recibo dal proyecto original.

Garantias.

si el franquiciante tiene pocos o ningGn activo en Alberta, el
Jefe de la oficina requeriri el otorgamiento de una fianza ante la
Agencia. El monto de la misma variard conforme al franquiclante y
podri fluctuar entre diez mil y ciento cincuenta mil délaras
canadienses dependiendo de las circunstancias, admitiéndose incluso
la negociacién del monto con la Agencia.

Normalmente el Jefe de la oficina requerirad fianza por tres
veces el monto de la tarifa inicial de la franquicia.

£l Jefe de la oficina eat4& facultado también para solicitar el
dep6aito de las primeras cuotas de la franquicia u otros fondos
pagados por el o 1los franquiciatarios, si considera que el
franquiciante no estd4 capacitade para responder por sus
obligaciones dentro de la franquicia, como seria proveer de mejoras
equipo, inventarios, entrenamiento u otros elementos incluidos en
el contrato. La Ley sin embargo concede al franquiciante la opcién
de otorgar una fianza en lugar del depGeito antes sefialado, pero la
Agencia ha solictado ocasionalmente tanto el dep6sito como la
fianza, lo cual resulta en mis altos costos para el franquiciante.

Otro problema con respecto a esta fianza resulta por dos
razones: primerc gue la fianza tiene que ser de una institucién
afianzadora autorizada en Alberta, y que la mayoria de estas
rehisan a otorgarlas con la forma oficial que debe tener la fianza
conforme a la Ley. El resultado de lo anterior ha sido que al
emitir la fianza la institucién exige un depé6sito colateral en
garantia gue hace la fianza muy honerosa para el frangquiciante.
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Esta practica administrativa ha resultado en un freno para la
entrada de franquicias en Alberta con la correspondiente pérdida de
nagocios para dicha localidad.

No obstante la molestia y gasto que implica 1la fianza de
garantia antes mencionada, la mayor precocupacisn actualmente
resulta con la aparente intencién por parte de la autoridad de
emitir una "Ley de Relaciones en Franguicia" la cual vendria a
regular el aspecto contractual de la franquicia, resultando sin
lugar a dudas en un blogueo a la entrada de nuevas franguicias y ha
causado hasta la fecha gran descontento y desconfianza entre los
actuales franquiciantes.

En conclusién, el registro de franquicias bajo la Ley de
Alberta es costoso y tardado, y a menos que uno esté estrachamente
familiarizado con la Ley, reglamentos, politicas de la Agencia y
tenga contacto con los analistas de la misma encontrar& que dicho
registro en Ablerta es un procedimiento confuso y frustante.

Aparte del caso de la legislacién en Alberta, econtramos otra
interesante situacién en Quebec, donda la Ley establece que el
francés serf el lenguaje preponderante en el comerclo, el trabajo,
la educacién, comunicaciones y negocios en general.

Dicha legislacisén establece provisiones sobre nombres
comerciales, promociones comerciales, etiquetas, catflogos Yy
folletos.

Los nombres comerciales en Quebec deben ser en francés, y en
ningtn caso podrSn incluir elementos escritos en otro idioma talas
como nombres de personas o lugares o términos extranjeros. Ninguna
compafila podrs constituirse, registrarse o franquiciarse en Quebac
sin adoptar primero un nombre francés.

§6lo el nombre francés de la firma podr& ser utilizado en
Quebec a menos que la empresa comercialice sus productos tanto en
Quebec como afuera, en cuyc caso se permite utilizar la traduccién
del mismo.

A efecto de mantener el signo distintivo de Quebec, 1las
siguientes sefialaciones y avisos comerciales deben estar sélo en
francés:

. En centros comerciales, excepto dentro de 1las tiendas
localizadas dentro de dichos centros;

II. En todos los medios de transporte ptablico;

III. En todos 1los negociocs gque empleen cincuenta o més
personas; Y

IV. Dentro de todas las instalaciones de todas las empresas
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que empleen menos de cincuenta pero m&s de cinco personas, cuando
dichas empresas compartan con al menos dos otras compafilas el uso
de una marca, nombre comercial o denominacién. Esta disposici6n se
aplica especificamente a cadenas comerciales y franquicias.

Existen excepciones a las reglas anteriores en la Ley. Dichas
disposiciones no se aplican a anuncios en periédicos o revistas
publicadas en otros lenguajes distintes al francés, ni en
literatura religiosa, politica, ideolégica o humanitaria.

Sefiales y avisos bilingues también se permiten fuera de
establecimientos gque se especializen en la venta de productos
tipicos o de origen extranjero. A su vez los avisos pdblicos y
anuncios comerciales podréan ser bilingues para productos culturales
o educacionales, tales como libros, discos, casetes, filmes, etc.
Las empresas en el negocie de transportacién interprovincial o
internacional podr& desplegar anuncios en otros idiomas junto con
el francés en sus vehiculos.

La Ley en Quebec contiene sus propias provisiones relativas al
etigquetado y que son m&s estrictas gque las de la Ley Federal de
Empaques y Etiquetas. Consecuentemente 1la introduccién de
cualquier producto en el mercado de Quebec debe cumplir
conmpletamente con la Ley Federal antes citada y con la legislacién
de Quebec. Bajo esta Gltima, cualguier inscripcidn en un producto,
su contenedor, su empaque o cualquier documento que acompafie al
producto deberd estar redactado en francés, una traduccién se
permite siempre y cuando el francés predomine,

Esta regla no se aplica a productos manufacturados
exclusivamente para exportacién. En adici6n, ciertos productos
importados no estin sujetos en los siguientes casos:

a) No son comercializados en Quebec y estén simplemente en
exhibicién en una conferencia o exposicién comaercial;

b) Serén incorporados a otro producto y no seran ofrecidos en
particular al mercado directo;

c) Las inscripciones estin grabadas, ribetead o incrustadas
en el producto;

d) Son productos vendidos en masa para ser reemplazados para
revanta; y

e) Sean vendidos en cantidades limitadas o el cumplimiento con
la Ley resultara en la imposibilidad de comercializar el producto.

Todos los catdlogos y folletos deben estar radactados en
francés; una versién en otro idioma puede ser distribuida si la
versiétn en francés estd disponible.
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Por 0ltimo, los contratos deber&n ser redactades en francés,
pero se permita que las partes acuerden gqgue dichos contratos se
redacten a su vez en otros idiomas mientras subsista una versién en
francés y que en caso de existir controversia entre las distintas
vaersiones, la francesa o en idioma francés ser& la que prevaleceré
por encima de las otras versiones.

3. gg:g_;__dg]._sux.“ {los datos mencilonados en esta parte del
estudio fueron tomados de la obra "Franquicias en Corea del Sur
(Franchising in south Korea) de Philip F. Zeidman y Andrew P.
Loewinger y estdn referidos a septiembre de 1989).

como resultado de la celebracién de los juegqgos olimpicos de
1986 en Sedl se observs un aumento en al flujo de las franquicias
en dicho pais. No obstante la franquicia no existe como tal en
Corea del Sur, es en el &mbito operativo posible el encontrar
instrumentos similares. cComo un pais en vias de desarrollo y una
industria creciente con una clase media cada vez m&s fuerte
econdmicamente hablando, resulta que el mercado coreanc es
atractivo para los posibles franguiciantes. Sin embargo, y como es
comin en la gran mayoria de los palses en vias de desarrollo, el
gobierno ejercita un estricto control sobre la tecnologia
importada, inversién extranjera y repatriacién de capitales.

Formas de hacer negocios en Corea bajo la Ley de Induccién de
Capital Extranjero (Foreign Capital Inducement Law).

Cualquier contrato que introduzca un sistema de franquicia en
Corea se considera un "Acuerdo de induccién de tecnologia"
(“technology inducement agreement!) y est& por lo tanto sujeto a la
Ley de Induccidn de Capital Extranjero. Un acuerdo de induccién de
tecnologia es por definicién un contrato en el cual un nacional de
la Repdblica de Corea o una persona moral de la Reptiblica de Corea
adquiere derechos de propiedad industrial o cualquier otra forma de
tecnologia de un extranjero, o induce el uso correspondiente. La
Ley reguiere la aprobacién gubarnamental para todos los acuerdos
antariores por medio de la Oficina de Comercio Justo de la Comisién
de Planeaci6én Econémica.

Un sistema de franquicias puede establecerse en Corea a través
de una de tres formas de contratos:

1) Por el licenciamiento de tecnologia a través de un acuerdo
de induccisén de tecnologia;

2) El establecimiento de una empresa coreana con inversién
extranjera, la cual opera el franquiciante por sf o con una entidad

34 wrranchising in South Korea", Franchise Legal Digest,
septiembre/octubre 1989, pfgs. 27 a 36.
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coreana, .0 que dicha nueva empresa celebre un acuerdo de induccién
de tecnologia con el frangquiciante; y

3) Un acuerdo de licenciamiento de uso de marcas requiriendo
al pago de regalias y celebrado en la forma de un acuerdo de
induccién de tecnologia.

La forma més utilizada suele ser la primera, preparando dicho
acuerdo, el cual de las tras alternativas es la m&s similar a un
contrato de franquicia., Esta forma parece la mis deseable, puesto
gque la formacién de una empresa coreana oparada por el
franquiciante rqueriria del franguiciante el hacer inversiones e
involucrarse cercanamente con la operacién de franquicias en el
extranjero. Ademés, el acuerdo de licenciamiento de marcas por si
solo puede no proveer al franquiciante con el suficiente control
para la operacien de una franquicia.

Para las licencias otorgando un acuerdo de induccién de
tecnologia, la Ley de Induccién de cCapital Extranjero impone un
ragquisito de reporte y aceptaciéon en varias instancias. Previo a
la entrega de cualquier cantidad al 1licenciante por el
licenciatario, debe existir aprobacitén gubernamental previa por
parte de al menos uno de los ministros del gobierno coreano. Bajo
la Ley, cada uno de dichos acuerdos estf sujeto al requisito de
reporte y aceptacién y el término del contrato es de un afic o m&s
eiincluya la introduccién de tacnologia a Corea por regalias, como
sigue:

1) si la regalia fija anual excede de cien mil délares
americanos;

2) 81 1la cuota inicial excede de cincuenta mil délares
americanos o las regalias exceden del dos porciento de las ventas
netas; o

3) 8i hay otro mé&todo de pago.

Conforme a los requisitos actuales, el licenciatario coreano
debe reportar el acuerdo al ministro correspondiente antes de gue
pueda hacer cualesquiera pagos al licenciante. El ministro deber&
responder sobre dicho acuerdo dentro de los veinte dias siguientes
a su presentacién, en caso contrario se considerard que est&
autorizado dicho acuerdo sin modificacién alguna. El1 ministro
revisard el acuerdo y podr& imponer diferentes términos en ciertas
estipulaciones del mismo, como podria ser la duracién del mismo, el
monto de las regalias o cualquier compensacifén. Generalmente, el
acuerdo ser& primero enviado a la Oficina de Comercio Justo de la

' Comisién de Planeacién Econémica para revisién y comentariocs, asi
como para andlisis de las provisiones que puedan violar la Ley de
Comercio Justo.
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Los elementos que soh revisados m&s estrictamente por el
gobierno coreano son los sigulentes:

1) Cuotas de la franquicia.

Estas pueden ser pagadas, ya sea en un s86lo page o como
ragalia continua, o ambos. El gobierno puede poner limites en las
cuotas de regalias. Actualmente se utilizan los siguientes
criterios: una regalia de hasta diez porciento de las ventas netas
es admisible si dicha regalia es el Udnico pago (sin cuctas
iniciales o colaterales); una regalia en el rango del uno al tres
porciento de 1las ventas netas es admisible para negocios
caracterizados por el gobierno coreano como de baja prioridad para
estimular su desarrollo econémico (tal como restaurantes y comida
répida).

2) Duraci6n del acuerdo.

El gobierno coreano se muastra renuente a aprobar acuerdos de
induccién de tecnologfa por un término de mé&s de cinco afios, no
obstante se ha llegado a conceder términos de diez afios en algunos
casgsos.

3) Propiedad de la informaci6n y tecnologia.

El gobilerno coreano considera la tecnolegia y los
conocimientos transmitidos (con excepcidén de las patentes)
transferidos bajo un acuerdo de induccifn de tecnologia como
propledad del licenciatario, a menos que la terminacién sea debida
al incumplimiento del licenciatario.

4) Terminacién y cancelacién.

Ninguna ley en Corea regula especificamente estos casos en los
contratos de franquicia, la Ley de Comarcio Justo requiere gue un
acuerdo no imponga una condielén "no rasonable" para otros
contratos. Parece ser que estos términos se deciden en cada caso,
bajo el C6digo de Comercio Coreano, los acuerdos de distribucién
con un término indefinido requieren un minimo de sesenta dias de
anticipacién para dar al aviso correspondiente de terminacién.

5) Programas de desarrollo.

Un acuerdo obligando al franquiciatario a adherirse a un
programa de desarrollo, que de no cumpmlir constituiria una causa
de terminacién del contrato, ha sido repetidamente objetada por la
oficina de Comercio Justo.

6) Publicidad.

Puede considerarse practica desleal el especificar por
adelantado el nivel de gastos a ser aplicados para promocién de
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ventas, tal y como es publicidad, y el colocar al licenciatario
bajo la obligacién de gastar a dicho nivel.

Laeyes contra précticas monopélicas.

La Ley de Comercio Justo detalla las actividades consideradas
anticompetitivas en Corea del Sur., La Asamblea Nacional enmendé
eata Ley en 1987.

Ciertas actividades, por ejemplo el de tratos exclusivos y
ventas cerradas, est&n reguladas por dichas disposicicnes, ambos
arreglos est&n considerados como prdcticas desleales de comercio,
y como regla general, estdn prohibidas en Corea del Sur. En
adicioén, las restricciones prohibiendo a un franquiciatario de
comerciar con bienes otros gque aquellos especificados por el
franquiciante violan la Ley de Comercio Justo como una restriccién
indebida a las actividades comerciales del Franquiciatario. Y por
iltimo, el control de precios de reventa est& también generalmente
prohibido en Corea del Sur, no obstante se permite en ciartos
casos. El ministro de la Comisi6n de Planeacidn Econémica tiene el
poder y la responsabjlidad de aplicar la Ley de Comercio Justo en
Corea, sin embargo, en ciertos casos se admite las acciones
ejercidas por particulares directamente.

Cl&usulas de no-competicién se consideran permisibles durante
el término del contrato, previsto que se concedan al
franquiciatarioc derechos de exclusividad. Las cl8usulas de no-
competicién que van mis allid del términc del contrato deben ser
razonables. Qué tan razonables son se determina por el término del
convenio, limitaciones geogr&ficas del mismo y las limitantes del
tipo de negocio. No cobstante hay pocos precedentes en este caso,
parece ser que se considera que un plazo de tres a cinco afios
después de la terminacién del contrato es un término razonable de
no-competicién.

Marcas.

Bajo la Ley de Marcas tanto las marcas da productos como las
de servicios son registrables, no habiendo ya distincién alguna.
No se requiere el uso previo para someter la solicitud de registro,
y toma normalmente un afic da la solicitud al registro definitivo de
la marca en Corea. El registro original y las renovaciones se
conceden por periodos de diez afos.

Los licenclatarios deben estar registrados como usuarios
autorizados registrando el convenio correspondiente.
incumplimiento de este requisito expone al titular de la marca a
que un tercero interesado solicite la cancelacién del registro. E1
registro de una marca estd sujeto a cancelacién a través de una
accién ejercida por un tercero si el propietario de la marca o su
licenciatario registrado no han usado la marca por cualquier
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perfodo de un afic desde su registro. Las promociones se consideran
como un usc v&lido para evitar que la marca caiga en desuso. La
sublicenciacién de marcas no est& permitida en Corea del Sur, como
resultado, cualquier frandquicia que incluya el sublicenciamiento de
marcas no es permisible como tal. Sin embargo, si una franguicia
concreta contemplare la posibilidad de subfrangquiciar, podria ser
posible para el franquiciante el 1licenciar el usc de la marca
directamente al subfranguiciatario.

En conclusién, no obstante se requieren varias autorizaciones
gubernamentales para franquiciar en Corea del Sur, dichas
autorizaciones no censtituyen un obst&culo insuperable. Asl como
las franquicias internacionales van en aumento y la demanda interna
de Corea continga lavant&ndoss junto con el nivel de vida, parece
probable que mds y m&s franquiciantes buscar&n entrar al mercado
coreano. De la misma forma al aumentar el nimero de franquicias y
resulte m&s comGn en Corea el control de las leyes se relaje con el
tienmpo.

.35  (Los datos tomados de esta parte del estudio

4.
estén basados en la obra "Franquicias en Helanda y Europa 1992"
(Franchicing in the Netherlands and Europe 1992) de Kees J. Van
Ophem y Peter J. Tucci y esatén referidos a octubre de 1989).

No obstante las franguicias en Holanda no han alcanzado el
nivel de otros paises del primer mundo, es una préctica en
crecimiento. Actualmente existen 380 cadenas de  franquicias
operandoc en Holanda con aproximadamente 20,000 franguiciatarios y
un volGmen total de operacién de 15,000,000,000. de dblares
americanos.

Pese a lo anterior las franquicias en Holanda no cuentan con
un cuerpe aespecifico de disposiciones que ragule los contratos de
franquicia. En su lugar, y como resultado de la naturaleza hibrida
del contrato de frangquicla, estf regulado por varias leyes y
disposiciones, todas referidas a ciertos aspectos del contrato y
con muchos puntos ein regular. En este caos de regularizacién y
vacio del derecho se tiene que recurrir para su correcta formacidn
a las leyes contractuales, laborales, arrendanmiento, propiedad
intelectual, competencia, insumos y medicinas, seguros, impuestos,
importacién y exportacién, control de cambios, fomento a 1la
inversién, controversias, jurisdiccién, corporativo y a las leyes
de la Comunidad Econémica Europea. cCual de las leyes se aplica y
con qué alcance dependerd en el caso concreto de productos y
servicios prestados al franquiciatario.

35 wFranchising in the Netherlands and Europe 1992" Franchise
Legal Digest, marzo/abril 1989.
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Legislacién contractual.

La legislacién contractual holandesa, comprendida en el cuarto
libro de su C6digo Ccivil (Burgerlijk Wetboek), como antes se
menciont no regula especificamente el contrato de franguicia, como
resultade de lo anterior se aplican las disposiciones generales
para todos los contratos, por ejemplo las disposiciones relativas
sobre interpretacién y validez de los contratos.

Otra consecuencia de la aplicabilidad de estas disposiciones
generales es la libertad de las partes para escoger cualquier forma
y contenido para su conatrato de franguicia. La fGnica restriccién
es que dichos contratos deben celebrarse dea buena fe, en el
entendido de que las partes deben abstenerse de comportamiento o
posiciones irrazonables con respecto al contrato. Esta libertad
permite al franquiciante escoger cualquier forma de arregle, como
inversi6n extranjera con un franquiciatario matriz, y poner en las
cliusulas del contrato restriccicnes en competencia, obligaciones,
mantenimiento de registros, control de calidad y derechos de
terminacién.

La ley de arrendamiento de locales comerciales.

Al igual que en otros paises de la Comunidad Econémica
Europea, Holanda tiene disposiciones relativas al arrendamiento de
locales comerciales dirigidas a proteger al 1licenciatario,
incluyendo en éste caso al franquiciatario arrendando 1locales
comerciales de su franquiciante, para evitar que pierda su
inversién a través de la terminacién del arrendamiento pox parte
del licenciante o franguiciante. cCuando, por ejemplo, el contrato
estipula una duracién de cinco aflos, en la legislacién holandesa,
el arrendatario tiene la opcién a extender el arrendamiento por
otros cinco afios.

La solucién usual al problema de diferencias en la duracién de
la franquicia y la duraciédn del arrendamiento es solicitar que una
Corte Holandesa decida por adelantado que la ley de arrendamiento
de locales comerciales no se aplica en el caso particular del
contrato de franquicia. Esta dacisién previa tendrf el efecto de
limitar la duracién mixima del arrendamiento a la del contrato de
franquicia.

Desde una decisiétn de la Corte de Amsterdam en enero 22 de
1987, dicha declaracién previa debe ser m&s f&cil e incluso
innecesaria de obtener. En dicho caso, en el lugar donde el local
comercial fus arrendado al franquiciatario, la corte decidis que el
arrendamiento del local al franquiciatario estaba tan compenetrado
con los otros derechos Yy obligaciones de las partes que no tiene
sentido el aislar la ocupacién del local comercial del acuerdo de
franquicia. Por lo tanto, se decidi$ que la Ley a aplicarse en el
arrendamiento de locales comerciales no se aplicaba en este caso,
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Yy dque el franquiciatario tenia que desocupar 1los locales
Bimult&neamente qgue con la terminacisn del contrato de franguicia.

Disposiciones laborales y de sucursales.

Las leyes del trabajo y de sucursales de Holanda tiene normas
protectoras en la compensacién y terminacién de empleos y contratos
de Bsucursales. Para eavitar estas reglas restrictivas, el
franquiciante debe asegurarse de gue sus franquiclatarios no son
subordinados. En otras palabras, al franquiciante debe establecer
que sus franquiciatarios manejan sus negocios a su propio riesgo.
Est4 independencia del franquiciante también significa que debe ser
el Ginico responsable en su franquicia de contratar y despedir a su
propic personal. si el franguiciatarioc es una empresa, estos
problemas derivados de estas disposiciones no existen.

Propiedad intelectual.

La proteccién de marcas est4& garantizada en Holanda por la Ley
Uniforme de Marcas de Benelux de 1971 (Benelux Uniform Law on
Trademarks}. El registro de la marca es una condicién tanto para
su adquisicién como para su proteccisn. El licenciamiento de una
marca debe hacerse por escrito y con el fin de surtir efectos en
contra de terceros, la licencia debe estar inscrita en la Oficina
de Marcas que tiene sus oficinas en la Haya, Bruselas y Luxemburgo.

En el caso de que un franquiciatario sea licenciado para usar
ciertos tipos de decorados © eguipos que sean especialmente
disefiados por el franquiciante para usarlos en la franguicia la Ley
de Marcas en lo que respacta a Dibujos y Modelos puede dar al
franquiciante proteccién en contra de terceros gue copien dichos
articulos en forma ilegal. Para proteccitn de mGsica o palabras,
el franquicilante debe apoyarse en la Ley da Derechos de Autor de
1912. El franquiciante puede desear igualmente el acogerse a la
proteccién de la Ley de Patentes de 1910, por ejemplo, cuando el
franquiciante permite a sus franguiciatarios preparar o elaborar
clertos productos por medio de un procedimiento patentado por el
franquiciante o cuando sus franguiciatarios son autorizados a
utilizar aparatos o sistemas patentados praviamente por el
franquiciante.

Ley de competencia.
Esta parte en Holanda est& regulada por las reglas de la
comunidad Econémica Europea y por la lLey Holandesa de Competicisn

Econémica (Wet Economische Mededinging) mientras é&sta Gltima no se
oponga a las dispesiciones de la primera.
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La Ley de Competicién Econfémica ests& basada, contrariamente a
1las reglas de la Comunidad Econémica, est& basada en un sistema de
"Abuso", m&s que en un sistema de prohibicién; en otras palabras no
restringe la competicién en general, s6lo prohibe el abuso en su
préctica. Se entiende por abuso cualquier restricciétn en 1la
competencia inconsistente con la politica econémica nacional.

cualquier acuerdo o grupo de decisiones que regulen 1la
competencia deben ser reportades al Ministerio de Asuntos
Econémicos dentro del mes siguiente a la aplicacién del mismo. No
obstante algunos acuerdos esti&n exentos, la mayoria de los
contratos de franquicia estan obligados a hacer esta notificacién.
En general las lLeyes holandesas son mucho mis liberales que las
reglas de la Comunidad Europea, sin embargo el goblerno ha
ejercitado en rara ocasién los poderes que la Ley le concede, por
lo que su aplicabilidad no implica un elemento de cuidado para los
posibles franquiciantes.

La Ley General de Dafics y Responsabilidad, también es
aplicable a conceptos como préctica desleal, limitaciones, engafics,
corte de precios, etc, Adem&s hay una gran cantidad de
antecedentes, especialmente en el campo de imitacién de productos,
propaganda engafiosa y aprovechamiento de informacién confidencial
lagalmente obtenida. AGn en el caso de que el franquiciante y el
franquiciatario no estén protegidos por derachos de propiedad
intelectual, los antecedentes en estas freas puede proveer de un
escudo legal en contra de précticas de comercio desleal.

Conflicto de Leyes.

Las convenciones de 1la Comunidad EconSmica regulan el
conflicto de leyes en el caso de contratos, y al respecto desde
1980 se considera que l1la ley aplicable a las obligaciones
contractuales, es aquella que razonablemente se haya seleccionado
en el contrato correspondiente.

Se considera una seleccién razonable cuando la Ley sefialada
tiene alguna conexién con el contrato, por ejemplo la Ley del pais
de origen del franquiciante. Esta libertad de aleccién no puede de
cualquier forma evitar la aplicacién de disposiciones obligaciones,
tales como disposiciones laborales, si resultan aplicables. Si no
se selecciona Ley alguna, la del principal asiento de los negocios
del franquiciante es la que generalmente se aplica.

Las cortes holandesas también consideran las clausulas de
arbitraje como vdlidas. La selecciébn del tribunal que conocer& del
asunto es vAlida también, si no hay tal seleccién las cortes se
adjudican la jurisdiceién si el defensor tiene su 1lugar de
residencia en Holanda o si el contrato ha sido o ser4 ejecutado en
Holanda. Si el defensor no es un residente de la Comunidad se
considerarin competentes si el demandante es residente de Holanda.
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Asoclaciones.

El C6digo civil Holandés regula una entidad 1legal
tradicionalmente utilizada en arreglos relacionados a franquicias,
ésta es la sociedad cooperativa, cuyo propbésito es satisfacer
necesidades materiales de sus miembros entrandc en acuerdos con
ellos para conducir negocios que la cooperativa opera por parte de
sus miembros. Al utilizarse para franquicias, los franquiciatarios
serén los miembros de @&sta cooperativa. Una ventaja de esta
estructura es que el arreglo esti perfectamente organizado por los
estatutos, sin enmbargo é&sta forma resulta ser menos flexible que
los acuerdos de franquicia ordinarios. Otra desventaja es que los
miembros de 1la perativa son como accionistas de la misma,
controlando la empresa y limitando la actuacién del franquiciante
a la de un administrador, haciendo poco atractiva esta opcién para
el inicio de las franquicias.

Efectos de 1os‘ acuardos a tomarse en 1992 por 1la Comunidad
Econémica Europea con respecto a las franquicias en Holanda.

Actualmente los doce miembros de la Comunidad Econémica
Eurcpea tienen doce regulaciones distintas relativas a las
franquicias. La situacién no cambiars con los acuerdos propuastos
para diciembre 31 de 1992. No obstante la anterior si se observa
el reconocimiento reciproco de las disposiciones de cada miembro,
1o cual, en principio, que el cumplimiento con el marco regulatoric
de cualquiera de 1los miembros debe otorgar acceso al franquiciante
a todo el mercado de la Comunidad Econémica Europea sin
autorizaciones adicionales. Bajo este criterio de reconocimiento
reciproco, se espera que los franquiciantes y franquiciatarios
escogerdn la legislacién més atractiva.

Otras de las proposiciones gque afectarén directamente las
frangquicias en la comunidad Econfémica Europea es el proyecto de
exencién a las franquicias de las reglas de la Comunidad Europea en
contra de monopolios, adem&s de la posibilidad de establecer un
s86lo reglstro de marcas en Europa, lo cual afactaria directamente
la operacién de franguicias.

Mientras que las franquicias en Holanda estaran claramente
afectadas por las nuevas disposiciones que a futuro deben
aplicarse, actualmente los franquiciantes est&n atn obligados a
manejar la enorme variedad de disposiciones que actualmente requlan
la franguicia en este pais.
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5, .36 (Los datos citados en esta parte del
estudio fueron citados de la obra "El Boicot Arabe - Franquicias en
@l Medio Oriente™ (The Arab Boycott - Franchising in the Middle
East) de Michael Auner).

El desarrollo de las franquicias internacionales ha llevado a
los posibles franquiciantes a estudiar la posibilidad de expandir
dicho sistema en Medio Oriente, pero ademds de los problemas
tipicos que los franquiciantes pueden encontrar al desarrollar su
sjistema internacionalmente, el Medio Oriente tiene un grave
problema adicional y dnico con respecto al resto del mundo: el
boicot &rabe a Israel. Dicho boicot implica tanto el querer
realizar negocios tanto con les drabes como con los israelies, como
el comercilalizar productos que contengan elementos de Israel.

El primer problema para el franquiclante a este respecto debe
ser el cumplimiento con la legislacidn corraspondiente que prohiba
la participacién o cooparacisn con dicho boicot. Dentro de los
limites de dicha legislacién, el franquiciante debe buscar la forma
el establecer franquiciae en el Medio Oriente en forma que no se le
apliquen las disposiciones del boicot, de forma gue pueda operar
tanto en los palses &rabes como en Israel, si asi lo desea.

Desgraciadamente no hay un camino claro para lograr este
objetivo, el boicot srabe se aplica en forma irregular e informal,
& través de una variedad de procedimientos gque varian, dependiendo
del estado &rabe en cuestién. cCada estado ha adoptado sus proplas
g.{es Y politicas con respacto a la aplicacién y ejecucidn del

oicot.

Niveles del boicot.

El Boicot Arabe se claslifica generalmente en tres niveles,
conocidos como primario, secundario y terciario, esta clasificacién
no nsioticial en dicho bolcot pero permite apreciar los alcances
del mismo.

Primaxio.- En este nivel se refleja en la negativa de los
pafses S&rabes Yy sus nacionalas a comerciar con Israel o sus
nacionales. Este boicot primario prohibe a las compafifas &rabes e
individuos el importar bienes y servicios de Israel y exportar
bienes o servicios ahi mismo. .

Secundario.- En 1950, la Liga Arabe extendié el boicot mé&s
alld del aspecto primario para incluir partes no incluidas en el
conflicto drabe-israeli. El boicot "secundario" implica 1la
negativa de los estados &rabes para comerciar con empresas o

36 nThe Arab Boycott~Franchising in the Middle East" Franchise
Legal Digest, marzo/abril 1989.
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personas no israelies gque contribuyan de alguna forma con el poder
militar o econdmico de Israel.

Tergiario.~ Esta etapa del boicot estd disefada para
desalentar cualgquier contribucién indirecta a la economia israeli.
Por esta etapa se prohibe la utilizacién de materiales, equipo o
servicios de una firma "marcada" por una firma "no marcada" en sus
exportaciones o proyectos en un pais &rabe. Un ejemplo de esta
etapa es el caso de una empresa que celebré un contrato para
proveer camiones a Arabia Saudita, los aslentos estaban slaborados
por una empresa "marcada® y por lo tanto dichos asientos tuvieron
que ser sustituldos. Esta etapa del boicot es la menos aplicada y
la m&s indirecta del mismo.

Oficina Central del Boicot de Israel.

El boicot est& generalmente administrado conforme a dos
documentos publicados por la Oficina Cantral del Boicot de Israel,
ubicada en Damasco, Siria, dichos documentos son la Ley Unificada
en el Bolcot de Isarael, que fue escrita por adopcién de la liga
&rabe, para proveer uniformidad en las legislaciones nacionales.
Los Principios Generales para el Boicot de Isracl describen las
prohibiciones de los tres niveles del boicot, el procedimiento por
el cual se marca a una empresa por violacitén a las leyes del boicot
Y las excepciones a dicho boicot. Dichos principios generales
fueron adoptados en 1972 y los difarentes estados Srabes adoptaron
leyes aen concordancia con los principios generales antes citados.

Actividades sujetas a "marcaje®

Las siguientes son algunas actividades que con toda seguridad
darén lugax a que un franquiciante no israeli sea "marcado®" por la
oficina Central para el Boicot de Iarael:

1) Mantener representantes.generales u oficinas principales
para operaciones a Medio Oriente en Israel;

2) Conceder derechos sobre nombres comerciales o marcas a
enpresas israelies;

3) Involucrarse en coinversiones o adquirir participaciones
con firmas israelfes;

4) Hacer cualquier tipo de inversién en una empresa israeli;

5) Actuar como representante de otra u otras empresas con las
cuales el comercio ha sido prohibido, es decir, empresas
"marcadas".

6) Tener a la cabeza del negocio a una persona gue se
considere tenga simpatia por la causa sionista; y
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7) Negativa de contestar preguntas de la Oficina Central del
Boicot para clarificar la posicién de la compafiia y determinar su
relacién con Israel.

Ejecucién del boicot.

Los procedimientos de la Oficina Central del Boicot y de las
oficinas de cada una de las naciones &rabes son secretos, y como
resultado las causales antes mencionadas son tan 86lo
representativas y no exaustivas. Dicha confidencialidad permite a
cada miembro del boicot a interpretar y aplicar a su entera
libertad los elementos del bolcot.

Hay paises &rabes de "linea dura®™ y otras de "linea suave'
dependiendo de la forma en que practica cada uno su adherencia al
boicot. Un pais de linea dura rechazar& cualquier trato o negocio
con cualquler empresa en su lista "negra", e incluir& en dicha
lista a cualguier empresa de la que sospeche que tiene simpatias
sicnistas y casi en ningtin caso retirard a una empresa de dicha
lista. Por otra parte, los paises de linea suave tomarén un
enfoqua méo flexible, siendo que el boicot primario es observado
por todos los miembros de la 1liga &rabe, las etapas sacundarias y
terciarias no son aplicadas por Algaria, Mauritanja, Marruecos,
Sudén y Tunez. Los paises mis rigidos al aplicar el boicot, es
decii', los de la "linea dura" son Sirias, Libia, Kuwait y Arabia
Saudita.

Excepciones al boicot.

M&8 gue una excepcién se les da un trato mis accesible con
respecto a las disposiciones del boicot, en el caso de compafiias
petroliferas gue operen en todo el mundo, fabricantes de equipo
militar, cadenas de hoteles, bancos y aerolineas,

A su vez los 4rabes pueden comprar productos farmacéuticos y
ciertos tipos de refaccicnes de empresas "marcadas™ cuande no hay
ningtn otra alternativa disponible. El boicot tampoco se aplica a
firmas que llevan a cabo exclusivamente importaciones vy
exportaciones con Israel. Dichas firmas pueden vender productos de
ellos en Israel mientras que la firma no tenga relacién econémica
cox; Israel, de forma que no caen dentro de las disposiciones del
boicot.

Inplicaciones del Boicot en las franguicias en Medio Oriente.

8i un franquiciante pretende hacer negocjos tanto en el
mercado &rabe como en el israelil, implica el evitar la aplicacién
de dicho boicot a ese efecto. Bajo el contrato tipico de
franquicia, un franquiciante concede al franquiciatario una
licencia de usoc de un sistema, junto con clertas marcas en conexién
con el negocio franquiciado, el conceder el uso de un nombre
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comercial © de una marca & una entidad israeli es una violacién
directa al boicot. De eata forma un franquiciante que conceda
dichos derechos a una entidad israel! se le prohibirf el
franquiciar en varics estados &rabes, o si el franquiciante ya
tiene franquicias operando en dichos estados, sus actividades ahl
podrén ser suspendidas.

El registro de una marca en Israel no parece en si mismo ser
una violacisén a las disposiciones del boicot.

Nombramiente de un franquiciatario principal.

A efecto de evitar el conceder derechos derivados de una marca
o nombre comercial a una paersona israeli, fisica o moral, el
franquiciante puede nombrar a un franguiclatarie principal, no
israelf, quien licenciarid a su vez a franquiciatarios israelies
para comercializar los productos o servicios del frangquiciante.

El franquiciatario principal asignar& o sublicenciar& a los
franquiciatarios israelfes las marcas, derechos y conocimientos
técnicos otorgados a &1 por el franquiciante.

No obatante el franquiciante en cueatién no concede
directamente ningdn uso de marca © conocimientos técnicos a una
firma israeli, las autoridades del boicot podrian descubrir dicho
"velo corporativo" y sostener que tales derechos han sido
concedidos, aunque sea indirectamente.

Nueva Marca.

El franquiciante podria considerar el operar su sistema en
Israel bajo un nombre o marca distinto. El nuevo nombre comercial
© marca podr& ser asociado por el pOblico israeli con el
franquiciante en cuestién, y podria no dafiar sustancialmente el
potencial comercial de los productos o servicios del franquiciante.

Dichos nombres comerciales o marcas podrian ser propiedad del
franquiciatario israell o del franquiciante. Si el duefic es el
franquiciante, 61 podria conceder derechos derivados de los mismos
a una entidad israelf, pero no seria visto como una actividad que
diera objeto a "marcaje" de la empresa puesto que dichas marcas y
nombres comerciales se utilizarfan s6lo en Israel.

Venta a distribuidores.

El boicot &rabe no se aplica a firmas que conduzcan
exclusivamente importaciones y exportaciones con Israel, de esta
forma, en lugar de conceder el usc de marcas O nombres comerciales
a un franquiciatario israeli, el franquiciante puede considerar,
como una opcién para eludir el boicot, exportar sus productos a una
firma israelf que a su vez distribuird y comercializars los mismos
en Israel. En este caso al franquiciante retiene sus derechos de
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uso de las marcas y nombres comerciales, concediendo s86lo derechos
para comercializar el producto en Israel. Dicho acuerdo claramente
se aparta de la figura del contrato de franquicia, y resulta
inoperante para franquiciantes que operan exclusivamente con marcas
y conocimientos técnicos. El contrato de Aistribucién puede
permitir al franquiciante cierto control sobre algunos aspectos
relativos a la venta de sus productos, tales como el &rea o
territorio de distribucién, el tipo de clientes, entrenamiento del
personal del distribuidor, etc.

Terminacién del contrato de franquicia.

El contrato de franquicia entre el franquiciante y el
franquiciatario israell puede prever su terminacién en caso de que
el franquiciante o sus franquiciatarios en los paises &rabes se ven
afectados por el boicot. No obstante conforme a la ley israelil,
una previsién de un contrato puede ser anulada si se considera
contraria a la politica ptiblica o si es inequitativa, no obstante
la posibilidad de que no pueda darse por terminado el contrato en
Israel al anularse dicha cl&usula, no significa que por contener el
contrato dicha provisién o aplicarse se librara el franquiciante
de ser "marcado™ por el boicot.

Al analizar las implicaciones de franquiciar en Medio Oriente,
la importancia del Boicot Arabe son un factor muy importante.
Primariamente implica que el franquiciante debe establecer
politicas y practicas disefiadas a asagurar el cumplimiento con las
disposiciones del mismo.

Las franquicias son un concepto relativamente nuevo en el
Medio Oriente, y las politicas y posiciones de las Oficinas del
Boicot no estén claramente definidas. No obstante 1la fuerza
continua del boicot, hay cierto nlmero de empresas que conducen
negocios por medio de una sola firma, tanto en Israel como en los
palses Srabes, por lo que se espera que los franquiciantes puedan
lograr lo mismo. .

Como observamos en los cinco sistemas anteriores, el contrate
de franquicia se encuentra poco regulado en los distintos sistemas
legales, adenfis de estar limitado por las politicas de cada Estado,
asi como la orientacién que cada uno pretende dar a sus economias,
claramente se observa que resulta poco relevante el grado de
desarrollo econémico del pais en lo que respecta a las facilidades
para colocar un sistema de franquicia o 1las disposiciones
aplicables al mismo, puesto que el ser una figura relativamente
nueva, es dificil encontrar, como tal, una regulacién precisa.

En los cinco sistemas que se analizaron podemos apreciar
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diversos factores que se relacionan e influyen la franqguicia:

- Disposiciones legales sobre marcas, derechos, de autor,
disefios registrados, patentes, etc.

= Accicnes legales.

- Opciones de operacidn.

-~ Registros.

- Précticas comerciales.

- Disposiciones concretas.

~ Licenciamiento.

- Protaccién y rectoria estatal.

- Praesiones politicas.

En el caso de México, es clara la enorme evolucién que se esté
dando en el marco legal y econémico, haciendo sumamente atractiva
la opciétn de 1la franquicia para el crecimiento de diversas
negociaciones y el fomento a la inversién directa de particulares.

México ha abierto gradualmente sus puertas para recibir
franquicias del extranjero, especialmente desde 1982. La tendencia
a desregularizar 1la aeconomia globalmente ha dado lugar a
importantes cambios, tales como la desaparicién del Registro
Nacional de Transferencia de Tecnologia y 1las disposiciones
correspondientes que limitaban en gran forma la operacién y
registro de los contratos de franquicia y en general todos los
:cuurdo; que implicaban la aportacitén o licenciamlento de propledad
ndustrial.

Dicha tendencia aunada a las medidas de desregularizacién
efactivas se reflejan favorablemente an los contratos de
franguicia, siendo definido como tal, primero en el Reglamento de
la Ley sobre el Control y Registro de 1a Transferencia de
Tecnologia y el Uso y Explotacién de Patentes y Marcas y ahora en
la ey sobre fomento y Protecciédn a la Propiedad Industrial.

La competencia entre las naciones por atraer tecnologia y
capital ha conducido a la mayoria de los paises a actualizar sus
legislaciones sobre estas ramas, y México siguiendo esta tendencia,
aprobd la nueva Ley scobre Propiedad Industrial, brindando mayor
seguridad para la transferencia de tecnologfas, aumentando 1la
calidad de los bienes y servicios en el pais, entre los principales
avances en nuestra legislaci6én al respecto podemos citar los
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siguientes:
- El otorgamiento de patentes en nuevas &reas tecnolbglcas.

otorganiento de patentes para invenciones
biotecnolbgicus, incluyendo las nuevas variedades vegetales.

- El establecimiento de una vigencia de 20 afios para las
patentes a partir de la presentacién de la solicitud.

« El1 ortorgamiento de permisos para la explotacién de una
licencia ya otorgada, se restringe a situaciones excepcionales de
desabasto de un producto o abuso del titular de la patente.

- La introduccién del "modele de utilidad®, con las
caracteristicas idéneas para incentivar las innovaciones sencillas.

proteccién a la informacién técnica de caractex
contidenciul .

- El1 establecimiento de un periodo de diez afios para los
registros marcarios y la posibilidad de renovacién para nuevos
periodos.

- La simplificacién de la prueba de uso efectivo de las marcas
registradas, al requerirse Gnicamente una manifestacién de tal uso.

= Bl mejoramiento a la proteccién de las marcas usadas Yy
registradas sn otros paises.

- El establecimiento de criterios claros para evitar confusitn
entre marcas registradas, nombres comerciales de establecimientos
o denominaciones de sociedades.

- La fijacién de reglas si-plis para la inscripcién de
acuerdos de frangquicias.

- La liberalizaclén de la contratacién privada de tecnologia
¥y el licenciamiento de derechos de propledad industrial.

- La creacién del Inatituto Mexicano de Propiedad Industrial
que se encargarf de la observancia de la legislacién, registro y
sequimiento de patentes y marcas.

En adicién a lo anterior se encuentra la inminente firma del
tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norteamérica y
canad&, que busca, entre otras cosas, el consolidar y alcanzar las
condiciones m&s eficientes para que las empresas puedan con
agilidad, certidumbre y per ia tener a a las opciones
tecnolSgicas y operativas gue consideren pertinentes, aumentando la
competitividad de la zona.
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En general podemos decir que con las nuevas disposiciones, la
desregularizacién enconémica y la apertura comercial de nuestro
pais, hace del nuestro un sistema legal cada vez m&s propicio para
las franquicias, m&s atin ante las limitantes y problemas que
observamos en los distintos sistemas analizados.
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CONCLUSIONES

i.- Las disposiciones de la Ley de Fomento y Proteccién a la
Propiedad Industrial, no obstante referirse especificamente en su
texto a la figura del contrato de franquicia, no hacen de éste un
contrato nominado o una figura tipica del Derecho Mexicano, puesto
que las disposiciones correspondientes no contienen normas
supletorias de la voluntad de las partes o limitantes a los efectos
que el contrato produce. Dicho contrato se rige tal y como reza
nuestro Cédige Civil: "por las reglas de los contratos, por las
estipulaciones de las partes y, en lo que fueron omisas, por las
disposiciones del contrato con el que tengan mis analogia, de los
reglanentados®.

2.- La relacién entre el franquiciante y el franquiciatario es
egtrictamente contractual y de naturaleza mercantil, no existe una
relacién de subordinacidén o laboral entre las partes.

3.~ No puede equipararse al contrato de franquicia con otras
figuras similares de nuestro derecho tales como 1la concesién
administrativa, el contrato de comisién, el contrato de
distribucién o 1la compraventa de empresa por sus propias
caracteristicas:

- Sa celebra entre particulares comerciantes.
- Involucra el uso de marcas y la transferencia de tecnologia.

- No implica necesariamente la reventa de productos, pero si
el mantenimiento de un nivel esténdar en la venta de los mismos o
1a prestacién de servicios segin el caso.

= Las partes obran por si mismas, el franquiciatario actda por
su cuenta y a nombre proplio, la relacién es puramente contractual.

- El1 franguiciante al transmitir 1los elementos de la
franquicia, conserva la titularidad de dichos elementos (tales como
marcas, nombres comerciales, conocimientos técnicos, asesoria en
general, etc.), no extinguiéndose en un s6lo pago la relacibén, como
en la compraventa de empresa, sino que por la propia naturaleza de
la relacién en la franquicia, subsiste mientras &sta continge.

- En la franquicia se unen dos elementoa inseparables: el uso
de marcas nombre comercial o de ambos Yy la asistencia técnica en
cualguiera de sus formas.

- otro elemento viceral del contrato de franguicia y gue 1lo
hace finico es 1la uniformidad que busca, ya sea en bienes o en
serviciaos, creando figuras operativas idénticas, en un marco de
control de calidad que no puede variar en ningGn sentido.
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4. La apertura econémica y la desregularizacién administrativa
hacen de esta figura un medio idSneo para el crecimiento de
negociaciones sin aportar capital propio y la oportunidad de
particularas a iniclar un negocio con el respalde de la imégen y
cgnocimientos del frangquiciante, haciendo su inversién mucho menos
riesgosa.

.- Aunado a las consideraciones anteriores, las nuevas
disposiciones de la Ley da Fomanto y Protaeccién de la Propiedad
Industrial, al otorgar mayor proteccién al inventor o titular y més
seguridad para 1la transferencia de tecnologia concede un mejor
medio para este contrato, reduciendo las limitantes en su forma, al
desaparacer el Registro Nacicnal de Transferencia de Tecnologia y
las prohibiciones que para su ragistro exigia, las cuales hacian
diffcil la introduccién de sste sistema como tal, dejando en amplia
libertad al franguiciante y al franquiciatario para comprometerse
en los términos que mejor les convenga. Entre los cambios que se
introducen y que influyen fuertemente al contrato de franguicia
podamos mencionar:

- E1 otorgamiento de patentes en nuavas &reas tecnolégicas.

- El otorgamiento de patentes para invenciones
biotecnolégicas, incluyendo las nuevas variedades vegetales.

- El establecimiento de una vigencia da 20 afios para las
patentes a partir de la presentacién de la solicitud.

- El otorgamiento de permisos para la explotacién de una
licencia ya otorgada se restringe a situaciones excepcionales de
desabasto de un producto o abuso del titular de la patente.

- La introduccién del "modelo de utilidad", con las
caracteristicas idéneas para incentivar 1as innovaclones sencillas.

- La proteccién a 1la informacidn técrﬂea de carfcter
confidencial.

- El establecimiento de un perfodo de diez afios para los
registros marcarios y posibilidad de renovacién para nuevos
periodos. :

- La simplificacién da la prueba de usc efactivo de las marcas
registradas, al requerirse tnicamente una manifestacifén de tal uso.

- El mejoramiento a la proteccién de las marcas usadas y
registradas en otros paises.

- El eastablaciniento de criterios claros para evitar confusién

entre marcas registradas, nombres comercliales de establecimientos
o denominacicones de sociedades.
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- La fijacién de reglas simples para la inseripcién de
acuerdos de franquicias.

- La liberalizacién de la contratacién privada de tecnolegia
y el licenciamiento de derechos de propiedad industrial.

- La creacidn del Instituto Mexicano de Propledad Industrial
que se encargar8 de la observancia de la legislacién, registro y
seguinmiento de patentes y marcas.

- Se toma el término "franquicia®™ del Reglamento de la Ley
sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnologia y el
Uso y Explotacién de Patentes y Marcas que fue abrogada y se
consideran dentro de tal concepto los contratos que comprenden
tanto la licencia de uso de marca, como asistencia técnica y
transmisién de conocimientos técnicos, asi como la asesoria en la
comercializacién en general, para producir o vender productos o
preatar servicics de manera uniforme.
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