¥ 79509
UNIVERSIDAD LASALLISTA BENAVENTE <]

FACULTAD DE ODERECHO

(49
Con studios Incorparados a la Universidad Nucional Auténoma de Mdxico M
Clave: 879309

El Contrato de Franquicia y su Relacion con la
Propiedad Industrial e Intelectual

TESIS

QJUE PARA OBTENER EL TITULO OE:

LICENCIADO EN DERECHO

PRESENTA:

ASESOR:

Lic. Hébetor Gustave Romirez Valde:

CELAYA, GTO. AGOSTO 1996

EM.LA 05 ORGEY TESIS CON

FALLA DE ORIGEN




e e

Universidad Nacional - J ~  Biblioteca Central
Auténoma de México -

Direccion General de Bibliotecas de la UNAM
Swmie 1 Bpg L IR

UNAM - Direccion General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADQOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imagenes, fragmentos de videos, y demas material que sea
objeto de proteccion de los derechos de autor, serd exclusivamente para
fines educativos e informativos y debera citar la fuente donde la obtuvo
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro,
reproduccion, edicion o modificacion, sera perseguido y sancionado por el
respectivo titular de los Derechos de Autor.



MI ETERNO X

SINCERO AGRADECIMIENTO A

DIOS

AMOR Y FUERZA QUE ME GUIA
Y HACE POSIBLES MIS MAS ANHELADOS
LOGROS,

MI PADRE:
LIC., J., JESUS NIETO MORALES

" GRACIAS, POR PREOCUPARTE POR MI

E INCULCARME EL VALOR DE LA HONRADEZ
LA SINCERIDAD Y EL AMOR AL ESTUDIO,

MI MADRE:
SRA. GRACIELA LLERGO DE NIETO

TE DEBO TODO EN LA VIDA, LO QUE TENGO

Y LO QUE S0Y, TE AMO Y NUNCA TERMINARE
DE AGRADECERTE,

ST rareey



A MIS HERMANOS:
J, JESUS NIETO LLERGO Y
MA, TERESA JUDHIT NIETO LLERGO.

PORQUE SON PARTE INSEPARABLE DE MI
Y LOS ADMIRO COMO SERES HUMANOS,

MI SINCERA GRATITUD:

AL LIC, HECTOR AGUILAR TAMAYO

'RECTOR DE LA UNIVERSIDAD, POR HABERME
BRINDADO SU APOYO INCONDICIONAL EN LA
REALIZACION DE MIS ESTUDIOS PROFESIONALES,

AL, LIC. RAMON CAMARENA GARCIA
MAESTRO ELOCUENTE Y EN SOBREMANERA HUMANO
CON MI MAYOR ESTIMA Y RESPETO.

AL LIC. RAMON TOVAR CERRITOS
EJEMPLO DE ENTREGA AL ESTUDIO, POR SUS
CONSEJOS Y ESTIMULOS.

AL LIC. HECTOR GUSTAVO RAMIREZ VALDEZ
GRACIAS POR HABER GUIADO MIS PRIMEROS® PASOS
EN EL EJERCICIO DE LA CARRERA Y POR SU CONFIANZA,



AL LIC. JORGE NEGRETE QUINTANA

CON ADMIRACION Y RESPETO HACIA SU
CARRERA Y SU PERSONA, POR SER EJEMPLO
DE LA PERSEVERANCIA Y BUSQUEDA DE LA JUSTICIA,

A LA LIC, ROSA ELIA MONTOYA DE NIETO.

MI SINCERA GRATITUD POR CONFIAR EN MI

INTERES HACIA LA CARRERA Y POR SU APOYO

EN LA CONSECUCION DE MI PRIMER META PROFESIONAL.

AL LIC, ARTURC RAMIREZ VARGAS
GRACIAS POR PREOCUPARTE POR MI

Y POR APOYARME EN LA ELABORACION DE
ESTE TRABAJO.

A MIS SINODALES
TODOS ELLOS MAESTROS Y EJEMPLOS A SEGUIR,

CON ESPECIAL CARINO Y ESTIMA
A TODOS MIS AMIGOS Y COMPANEROS
DE CARRERA Y A QUIENES COLABORARON
JUNTO A MI EN LA ELABORACION
DE ESTE TRABAJO.



INTRODUCCION

CAPITULO I

INVENCIONES Y PATENTES

1.1, Antecedentes Histéricos de las Patentes

1.2. Concepto y Definiciédn de Patente.

1.3. Clases de Patentes. . .

1.4, Concepto de Invenciébn . .

1.5, Relacidén entre Invenciédn y Patente

1.5,1. Apropiacién de Bienes Intelectuales . .

1.6. Organismos Internacionales para la Proteccion de

las Invenciones

1.6.1, El Convenio de Paris .o .

1.6.2. La Organizacién Hundial de la Propiedad Industrial.

1.6.3. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio
y Desarrollo .

1.6.4. Convenio Internacional pata la Proteccién de 1as
obtenciones Vegetales

1.6.5. Tratado de Budapest para el Reconocimlento

INDICE

EL CONTRATO DE FRANQUICIA Y SU RELACION
CON LA PROPIEDAD TWDUSTRIAL E INTELECTUAL.

Internacional del Depésito de Microorganismos .

CITAS BIBLIOGRAFICAS

CAPITULO II
MEXICO EN MATERIA DE INVENCIONES Y PATENTES

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
C

2.

2
3
4
5
5.
5.
5.
6
.6.
.6.
6.
7
8
8.
8.
8.
8.
T

1.
. Ley de la Propiedad Industrial .
. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
. Gaceta de la Propiedad Industrial . G
. Invenciones Patentables . .

Primeras Leyes en materia de Propiedad Industrial .

1. Contenido de la Invencién .
2. Caracteristicas de la Invenc16n Patentable
3. Invenciones a materia viva

. Derechos de Patente .

1. Vigencia de las Patentes .

2. Acciébn de Daifios y Perjuicios por la indebxda
explotacién de patente . . .

3. Explotacién Directa y Substituta de la
Invencién Patentada . . . .

. Tramitacién de Patentes : . .
. Transmisién de Derechos y Licencias .

1. Transmisién de Derechos de Patente

2. Licencias para Explotacién de Patentes
3. Licencias Obligatorias . . .

4. Licencias de Utilidad Publlca .

ITAS BIBLIOGRAFICAS .

NUM.HOJA

1
4
6
7
11
11

13
15
17
18
19

20
22



CAPITULO III
MARCAS

3.

—

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3.
3.
3.
3
3
3
3
3
3
3
3
C

o;m.ut_ow-'—

1
1
2
3
3
3
3
3
3
3
4.
4
5
6
6
7
8
8
8
8.
T

. Concepto de Marca

.1. Teorias que Justlflcan la ex1stenc1a de Marcas
.2. Conceptos Juridico y Econdémico de Marca .

. E1 Nombre Comercial y el Logotipo .

. Clases de Marcas . R
. Atendiendo a su Poseedor Productor 0 Intermediarlo.

. Atendiendo a sus caracteres accidentales

. Marcas Impropias .

. Atendiendo a su relaCLOn con otras marcas .

., Atendiendo a la calidad del sujeto que las posee
. Clasificacién de Marcas para efectos de Registro.
Signos registrables y no registrables como Marcas .

.1, Signos no registrables como Marcas .
. Vigencia y Efectos del Registro de Marcas

. Tramite de Registro de Marcas . o
.1. Renovacién del Registro .

Licencias y Transmisién de derechos .o
Nulidad, Cancelacidén y Caducidad del Reglstro

1. Nulldad del Registro de Marcas
.2. Caducidad del Registro de Marcas

3. Cancelacidn del Registro de Marcas

ITAS BIBLIOGRAFICAS

CAPITULO IV
FIGURAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
RELACIONADAS CON LA FRANQUICIA

4.

4
4
4
4
4.
4.
4
4
4
C

—

1
1.
2
2
3
3.
3.
4
4
T

. Modelo de Utilidad

. Registro de los Moaeios de Utilidad i .
2 Explotacién de los Modelos de Utilidad

. Disefios Industriales .
.1. Registro de Diserios Industriales
. Concepto de Secreto Industrial

1. Transferencia de un Secreto Induétrlal

2. Proteccidén Penal y Civil del Secreto Industrial .
. E1 Derecho de Autor . . . e e e e
.4.1. Franquicia y Derecho de Autor .

ITAS BIBLIOGRAFICAS .

CAPITULO V
EL CONTRATO DE FRANQUICIA

(S2 o, s iNa Re Ne, Né e, Hé,l
mmmbmpwww

. Antecedentes Histéricos de la Franquicia
. La ABsociacién Mexicana de Franquicias A.C.

. Denominacién y Concepto de Franquicia .

. Clases de Franguicias .

Negocios que operan con Franqu101as .

. Andlisis del Contrato de Franquicia .

.1. Caracteristicas .
.2. Clasificacién . e e e e
.3. Elementos Personales Reales y Formales .

87
88
89
89
90
90
92
94
95
a7
98

99

106
107
111
116
119
118
121
123



5.6.4. Obligaciones y Derechos de las Partes . . . . . . . . 133
5.6.56. Transmisidén y Terminacidédn . . . . . . . . . .« . . . . 145
5.6.6. La opcién de Subfranquiciar . . 163
5.6.7. Principales Clausulas en los Contratos de Franqulcia 154
5.7. Figuras Afines o Andlogas . . . e e e e 166
5.8. Marco Legal de la Franquicia en Mexico e e e e 168
5.9. La Franquicia y el Tratado de Libre Comercio . . . . . 163
CITAS BIBLIOGRAFICAS . . . . . . . . . . . « .« « v v v . 165
CONCLUSIONES . . . . .« o v o v v v v v v . 168

BIBLIOGRAFIA . . . . . . . .« o« o oo 183



INTRODUCCION

Siempre me han interesado los esfuerzos creadores de los
seres humanos y la forma en la cual nos procuramos nuestros
gatisfactores, concretamente en las actividades comerciales vy
empresariales, por lo gue la presente obra estd inspirada en 1la
regulacién Jjuridica de algunos actos comerciales que en la realidad
actual de nuestro pais, son desarrolladoe con gran interés vy
reelevancia tanto por nacionales como por personas fisicas o

juridicas extranjeras.

Concretamente el acto comercial central del presente
trabajo es la Franquicia, se han escrito muchas obras acerca de esta
novedosa figura qus nace como una ingeniosa y productiva forma de
hacer negocios en los Estados Unidos de América y que en las ltimas
due décadas ha tenido una gran aceptacidén y auge en nuestro pais, y
ocupa el primer plano en la atencién de nuestros empresarios dentro
de la propiedad industrial, en virtud de lo anterior los Jjuristas y
legisladores no deben permanecer ajenos a la necesidad de regular

sEta pingular pero productiva y benéfica figura econdmica.



En las condiciones actuales del comercio se ha reconocido a
la Propiedad Industrial e Intelectual como un instrumento muy valioso
del comercio internacional y la economia, por lo que es obligado un
adtudio de esta area deol derecho administrativo y su relacidén con el
derecho mercantil, pues la franqulcia configurada con elementos de la
propiedad industrial como las marcas, las patentes, los derechos de
autor y otros derechos de propiedad intelectual, debe analizarse
tanto en Bu origen administrativo del &ambito industrial, como en su
realidad y consecuencias de hecho entre quienes celebran o realizan

franquicias.

La Ley de la Propiedad Industrial, promulgada el 27 de
Junio de 1991, su reglamento de 1994 asi como el Tratado de Libre
Homeroio para America del Norte (TLC), constituyen actualmente en
nuestro sistema el marco Jjuridico dentro del cual se desenvuelve la

£ranquicia, asi como en forma supletoria el derecho comun.

Se aborda a la Franquicia despues de estudiar y analizar
low wrigenes y regulacidn actual de las figuras que en forma mas
comdn la integran, empezando a tratar las invenciones y su relacién
oon las patentes, para después analizar las marcas y el sistema de
Propiedad Industrial en México, destacando un capitulo en el cual en
£orms muy breve se estudian el modelo de utilidad, el disefio

industrial, el secreto industrial y el derecho de autor.



El sestudio de la franquicia se desarrolla desde sus
origenes histéricos en su aspecto econdmico, hasta el esquema
tradicional de los elementos reales, materiales y personales de los
contratos, por ser la base de este trabajo propositivo, el considerar
8 la franquicia como un contrato de derecho privado al que no se le
niega su origen dentro de la propiedad industrial, pero que necesita
de una regulacidn especial dentro de la rama del derecho mercantil,
por la complejidad de elementos y derechos intelectuales que pueden
verge involucrados y las obligaciones y consecuencias de hecho que se
deriven de este contrato, asi como por ser necesario contar con un
ingtrumento Juridico eficaz para dirimir las controversias que puedan

suscitarse.

Es importante destacar el cardcter comparativo del presente
estudio con la regulacidén anterior de la franquicia analizando
@ituaciones como en la actualidad ya no considerar a esta como una
especie del contrato de transmisién de tecnélogfa y todas las
repRrcusiones sconomicas que esto implicd, asi como ampliar los
derechos de propiedad intelectual e industrial que forman parte de la
franquicia, ademids de las marcas que eran en principio los lnicos
derechos de exclusiva, susceptibles de transmitirse y formar parte de

las franquicias.



CAPITULO I
INVENCIONES Y PATENTES .
1.1. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LAS PATENTES.

Las patentes, en un inicio, consistian en el otorgamiento de un
derecho monopélico para el desarrollo de una industria o comercio con
exclusividad en una zona geografica determinada; con posterioridad se
va a restringir la asignacidén de este privilegio a quienes realizan
una invencién o incorporan al Estado una nueva industria. Los
primeros privilegios otorgados con estas caracteristicas se remontan
a los comienzos del siglo XV y correspondieron a los principados
alemanes; pero es en el estado de Venecia donde se sanciona la
primera norma importante conocida que regula el tema en anélisis, el

19 de marzo de 1474. El otorgamiento de la patente fue, a partir de

esta norma, un privilegio discrecional del soberanc conaimtents en el
otaorgamiento de la exclusividad en la explotacidn de la invencida o
de una nueva indusiria intraducida.

Pese a la antigiedad de la institucién y a las modificaciones
que se le introdujeron en el tiempo, sus caracteristicas principales
se mantienen hasta nuestros diae: el derecho del inventor consiste
en la exclusividad en la explotacién, un derecho de monopolio, y su
proteccién pretende fundamentalmente  promover el desarrollo
industrial -exigencia de utilidad- el privilegio se otorga por
tiempo determinado (diez afiom en Venecia) y se exige la exploracién

de la invencién para continuar disfrutando del mismo. Los principes



alemanes utilizaron esta novedosa institucién en el siglo XVI sin

alterar esencialmente las caracteristicas vénetas. 1

Sin embargo, es conveniente destacar que aparentemente las
disposiciones de la "parte" veneciana de 1474 no tuvieron aplicacién,
quedando como precedente legislativo Jjunto a las normas que en el

mismo tema se dictardm con posterioridad.

La eliminacién de los monopolios en la etapa del desarrollo del
capitalismo no afecté al régimen de las patentes, que logréd
consolidarse como excepcidn en la legislacidén inglesa; la naciente
burguesia de ese pais pretendia limitar el poder absoluto de los
monarcas que en parte se traducia en el otorgamiento de privilegios y
monopolios, como fuente de rentas o muestras de reconocimiento y
favoritismo. Lograron asi que Jacabo I promulgara el Estatuto de los
monopolios en 1623, que precisa ciertos puntos que ain perduran en
la legislacién sobre patentes: el privilegio se otorga al primer
inventor, por plazo determinado (14 afios) y siempre que no provoque
dafios a la politica econdémica estatal elevando los precios o daiiando
el comercio. Sin embargo, es conveniente realizar algunas
aclaraciones: el estatuto de Jacobo I funcionaba como limite: el
monarca sSolo podia conceder el monopolio (la explotacién en
exclusiva) cuando se trataba de una invencién, pero no estaba
obligado a otorgarlo; es decir, el Parlamento inglés pretendia
fundamentalmente limitar los poderes del monarca, no reconocer

derechos individuales a los inventores. Por otra parte este



privilegio se podia otorgar no sdlo a los inventores en el sentido
actual del término, sino también a quienes introdujeran una
industria, adtn en el caso de que la misma fuera ya conocida en otro

u otros paises. 2

La primera Constitucién de los Estados Unidos de América
faculta al Congreso a otorgar derechos de exclusividad a los autores
2 inventores, 2l cual sancicnd  una primera lay =l 10 de abril de
1790 (Patent Act), que seria modificada en 1793 y 1800. En Francia,
el proceso de eliminacién de los derechos monopdlicos de los gremios
es mds tardaddo que en Inglaterra y sélo se hace efectivo con
plenitud con la Revolucién de 1789 (mi bién reconoce precedentes en
decretos de Luis XIV y Luis XV), regulidndose los derechos de los

inventores como excepcidén en la Ley del 7 de enero de 1791 relativa a

los descubrimientos Uijles y a los medios de asegurar la propiedad a
los autores, con caracteristicas similares a las del estatuto inglés:
reconociendo como inventor a quien introduce por primera vez la
invencién en el pais, exigiendo que B8e inicie la explotacién en los
doe primeroes afios, con el afiadido de que se considera al derecho de
los inventores un derecho de propledad. Son estas las primeras
normas sobre la institucién en andlisis correspondientes a la

revolucién industrial, 3

Como podemos apreciar en esta resefla histérica, desde los
inicios del sistema, el inventor tuvo como retribucién por su aporte

un derecho de exclusién respecto a tercerosg que pretendieran



utilizar su invencién (o, en sus inicios, la industria introducida),
que se traducia en la posibilidad de realizar una actividad

productiva o mercantil monopdlica.

Por 1las caracteristicas antes seflaladas y genéricamente
reconocldas a la patente, existe actualmente el debate sobre la
naturaleza Jjuridica del "derecho de exclusiva", esto es, 8i se trata
de cualquier privilegio otorgado por el estado para la explotacidén
monopdlica de la invencién, o un derecho de propiedad sobre un bien
inmaterial reconocido por el Estado, situacién por deméds interesante,

pero que no es materia de andlisis del presente trabajo.

1.2. CONCEPTO Y DEFINICION DE PATENTR

Conceptuar lo que hemos estado llamando "Patente" nos lleva a
concebirla como un privilegio concedido al inventor en virtud de su
capacidad y aportacién (invento), que se traduce en la exclusividad
de su explotacién, pero, es preciso definir el término patente y para
tal efecto podriamos acudir genéricamente a lo que la organizacién
Mundial de la Propiedad Intelectual (0.M.P.I), denomina como tal, y
es asl como para esta organizacién la Patente es un documento emitido
por una oficina gubernamental que describe una invencién y crea una
situacién Juridica en la que la invencién patentada puede ser
explotada (fabricada, utilizada, vendida, importada) sélo con 1la
autorizacién del titular de la patente., También se suele denominar

como patente al derecho que emana de este documento. Aungue la



mayoria de las definiciones refieren a la patente la calidad de

"documento", la palabra proviene del latin litterae patentes" o

cartas patentes.

El criterio antes citado, es wun intento del Organismo
Internacional para definir a la patente segin los rasgos comunes
aplicables en la mayoria de los paises donde existe esta figura

Juridica.

La Organizacidén de las Naciones Unidas ha definido a la Patente
como "un privilegio legal concedido por el Gobierno, a los inventores
y a otras personas que derivan sus derechos del inventor, durante un
plazo fijo, para impedir que otras personas produzcan, utilicen o
vendan un producto patentado o empleen un método o un procedimiento
patentado. Al expirar el plazo para el que Be concedid ese
privilegio, el invento patentado se pone a disposicién del pUblico en

general, o como suele decirse, pasa a ser del dominio ptiblico." 4

De la definicién anterior se desprende que la Patente '"confiere
en principio a su titular un derecho exclusivo de explotacién de la
invencién que constituye su obJjeto., Este derecho exclusivo comporta,

consiguientemente, la prohibicidn a cualquier tercero:

a) De fabricar el producto objeto de la invencién patentada.



b) De introducir e importar el producto patentado, de

utilizarlo , venderlo o ponerlo de cualquier manera en el comercio.

c) De emplear o poner en practica los medios o procedimientos de
produccién de la invencién patentada, asi como también de vender u

ofrecer en venta dichos medios o procedimientos.

d) De entregar o de ofrecer entregar a una persona no titular de
una licencia, medios a fin de llevar a la practica una invencién

patentada" .

1.3. CLASRS DE PATENTES
Segin el Convenio de Paris, en el pirrafo cuarto en su

articulo primero, entre las patentes de invencidén se incluyen:

a) LAS PATENTES DE IMPORTACION

b) LAS PATENTES DE PERFECCIONAMIENTO

c) LAS PATENTES DE ADICION

Aei como cualeequiera otras admitidas por las legislaciones
nacionales de los paises miembros de la Unién. En el caso de nuestro
pais, la legislacién abrogada reconocia a las patentes de invencién,
de mejoras y de modelos y dibujos industriales. La nueva Ley de

Propiedad Industrial, reconoce en msu articulo 16 3dlo una categoria.



La Patente de Invencién, la cual se da respecto de invenciones
nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de
aplicacién industrial. Por lo que podemos definir a la Patente de
Invencidén como la concesién de un derecho exclusivo al uso de una
invencién técnica, mis precisamente, una patente confiere el derecho
a la proteccién del Estado para excluir a personas no autorizadas,
durante un nGmero especifico de aflos, del empleo comercial de una

invencién tecnolégica nueva y Gtil, claramente identificada. 5

1.4. CONCEPTO DE INVENCION

La invencién es el contenido sustantivo del sistema de propiedad
industrial, susceptible de apropiacién en ciertos casos por parte del
inventor independiente o de la institucién (empresa, universidad,
instituto, fundacién) en la cual el mismo labora; las formas de esta
apropiacién son diversas dependiendo de Bu envergadura y/o de la
voluntad del titular: patente, modelo de utilidad, secreto
industrial, también lo son los derechos y deberes que se derivan de
las mismas. Existen diversos conceptos de invencién nos referiremos
en especial al empleado en derecho. Los juristas en términos muy
amplios la describen como "una solucién general a un problema
técnico". A partir de este concepto tan simple, los autores proceden
a acortarlo segin las disposiciones legales de cada pais, que exigen
generalmente originalidad, actividad inventiva, novedad; eliminando
hallazgos que no son considerados invenciones y las

luego los

invenciones no patentables, para arribar asi al concepto de invencidn

patentable.®



En México la ley de 1991 7 da una definicién bastante completa
de lo que 8e entenderd a los efectos Jjuridicos como Jinvencidn:
",..toda creacidén humana que permita transformar la materia o la
energia que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el
hombre, y satisfacer sus necesidades concretas". (articulo 15 ). El
maestro Rafael Pérez Miranda considera que no queda claro en la
definicién legal que la invencidn es esencialmgnte normativa, pues
s6lo establece una serie de pautas, pasos, que se deben cumplir y que
aplicados sobre la materia o la energia, permiten lograr un bien Gtil
(invencidén de proceso); éste puede ser original y considerarse

también una invencién (invencién del producto).

Por otra parte, considera que la aplicacién industrial o la
poesibilidad de su aprovechamiento por el hombre, son caracteristicas
necesarias para que la invencién sea patentable, no una parte del
concepto; y que por lo tanto los requisitos de patentabilidad se

incorporan a la definicién de la invencién. @

Por otra parte la ley establece una serie de limitaciones
negativas que ubica en dos rubros: a) casos que se pudieran confundir
con invenciones pero que, al menos Juridicamente, no lo son; b)
invenciones que, pese a reunir todos los requisitos de la ley, no son
patentables, En este capitulo nos limitaremos a las primeras que

ayudan a acotar el concepto de invenciédn.



La Ley de la Propiedad Industrial, no considera invenciones
sugiriendo aBi como el limite superior de las 1invenciones a los
principios tedricos o clentificos (art. 19, frac. I), habitualmente
ubicados como ciencia bésica; al igual que los descubrimientos o
revelaciones sobre lo que ya existia en la naturaleza, aunque no
fuera conocido (art. 19, frac. II), es una exclusién comin en la
legislacién comparada y en los precedentes legislativos mexicanos,
debido a que dichos principios y descubrimientos son una actividad
tedrica y especulativa, descriptiva de un problema, mids sin embargo
carecen de la llamada ‘“"actividad inventiva", es decir, de un
procedimiento de ejecucidén que permita pasar del plan especulativo al
experimental y practico. Segin lo sefiala el maestro Mario Bauche

Garcia Diego. ®

Por su falta de materialidad y aplicacién industrial directa,
también se excluyen los esquemas, planes, reglas y métodos para
realizar actos mentales, Jjuegos o negocios y los métodos matemdticos,
(articulo 19 fraccién III), las mismas caracteristicas tienen los
metodos de tratamiento quiriurgico, terapéutico o de diagnéstico

aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales (articulo 19

fraccién VII).

Algunos productos intelectuales similares a las invenciones,
como loe programas de computacién (art.19 fraccién IV) o la
presentacién, con originalidad o no, de informacién (art. 19 fraccién

V), no retnen entidad suficiente ni las caracteristicas inherentes a



las mismas. Un programa de computacién es visto como una concepcidn
puramente mental de pasos u operaciones que se le instruyen hacer a
un ordenador, lo cual al no involucrar la transformacién de materia
que muchos ven como parte esencial. de un invento patentable, delega
al programa a un ambito aJjeno al de los avances industriales. A la
fecha, en México los programas de cémputo, son registrables ante la
Direccién General del Derecho de Autor. Deasde el punto de vista de
los maestros Macedo Hernandez y Macedo de los Reyes, opinién que
comparto, un programa de cdémputo no puede congeniar con la
legislacién de derecho autoral, pues aquél aunque provenga del

intelecto del hombre, nada tiene de obra artistica o cultural. 10

Por Otimo la ley considera que no es una nueva invencién la
yuxtaposicion de invenciones conocidas o las mezclas de productos
conoclddos... {(art, 19 fraccién VIII)... salvo que en realidad s=se
trate de su combinacién o fusidén... Esto es claro pues cuando en un
conjunto de invenciones reunida®= en un mismo plano o sistema, se
observan nuevas ventajas cualitativas en cuanto a su funcionamiento,
mejores o diferentes a las ventajas en particular de las patentes ahi
reunidas, hay combinancién, pero 8i por el contrario, unicamente
existen ventajas que en su conjunto continian cumpliendo la misma
funcidén de antes y su asoclacidén es estéril, estaremos en presencia

de la yuxtaposicién de invenciones. 11

10



1.5. RELACION ENTRE INVENCION Y PATENTR.

Hemos entrado al estudio de la invencidén considerada como 1la
creacién humana intelectual, que permite desarrollar un proceso o
lograr un bien, con 1la finalidad de solucionar un problema vy
satisfacer alguna necesidad del hombre. Nos encontramos por tanto en
el campo de lo que podriamos llamar los "bienes intelectuales" mismos
que necesariamente derivan de la actividad humana inventiva y que
segin los diferentes 8istemas Juridicos pueden ser objeto de
aproplacién. Creandose asi el SISTEMA DE PROPIEDAD INTRLECTUAL K
INDUSTRIAL.

1.56.1. APROPIACION DE BIENES INTELECTUALES.

Llamamos apropiacién de bienes intelectuales, en sentido amplio,
a los hechos o actos juridicos en virtud de los cuales una persona
puede excluir a las otras de la utilizacién de una obra o una
invencién (producto o proceso productivo) y logra una situacién que
le reporta [o puede reportarle] una retribucién pecuniaria;
comprende la patente, el derecho del autor, el secreto industrial, el
modelo de utilidad, la invencién de trabajadores en relaciém de
dependencia, mejoras de patentes, marcas, franquicias. En sentido
estricto la apropiacién culmina con la obtencidén o reconocimiento
juridico de un derecho subjetivo, en virtud del cual la invencién u
obra sblo puede ser explotada por quien la creé, o por la persona a

quien la misma expresamente autorice; en sentido amplio incluye al

11



secreto industrial, que permite acceder a la exclusividad mediante
hechos Juridicos que preservan el secreto. El Derecho interviene
regulando por un lado el proceso de apropiacién y por otro los

derechos y deberes del titular del invento o de la obra. 12

Por lo anterior se crea una relacidén entre la invencidén y su
forma de apropiacién y proteccién, en el caso de la relacidn f
Invencidén-patente, podemos decir que la iInvencidn significa una f
solucidén a un problema concreto en la esfera tecnolégica y puede ser {
un producto © un procedimiento. La patente es un documento emitidog
por una oficina gubernamental que describe una invencién y crea una ?
situacién Juridica en la que la invencién patentada (como el derecho
de exclusividad reconocido) puede ser explotada (fabricada,
utilizada, vendida, importada) sdélo con la autorizacién del titularg
de la patente. Es por eso que el atributo de propiedad industriali
86lo lo detentan las invenciones patentadas o registradas como
modelos de utilidad, los disefios industriales y las marcas, pues son {

las dnicas instituciones que otorgan con plenitud el denominado

"derecho de exclusiva",

Para recapitular diremos que las invenciones son susceptibles de
apropiacién a través de diversas instituciones, como patentes,
modelos de utilidad, certificados de invencién, mejoras de patentes y

secreto industrial, por ahora sélo abordaremos lo relativo a la

Patente: -



I) Patente. Es la forma de apropiacidén plena (otorga el derecho
de exclusiva) que reconoce los derechos wmids amplios a una invencién,
tanto por el plazo de vigencia (de 15 a 20 afios en las tendencias
legislativas actuales), en el cagso de México son 20 afios
improrrogables (articulo 23 de la Ley de Propiedad Industrial), como
por el espacio geogridfico en el cual se puede lograr suxejercicio,
haciendo uso del principio de prioridad reconocido por los paises

adheridos al Convenio de Paris e inclusive por la mayoria de los que

no lo han suscrito. 13

1.6. ORGANISMOS INTERNACIONALES PARA LA PROTECCION DE LAS
INVENCIONES .

La peculiaridad del sistema de retribucidén a los innovadores
intelectuales ha generado diversos problemas que ha debido abordar el E
derecho. En el mundo, y en un mismo pais, es probable que mas de un
cientifico, o mds de un equipo de investigadores. esté abordando el :
mismo problema y desarrollando lineas de investigacidén similares para
su golucién (es facil ejemplificar, hoy en dia, con "problemas" como
el Sindrome de Inmunodeficiencia Adquirida =-S.I.D.A.- o la
contaminacién maritima por derrame de petrdleo). Los conocimientos
bdsicos deben de recorrer un largo camino para devenir en soluciones
tecnolégicas susceptibles de utilizacidén industrial y, muchas veces
(farmacos, fertilizantes) superar pruebas que le permitan demostrar
que BSon inocuos para la salud humana o animal, que no producen

afectos secundarios nocivos o que no afectan el medio ambilente. Es

13



muy probable, en consecuencia, que mds de un inventor pretenda y
obtenga en un pais derechos sobre una invencidn y que diversos
inventores obtengan derechos sobre una invencién en diversos paises.
Sin embargo, el derecho de exclusiva que se otorga al inventor obliga
a indivilualizar a uno sdlo y el principio aceptado por la mayoria de
las legislaciones es premiar al primero que, cumpliendo con todos los

requisitos establecidos, registra un nuevo conocimiento.

Las distancias, la diversidad de requisitos previos y de
trimites en cada pais, hacen posible que una percona pretenda y logre ;
patentar en uno de ellos un invento que ha sido presentado ya enfg
otro. AGn sin patentarlo, B81 una persona comienza a utilizar ;
industrialmente una invencién que se estd patentando en otro pais,
cuando su titular pretenda hacerlo en éste podria encontrarse con la?

oposicidn derivada de la difusién del invento.

Estos y otros problemas motivaron que, a medida que se aceleraba :
el desarrollo industrial en el siglo pasado y se incrementaban los i
intercambios mercantiles en el mundo, surgieran presiones para que se
estableciera un sistema internacional de proteccidén a los inventores. }
Y éstas se intensificaron con motivo de la realizacién de ferias
industriales en las que se invitaba a los paises de mayor desarrollof}
a exhibir sus avances mis significativos en ese campo, y en los
cuales se participaba con el temor de que las invenciones pudieran

ser plagiadas. 14
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1.6.1. EL CONVENIO DE PARIS

En el afio de 1883, once paises suscribieron el "Convenio de
Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial", con la
finalidad de proteger a sus nacionales; México se adhirié al convenio
original el 7 de septiembre de 1903 y aprobd el Acta de Estocolmo
(Gltima reforma) el 26 de julio de 1976. Al lo. de enero de 1992 se
encontraban adheridos 103 paises, si bien no todos ellos habian

aprobado el Acta de Estocolmo total o parcialmente.

El convenio supone que los paises miembros se obligan a adoptar Q
en sus legislaciones internas las pautas generales que lo informan,
quedando facultados solamente para prever sus aspectos de detalle y %
reglamentarios. Reposa sobre un principio fundamental: toda invencién %
registrada obtiene proteccidén mediante la patente, documento que é
confiere a su titular derecho exclusivo para su explotaciéni esto no é
se expresa en el Convenio, peroc en su interpretacidén se asoclia la ;
denominacidén patente con el derecho de exclusiva, y cuando se ha f
intentado otorgar otra retribucién a quien registra una invencidén se ;
ha cambiado la denominacién del titulo otorgado (por eldemplo: los f
certificados de invencién). La exclusiva es, en consecuencia, la base :
orientadora de la mayoria de las disposiciones del Convenio de Paris,

destacando ademas:

a) El llamado "trato nacional", en cuya virtud cada Estado

contratante debe otorgar a los nacionales de los restantes miembros



los mismos derechos que a sus ciudadanos; ese beneficio se extiende
no sélo a los nacionales, sino también a extranjeros con domicilio en
uno de los paises adheridos, o que tengan establecimientos

comerciales o industriales en ellos.

b) El principio de "prioridad" segin el cual, quien solicita una
patente o modelo de utilidad en alguno de los paises contratantes,
goza de prioridad durante un plazo de un afio para efectuar el
registro en los restantes, plazo que se reduce a un afio en el caso de

las marcas, dibujos y disefios industriales.

c) El principio de "independencia", en virtud del cual la f
concesién de una patente en un pais, no da derecho a exigir
patentamiento en los otros. Asimismo, la denegacidn o caducidad de la §

patente en un pais no serd argumento suficiente para rechazar la ?

peticidén en otro.

d) La introduccién de un producto fabricado con un procedimiento
patentado en el pais, otorga al titular de la patente los mismos :
derechos que él tiene sobre los productos fabricados en ese pais. La
importacién de un producto patentado que realice el titular de la

patente, no implica su caducidad.
e) El abuso en el ejercicio del derecho de patente, como la no

explotacién, 8dlo puede ger sancionado con el otorgamiento de

licencias obligatorias, no exclusivas ni cedibles, luego de un plazo

16



de cuatro afieos a partir del otorgamiento del depésito de la
golicitud o del plazo de tres afios a partir del otorgamiento del
derecho, el que venza wiés tarde; y sélo s8i el titular no hubiera:
comenzado la explotacién dos afiog después de otorgada la primera .

licencia obligatoria, se podra decretar la caducidad. 15
1.6.2. LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

La Organizacién Wundial de 1la Propiedad Industrial (OMPI, .
también citada por sus siglas en inglés: W.I.P.0.) tiene como,;
objetivos fundamentales: fomentar la proteccién de la prdpiedad,;
intelectual, asegurar la cooperacién administrativa entre las Unionesf
(de Paris y de Bernan), y prestar asistencia técnico-juridica en la;

materia a los paises que se lo soliciten.

En cumplimiento de esta funcidén, fue creado el Programa Técnico—?
Juridico Permanente de la OWPI, destinado a facilitar a los paises enf
desarrollo la adquisicién de tecnologia protegida como propiedad i
industrial. El1 mismo esta dirigido por un Comité Permanente,f
compuesto por 47 Estados, entre los que hay paises industrializados,!
cabe destacar de entre sus actividades, la elaboracién de leyea-tipo;
para paises en desarrollo sobre invenciones, conocimientos técnicos,

marcas, diseifios, y modelos industriales. 18



1.6.3. CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS
SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO.

En 1961 la Organizacién de las Naciones Unidas declara a los
60°s como la década del desarrollo y adopta una declaracién sobre "El
comercio internacional como instrumento fundamental\ para el
desarrollo"; sobre estas bases se crea en diciembre de 1964 la .

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

(U.N.C.T.A.D.).

A la UNCTAD se le encomienda, entre otros problemas, las ;
inversiones extranjeras, las empresas transnacionales y la {
transferencia de tecnologia, orientando su actividad a la elaboracisn ;
de Cédigos de Conducta. Es un foro relevante en el que se avanzd en£
la identificacidén de los problemas mas importantes de los paises en?
desarrollo, si bien no se logré consenso para aprobar ninguno de los
Cédigos aludidos. La discusién sobre un Cédigo de Conducta para la f
Transferencia de Tecnologia incluia necesariamente el de la propiedad‘i

intelectual.

La UNCTAD ha realizado investigaciones sobre propiedad ;
industrial y ha instado en repetidas oportunidades a la’OMéI a que
impulse la revisién del Convenio de Paris en orden a la posibilidad ﬁ
de que las normas del mismo ayuden a la modernizacién tecnolégica de
los paises del tercer mundo y contemplen 8us necesidades de

legislacién interna. 17
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1.6.4. CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA PROTECCION
DE OBTENCIONES VEGETALES .

Este convenio tiene por objeto regular la proteccién de quien
obtiene una nueva especie vegetal, que 8se pueda ‘"distinguir
claramente por uno o varios caracteres importantes de cualquier otra
variedad, cuya existencia sea notoriamente conocida en el momento en
que se solicite la proteccidén" (art.6, fracc. I) par.a), y se tornd
necesario por cuanto la mayoria de las legislaciones prohibian el
patentamiento de la materia viva. La convencién prevé, sin embargo,
la posibilidad de que un Estado adherente contemple la posibilidad de
otorgar al obtentor la proteccidén mediante un titulo particular o de
una patente, pero exige que en este caso se otorgue 86lo uno de ellos
a un mismo género o a una misma especie botédnica (art. 2, Frac. I).
Pueden ser objeto de proteccidén, segin la misma, todos los géneros y

especies vedetales.

La convencién reconoce al obtentor el derecho de que Be someta a
su autorizacién previa la produccién con fines comerciales, la
puesta a la venta y/0 la comercializacién del material de
reproduccién o de multiplicacidén vegetativa, en su calidad de tal,
de la variedad (art. 5, inc. 1), y el mismo se deberad otorgar por un

plazo minimo de quince afioe (art. 8).

A esta Convencién no se ha adherido, al 31 de diciembre de 1991,

ningin pais latinoamericano, si bien 1los gobiernos de Uruguay
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(septiembre de 1991) y Argentina (octubre de 1991) solicitaron al
Consejo un estudio de congruencia de sus legislaciones con el Acta,
paso necesario para solicitar su incorporacidén. Los principales
adherentes son paises europeos (la Convencién sobre Patente Europea
excluye el patentamiento de especies vegetales y de procedimientos
biolégicos para su obtencidén), los Estados Unidozs de América vy
estados no europeos desarrollados como Israel , Nueva Zelandia, Japén

y Sudéfrica, sumando un total de veintisiete. 18

1.6.5. TRATADQ DE BUDAPEST PARA EL RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL
DEL DEPOSITO DE MICROORGANISMOS .

La dificultad de describir en forma clara y suficiente un
microorganismo en los paises que aceptan su patentamiento o le
otorgan una protecciédn similar, se pretende salvar con el depésito
del mismo. El objetivo de este tratado es precisamente establecer una
Unién de paises que acepten normas minimas organizativas de las
instituciones en las cuales se realizarian estos registros y que se

denominan Organismos Internacionales de Depésito.

Este status se adquiere por el reconocimiento otorgado por un
Estado de la Unién o por una Organizacién Intergubernamental de

Propiedad Industrial, comunicada al Director General de la Uniédn.



Las instituciones que adquieren este reconocimiento deben
otorgar recibos de los depdsitos realizados, que deben ser aceptados
ooma wiertos an los restantes paises de la Unidn. Al lo. de enero de
1992 se habian adherido 23 paises, entre los cuales no habia ninguno

latinocamericano, 19
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CAPITULO II

MEXICO EN MATERIA DE INVENCIONES Y PATENTES

2.1. PRIMERAS LEYES EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Las primeras leyes formales que en esta materia hemos tenido en
México, son las del 28 de Noviembre de 1888, llamada "Ley de marcas
de Fabrica", y la de 7 de Junio de 1890 sobre "Patentes de Privilegio
a los Inventores o Perfeccionadores", a las cuales siguieron la del
25 de Agosto de 1903, conocida como "Legislaciéon de Patentes de
Invencién y Marcas de Fébrica y Comerciales", la del 26 de Junio de
1928 llamada "Ley de Patentes de Invencidén" y "de Marcas, Avisos y
Nombres Comerciales", la del lo. de Diciembre de 1942 conocida como
"Ley de la Propiedad Industrial", la "Ley de Invenciones y Marcas"
del 10 de Febrero de 1876, 1 y por Qltimo la que nos rige
actualmente la "Ley de la Propiedad Industrial"” del 27 de Junio de
1991, conocida como "Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad
Industrial” desde esa fecha hasta antes del decreto que la reformara
v la modificara en diversos articulos incluyendo en su denominacién o
titulo, publicado en el Diario Oficial de la Federacién el dia 02 de
Agosto de 1994,

El ordenamiento Jjuridico mexicano sobre la propiedad industrial

contiene normas de derecho constitutivo y de derecho sancionador.
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Constitucionalmente se reconocen los derechos del inventor en
los articulos 28 y 85 de la Constitucién de 1857 y en el 28, parrafo
lo. de la vigente de 1917, 2

2.2. LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Las disposiciones de la vigente Ley de Propiedad Industrial son
de orden pGblico y de observancia general en toda la Repiblica, sin
perjuicio de lo establecido en los Tratados Internacionales de los
que México sea parte. Tal como lo sefiala el articulo 1 de la propia

ley, con el fin de preservar la economia mexicana y la paz social.

La aplicacién administrativa de la referida ley corresponde al
Poder Ejecutivo Federal por conducto del INSTITUTO MEXICANO DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL, por lo que todas las promociones, solicitudes,
registros, permisos, licencias, procedimientos contenciosos, etc.,
que dicha ley preveé, deberin gestionarse ante dicho Instituto, ante
la Direccidén correspondiente, de acuerdc a lo que establece el
Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial y el Reglamento del

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 3

Las finalidades primordiales de la Ley de la Propiedad
Industrial se encuentran establecidas en 8u articulo 2, vy
principalmente son: reconocer y proteger los derechos de exclusividad
a los titulares de los llamados "derechos intelectuales" para de esta

forma lograr su aplicacién en la industria y el comercio y que este
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régimen sea atractivo para los ineventores y productores de servicios
y articulos, tanto de origen nacional como extranjero, al fomentar la
confianza de que se cuenta en México con una apropiada regulacion en

materia de Propiedad Industrial.

2.3. EL INSTITUTO MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (I.M.P.I.)

Esta autoridad administrativa en materia de Propiedad Industrial
es creada por la Ley de la Propiedad Industrial, como un organismo
descentralizado, con personalidad Jjuridica y patrimonioc propio, tal

como se establece en el articulo 6 de la Ley en comento.

Loe é6rganos de administracién del Instituto son la Junta de
Gobierno y un Director General, debiendo integrarse la primera por
diez representantes designados por las Secretarias de Comercio y
Fomento Industrial, de Relaciones Exteriores, de Agricultura y
recursos hidriulicos <(actualmente de agricultura, ganaderia vy
desarrollo rural), de Educacién Piblica y Salud, asi como del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnologia y del Centro Nacional de Metrologia.

(articulos 7 y 7 bis de la Ley ).

Por tener relacién con el tema del presente trabajo mencionaré
las facultades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que
mids nos interesan y que 8se encuentran contenidas en las siguientes

fracciones del articulo 6 de la Ley de Propiedad Industrial:
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III.- Tramitar y , en su caso, otorgar patentes de invencién vy
registros de modelos de utilidad, disefios industriales, marcas vy
avisos comerciales, emitir declaratorias de protecciédn a
denominaciones de origen, autorizar el uso de las mismas, la
publicacién de nombres comerciales, asi como la inscripcién de sus
renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotacién, y las
demas que le otorgan esta ley y Bu reglamento, para el reconocimiento

y conservacién de los derechos de propiedad industrial;

IV.- Substanciar loe procedimientos de nulidad, caducidad vy
cancelacién de los derechos de propiedad industrial, formular las
resoluciones y enitir las declaraciones administrativas
correspondientes, conforme lo dispone esta ley y Bu reglamento y en
lo general, resolver las solicitudes que se susciten con motivo de la

aplicacién de la misma.

V.- Realizar las investigaciones de presuntas infracciones
administrativas: ordenar y practicar visitas de inspeccién; requerir

informacién y datos...

VIII.- Sustanciar y resolver los recursos administrativos previstos
en esta ley, que se interpongan contra las resoluciones que emita,
relativas a los actos de aplicacién de la misma, de su reglamento y

demids disposiciones en la materia,



X.- Efectuar la publicacién legal, a través de la Gaceta, asi como
difundir la informacidén derivada de las patentes, registros,
autorizaciones y publicaciones concedidos, y de cualesquiera otras
referentes a los derechos de propiedad industrial que le confiere

esta ley.

2.4. GACETA DR LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

La Ley de la Propiedad Industrial, en su articulo 8 dispone que:

ARTICULO 8. El1 Instituto editaria mensualmente la Gaceta, en la que se
hardn las publicaciones a que esta ley se refiere y donde se dard a
conocer cualquier informacién de interés sobre 1la propiedad
industrial y las demds materias que se determinen. Los actos que
consten en dicho 6rgano de informacién sutirdn efectos ante terceros
a partir del dia siguiente de la fecha en que Be ponga en

circulacién, misma que deber& hacerse constar en cada ejemplar.

2.5. INVENCIONES PATENTABLES

La persona fisica que realice una invencién tendrd el derecho
exc lusivo de su explotacién en su provecho, por si o por otros con su
consentimiento, y este derecho se le otorgard a través de una
patente, segin lo establecen los articulos 9 y 10 de la Ley de la

Propiedad Industrial.
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El derecho a obtener la patente pertenece al inventor,o a los
inventores en comin, cuando realizan la invencién conjuntamente,
cuando realicen una misma invencién varias personas de forma
independiente unas de otras, tendrid mejor derecho a obtener la

patente aquella que primero presente su solicitud.

2.5.1. CONTENIDO DE LA INVENCION

Para que una invencién sea patentable, es decir, susceptible de
otorgarse una patente para su explotacién, se regquiere cumplir con lo
establecido por el articulo 168 de la Ley de Propiedad Industrial que

al tenor dice:

ARTICULO 18. - Serén patentables las invenciones que =sea nuevas,
resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicacién

industrial, en los términos de esta Ley, excepto:

I.- Loe procesos esencialmente biolégicos para la produccién,
reproduccién y propagacién de plantas y animales;

IT.- El material biolégico y genético tal como se encuentra en la
naturaleza;

I[II.~ Las razas animales;

IV.- El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, y

V.- Las variedades vegetales.
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2.5.2.- CARACTERISTICAS DE LA INVENCION PATENTABLE

Analizando la primera parte del articulo anterior, se mencionan
en el mismo tres caracteristicas de las invenciones, la novedad, el
que 8sean resultado de lo que llaman '"actividad inventiva" y por
altimo la susceptiblidad de aplicacién industrial. Caracteristicas

que en términos de la misma ley se traducen en lo siguiente:

CARACTERISTICA DE NOVEDAD: Para determinar que una invencién es nueva
se considera el eatado de la técnica en la fecha de presentacién de
la solicitud de la patente, o de la prioridad reconocida, a que se
refiere mas ampliamente el articulo 40 de la misma ley, esto es, se
rechaza en nuestra legislacién la novedad subjetiva en favor de
pruebas objetivas, como "no patentado, publicado o utilizado
anteriormente", incluyendo en el estado de la técnica todas las
solicitudes de patente presentados en México con anterioridad a la

fecha de presentacién de una solicitud, que se encuentra en trdmite

aunque aun no sean publicadas.

RESULTADO DE ACTIVIDAD INVENTIVA: Nuestra legislacién no es muy clara
sobre exactamente a que se refiere este requisito, por lo que algunos
autores sostienen que esta actividad inventiva debe traducirse como
un logro intelectual extraordinario, que exije mis que el ejercicio
de la habilidad técnica ordinaria y también debe tomarse en cuenta

el estado de la técnica en nuestro pais. Hoy en dia se hace necesaria
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la implementacién de laboratorios y equipos dedicados a la

investigacién para lograr un invento que pueda ser patentado.

SUSCEPTIBILIDAD DE  APLICACION INDUSTRIAL: Creo que esta
caracteristica entrafia el motivo por el cual se solicita la patente,
y al mismo tiempo constituye la principal caracteristica de una
invencién que se desea patentar, porque a través de la aplicacién
industrial es como la invencién va a brindar una utilidad y el
consiguiente beneficio econdmico que la explotacidén de la patente le

conferirid al inventor.

2.5.3.- INVENCIONES A MATERIA VIVA

Se exceptian en la segunda parte del articulo 16 de la Ley de

la materia, como invenciones patentables:

I1.- Los procesos esesncialmente biolégicos para la producciédn,
reproduccién y propagacién de plantas y animales;

II:- E1 material biolégico y genético tal como se encuentran en la
naturaleza;

IIT1.- Las razas animales;

IV.- El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, y

V.- Las variedades vegetales.
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Creo que la razén principal para exceptuar como invencionas
patentables a los procesos bioldégicos y el material bioldgico y
genético, razas, partes del cuerpo humano y variedades vegetales, es
debido, a que estos por su caridcter de bioldégicos, son procesos que
ya existen en la naturaleza y no son producto de una actividad
humana, ademids de que al permitir patentar, es decir, explotar la
invencién de una raza animal o variedad vegetal, se permitirian los
experimentos con material vivo que podria llegar a alterar ciclos

biolégicos naturales, con sus posibles consecuencias negativas.

Antes de las reformas del 02 de Agosto de 1994, (las més
recientes actualmente), el articulo 20 de la Ley de la Propiedad
Industrial (llamada en ese entonces Ley de Fomento y Proteccién de

la Propiedad Industrial), permitia patentar:

a) Variedades vegetales

b) Invenciones relacionadas con microorganismos, en todos sus tipos
¢) Procesos biotecnolégicoe de obtencién de farmoquimicos,
medicamentos, bebidas y alimentos para consBumo animal y humano,
fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, fungicidas o productos con

actividad biolégica.

Actualmente, con lag reformas realizadas, las variedades
vegetales ya no son patentables, sin embargo,las invenciones
relacionadas con microorganismos y los procesos biotecnolégicos,

siguen siendo patentables, pues estos WUltimos no son considerados
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esencialmente bioldgicos. Al respecto, la Organizacidén Mundial de la
Propiedad Industrial define a la biotecnologia: " Biotecnologia
engloba todas las técnicas que utilizan organismos vivos, en
particular animales, plantas o microorganismos, o cualquier tipo de
material biolégico que pueda ser asimilado a los microorganismos o

partes de los mismos,para provocar en ellos cambios organicos." 4

2.6. DEBECHOS DE PATENTE

El Articulo 21 de la Ley de Propiedad Industrial sefiala:

El derecho conferido por la patente estarid determinado por las
reivindicaciones aprobadas. La descripcién y los dibujos o en su
caso, el depbésito de material biolégico a que se refiere el articulo

47 fraccién I de easta Ley, serviran para interpretarlas.
Los maestros Macedo Herndndez y Macedo de los Reyes
comentan el articulo anterior de la sigulente forma:
Las patentes tienen dos partes fundamentales:
a) Deascripcidn. En esta parte se especifica fundamentalmente la
tecnologia para llevar a la prdctica el invento. Se resefia ademds el

problema que existe en la técnica, es decir, hasta donde se llegé en

esta técnica. (Bibliografia de patentes anteriores).
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En este apartado se explica la solucion que aporta el invento al
problema aparentemente sin solucidn adecuada, o que aporta una
Innovacidn a las soluciones existentes. Segun la materia, se

acompanaran dibujos ilustrativos,

b) Reivindicaciones. Se define el alcance del derecho que otorga

el titulo de patente de invencidn.

El material bioldgico obtenido en un experimento por
procedimientos no convencionales, generalmente es dificil de volver a
elaborarse o producirse con las mismas peculiaridades y
caracteristicas que en un experimento o produccién posterior.
Precisamente y a ello obedece que la Ley obligue al solicitante de
una invencién de esta especle, a que deposite una muestra del

material biolégico obJjeto de patente.

La Ratio Alegis del articulo en comento, obedece precisamente a
que en algunas ocasiones en las que la descripcién y reivindicaciones
eran contradictorias, era dificil determinar el alcance de las
patentes. Asi pues, los derechos de uso exclusivo de los titulares de
patentes se limita exclusivamente a lo establecido en las
reilvindicaciones, no importando el titulo o nombre de la patente, o

que sus descripciones no sean acordes con ellas. 6
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Por otra parte es importante considerar los limites a los

derechos de patente que establece el

Articulo 22

El derecho que confiere una patente no producirid efecto alguno
contra:

I. Un tercero que, en el dmbito privado o académico y con fines
comerciales, realice actividades de investigacidén cientifica o
tecnolégica puramente experimentales, de ensayo o de ensefianza, y
para ello fabrique o utilice un producto o use un proceso igual al

patentado.

IT. Cualquier persona que comercialice, adquiera o use el
producto patentado u obtenido por el proceso patentado, luego de que

dicho producto hubiera sido introducido licitamente en el comercio.

III. Cualquier persona que, con anterioridad a la fecha de
presentacién de la solicitud de patente o, en su caso, de prioridad
reconocida, utilice el proceso patentado, fabrique el producto
patentado o hubiere iniciado los preparativos necesarios para llevar

a cabo tal utilizacién o fabricacidn.

IV. El empleo de la invencién de que se trate en los vehiculos

de transporte de otros paises que formen parte de ellos cuando éstos

se encuentren en transito en territorio nacional.
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V. Un tercero que, en el caso de patentes relacionadas con
materia viva, utilice el producto patentado como fuente inicial de
variacidén o propagacién para obtener otros productos, salvo que dicha

utilizacidén se realice en forma reiterada, y,

VI. Un tercero que, en el caso de patentes relacionadas con
productos que consistan en materia viva, utilice, ponga en
circulacién o comercialice los productos patentados, para fines que
no sean de multiplicacidén o propagacidén, después de que éstos hayan
sido introducidos licitamente en el comercio por el titular de la

patente, o la persona que tenga concedida una licencia.

La realizacién de cualquier actividad contemplada en el presente
articulc no constituird infraccién administrativa o delito en los

términos de esta Ley.

En relacién a la fraccién I, creo que cada caso concreto debe
analizarse detalladamente para determinar si alguna actividad es
meramente académica o cientifica, o bien si en ella existe un dnimo

de provecho indebido.
El comentario que realizan los maestros Macedo Herndndez y

Macedo de los Reyes, a las siguientes fracciones del articulo en

comento, resultan muy ilustrativos:
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Fraccidn II. Para que un producto patentado se considere, ha
sido introducido licitamente al comercio, deben conJuntarse los

sigulentes elementos:

a) Que el producto haya sido elaborado con la autorizacidén del
titular de la patente. En caso de patente de proceso, que éste haya

sido usado con la autorizacidén del titular de la patente.

b) Que el producto patentado, o producto de proceso patentado,

hayan sido elaborados dentro del territorio nacional.

c¢) Que productos de procedencia extranjera, y aquellos que son
el resultado de un proceso, objeto de patente en México, entren al

teritorio nacional con la autorizacidn del titular de la patente.

Fraccién III. Creemos que para que pueda actualizarse esta
hipétesis de excepcién en favor de persona alguna, el uso anterior,
incluyendo los procesos de prefabricacién del proceso o producto
patentado, deben ser acordes con la propia naturaleza de la

invencidn.

Ciertamente, seria dificil cuantificar y establecer reglas
generales, para determinar la existencia de elementos suficlentes
para actualizar la anulacién de los efectos de una patente a favor de
una persona. Asi pues, como no seria Justo que este beneficio se

actualizarse a favor de una persona que Unicamente fabricé un simple
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cepillo limpiador después patentado, también seria injusto el negar
dicho beneficio a quien fabricé un novedoso, costoso y compleJo
reactor nuclear, patentado posteriormente, aun cuandoe la ley no
distingue el otorgar la misma proteccién en ambos cascs, quizd fuere

legal pero inJusto,

Fraccidn IV. Bste precepto es también aplicado a los aeronaves
que se encuentren sobrevolando el territorio nacional, asi como los
buques que se encusntran transitando litorales propiedad de la

nacion.

Fraccién V., La hipdtesis a que se refiere esta fraccidn es un
tanto indeterminada, pues el término '"reiterado”, puede presentarse a
Interpretaciones contradictorias. Creemos que en cada caso deben
estudiarse las circunstancias concretas, a fin de determinar si se

estd en presencia o no, de la hipétesis normativa.

Fraccién VI. En esta fraccién, entendemos se considera una
actividad iflicita, el utilizar o comercializar productos patentados
consistentes en nmateria viva con fines de multiplicacidén o

programacién., €

2.6.1. VIGENCIA DE LAS PATENTES

Como lo dispone el articulo 23 de 1la Ley de Propiedad

Industrial:

38



La patente tendrd una vigencia de 20 afiog8 improrrogables,
contada a partir de la fecha de presentacién de la solicitud y estara

sujeta al pago de la tarifa correspondiente.

2.6.2. ACCION DE DAROS Y PERJUICIOS
POR INDEBIDA EXPLOTACION DE PATENTE

El articulo 24 de la Ley de Propiedad Industrial establece:

El titular de la patente después de otorgada ésta, podré
demandar dafios y perjuicios a terceros que antes del otorgamiento
hubieren explotado sin su consentimiento el proceso o producto
patentado, cuando dicha explotacién se haya realizado después de la
fecha en que surta efectos la publicacién de la solicitud en la

Gaceta.

Resulta de gran ayuda para la comprensién de este articulo el
comentario aque al respecto hacen los maestros Macedo Herndndez vy

Macedo de los Reyes, que a continuacién transcribo:

Por dado debe entenderse, el menoscabo o detrimento del
patrimonio ocasionado por un hecho o acto Juridico. Por perJucio debe
entenderse la ganancia licita que deja de obtenerse por algin acto u
omisidén de otro. (Articulo 2108 y 2109 del Cédigo Civil del Distrito
Federal.)
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Este tipo de acciones deben ser promovidas ante el Juez civil
competente, que tenga Jurisdiccién en el domicilio del demandado. A
pesar de que este tipo de acciones no requieren de algun requisito de
procedibilidad, sentimos que, la previa declaracién administrativa de
infraccién o de ilicito a que se refieren los articulos 213 y 223, en
contra del demandado, deben ser muy importantes en el 4dnimo del
Juzgador; pues le facilitaria la comprensién ademds, de cuestiones
técnicas, respecto de las cuales, se supone que el Instituto Mexicano

de la Propiedad Industrial es conocedora.

4 pesar de que la fraccién III del articulo 22 de la LFPPI,
mencione que las patentes surten efectos contra terceros a partir de
la fecha de presentacién de la solicitud, lo cierto es que el titular
de la patente, solamente puede demandar dafos y perJjuicios a los
terceros que hubieren explotado su patente, con posterioridad a la
fecba de publicacién de la solicitud de la patente, en la Gaceta de

la Propiedad Industrial. 7

2.6.3. RXPLOTACION DIRRCTA Y SUBSTITUTA O LICENCIADA DK LA INVENCION
PATENTADA

El articulo 25 de la Ley de Propiedad refiere qué debemos
entender por explotacién de una invencién patentada, ya sea en forma
directa por su titular o en forma substituta por licencia de su
titular a un tercero, y con el fin de conocer estos conceptos y sus

alcances, transcribo a continuacién el citado articulo:
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ARTICULO 25. El derecho exclusivo de explotacién de la invencién

patentada confiere a su titular las siguientes prerrogativas:

I.- 8i la materia objeto de la patente es un producto, el derecho de
impedir a otras personas que fabriquen, usen , vendan, ofrezcan en

venta o importen el producto patentado sin su consentimiento, y

I1.- Si la materia objeto de la patente es un proceso, el derecho de
impedir a otras personas que utilicen ese proceso y que usen, vendan,
ofrezcan en venta o importen el producto obtenido directamente de

egse proceso, 8in su consentimiento.

La explotacién realizada por la persona a que se refiere el
articulo 69 de esta Ley, se consider& efectuada por el titular de la

patente.

Para comprender qué debemos entender por explotar un derecho
exclusivo otorgado por una patente, debemos interpretar a contrario
sensu el primer pdrrafo del articulo anterior y desprenderemos del
mismo que el titular de un derecho exclusivo para explotacién de un
producto o proceso patentado puede: fabricar, usar, vender, ofrecer
en venta o exportar dicho producto o proceso. Kl segundo pérrafo del
mismo articulo se refiere a la licencia. Para que una licencia o
autorizacidn de uso o explotacién de una patente pueda surtir efectos
contra terceros, debe ser inscrita ante el I.M.P.I. Asi pues, para

que la explotacidn realizada por un licenciatario pueda considerarse
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como realizada por el titular de la patente, debe el contrato por
virtud del cual se transmita al licenciatario la facultad de uso,
estar debidamente inscrito en el expediente oficial de la patente de

que se trate.

2.7. TRAMITACION DE PATENTES

El procedimiento para obtener una patente se encuentra descrito
en el Capitulo V de la ley de Propiedad Industrial, concretamente del
articulo 38 al 61 y se complementa con lo dispuesto en los articulos

24 al 49 del Reglamento de la misma Ley.

En forma resumida, considero que para la obtencién de una

patente deben observarse las siguientes etapas y procedimiento:

1A. ETAPA: INTEGRACION DE SOLICITUD Y ANEXOS
12 Obtener del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial un
ejemplar de la Forma Oficial de "Solicitud de Patente"

29 Efectuar el pago de las tarifas correspondientes, incluidas las
relativas a los exédmenes de forma y fondo que se practicardn a la

solicitud. ( articulos 38 de la Ley y 5 fraccién VI del Reglamento)

32 Requisitar la solicitud y acompailarse de los documentos anexos

exigidos.
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40 Indicar Jjunto con la solicitud, la fecha en que la invencién haya
sido objeto de divulgacién previa, asi como los datos relativos a los
medios por los cuales se haya dado a conocer. Tratindose de
solcitudes divisionales (aquéllas que son obtenidas de una primera
solicitud), debe indicarse la fecha de presentacién y nuimero de

expediente en tramite de la solicitud inicial.

52 Acompafiar a la solicitud la descripcién, las reivindicaciones, el
resumen, el dibujo o dibujos que se requieran, y en su caso la
constancia de Depdsito de material bioldégico. ( articulos 27 al 33

del Reglamento y 47 y 48 de la Ley).

2A. ETAPA: PRESENTACION DE LA SOLICITUD

12 Presentar la solicitud de patente debidamente requisitada con
todos sus anexos, en el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, ante la Direccién de Patentes. (articulos 38 y 38 bis de

la Ley).

De acuerdo con los dos Gltimos parrafos del articulo 5 del
Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, las solicitudes pueden
remitirse por correo, servicios de mensajeria o transmisidn
telefénica facsimilar, con los requisitos y condiciones que establece

el propio articulo.
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3A ETAPA: EXAMEN DE FORMA DE LA SOLICITUD.

12 Una vez presentada la solicitud, el Instituto realizard un exémen
de forma de la solicitud y la documentacién y podrd requerir que se
precise, aclare o se subsanen las omisiones para lo cual concede al

solicitante un plazo de dos meses. (articulo 50 de la Ley).

4A ETAPA: PUBLICACION DE LA SOLICITUD EN LA GACETA.

12 Aprobado el exadmen de forma, se publicard la solicitud de patente
en tramite en la Gaceta de la Propiedad Industrial, después del
vencimiento del plazo de 18 meses, contado a partir de la fecha de
presentacién de la solicitud o en su caso de prioridad reconocida.

(articulo 52 de la Ley y articulos 39 y 40 del Reglamento).

29 Puede publicarse la solicitud de patente en trédmite antes del
vencimiento del plazo sefialado, a peticién del solicitante, siempre y
cuando dicha solicitud haya aprobado el exédmen de forma. (parte final
del articulo 52 de la Ley y articulo 40 del Reglamento).

32 La publicacién en la Gaceta da publicidad a la solicitud de
patente por lo que se le considera desde ese momento como "patente en

tridmite" (articulo 39 del Reglamento).

5A ETAPA: EXAMEN DE FONDO.

12 Publicada la solicitud de patente se debe efectuar el pago de la

tarifa que corresponda por concepto del exdmen de fondo.

44



29 El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial examina la

invencién.,

32 Despues del exdmen el Instituto debe determinar si se satisfacen
los requisitos sefialados por el articulo 16 de la Ley o si la
invencién se encuentra en alguno de los Ssupuestos previstos en los
articulos 16 y 19 de la misma Ley (articulo 53 de la Ley) ademéds de
las condiciones que establecen los articulos 4 y 43 de la misma Ley.

(articulo 42 del Reglamento).

42 Si no se cumple con los requisitos de patentabilidad, o se
encuentra en alguno de los supuestos de los articulos 16 y 19 de la
Ley, o se requiere mis informacién para realizar satisfactoriamente
el exémen de fondo, el Instituto podrd requerir por escrito al
solicitante para que dentro del plazo de dos meses presente la
informacién o documentacién necesaria o realice las aclaraciones

pertinentes. (articulo 55 de la Ley y 42 a 45 del Reglamento).

6A ETAPA: OTORGAMIENTO DE LA PATENTE Y
EXPEDICION DEL TITULO.

12 Cuando proceda el otorgamiento de la patente se le comunicaré por
escrito al solicitante para que en plazo de dos meses cumpla con los
requisitos para su publicacién y cubra los derechos por expedicién
del titulo. Sefialandose una prérroga por igual plazo. (articulos 57 y
58 de la Ley).
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20 Pagados los derechos correspondientes, el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial expedird un titulo para cada patente y un

reconocimiento oficial al titular. (articulo 59 de la Ley).

TA ETAPA: PUBLICACION DE LA PATENTE

UNICO: Otorgada la patente la Secretaria de Comercio y Fomento
Industrial procederid a hacer su publicacién en la Gaceta, conteniendo
el resumen de la descripcién de la invencidén y el titulo de la
patente en el cual se hara constar:

1.- Nimero y Clasificacién de la Patente.

2.- Nombre y domicilio de la(s) persona(s) a quien(es) se expide.

3.- Nombre del Inventor o inventores.

4.- Fechas de presentacién de la solicitud y de prioridad reconocida
en su caso, y de expedicidn.

§.- Su vigencia. (articulos 59 y 60 de la Ley ).

2.6. TRANGMISION DK DERECHOS Y LICRNCIAS .

Los derechos que confiere una patente o registro, y ain aquéllos

derivados de una solicitud en trédmite, pueden gravarse, transmitirse

total o parcialmente en términos de la legislacién comin.

46



2.8.1. TRANSMISION DE DERKCHOS

Dichos gravamenes o transmisidén de derechos deben inscribirse en
el Registro Mexicano de la propiedad Industrial para que surtan
efectos contra terceros, en los términos que indique el Reglamento de

la Ley.

Lo anterior de conformidad con lo que establece el primer
parrafo del articulo 62 y en el articulo 64 de la Ley de Propiedad

Industrial.

2.8.2. LICENCIAS PARA EXPLOTACION DE PATENTES.

Mediante Convenio, el titular de la patente o registro puede
conceder la licencia para su explotacidn, y ese convenio debe ser
inscrito en Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que
surta efectos contra terceros, segin lo determina el articulo 83 de

la Ley en comento.

Salvo estipulacidén en contrario, la concesién de una licencia no
excluird la posibilidad, por parte del titular de la patente o
registro de conceder otras licencias ni realizar su explotacién

simultdnea por si mismo. (articulo 67 de la Ley).
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2.8.3. LICENCIAS OBLIGATORIAS .

El articulo 70 de la Ley de Propiedad Industrial contempla lo
que doctrinariamente se ha denominado las "LICENCIAS OBLIGATORIAS" y
determina esta posibilidad para que cualquier persona pueda solicitar
al Instituto la concesién de una licencia obligatoria, cuando después
de tres afios de otorgada la patente o cuatro afios de presentada la
solictud, lo que ocurra mids tarde, esta no haya sido explotada.

(salvo que existan causas Jjustificadas).

No obstante no procede la concesién de una licencia obligatoria
cuando el titular de una patente o el licenciatario hayan estado
realizando la importacién del producto patentado u obtenido por el

proceso patentado.

Sin embargo el articulo 72 de la misma Ley le concede al titular
de la patente la oportunidad para que antes de otorgarse la primera
licencia obligatoria, proceda a su explotacién, dentro del plazo de

un aflo, a partir de que se le notifique la situacidn.

A quién se le conceda una licencia obligatoria, tendrd la
obligacion de pagar regalias al titular de la patente, y emte pago
concluird cuando caduque o se anule la patente, o por cualquier otra
causa prevista en la Ley (articulo 73 de la Ley). También debera

iniciar la explotacidn de la patente dentro del plazo de dos afios, a
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partir de la fecha en que se le conceda (articulo 7b de la Ley) en
caso contrario le serid revocada. La licencia obligatoria no sera

exclusiva (articulo 76 de la Ley).

2.8.4. LICENCIAS DE UTILIDAD PUBLICA.

El articulo 77 de la Ley de la Propiedad Industrial contempla
la existencia
de las "LICENCIAS DE UTILIDAD PUBLICA" cuya concesién seri otorgada
por causas de emergencia o seguridad nacional. Aunque en México esta

disposicién a la fecha no ha tenido aplicacién.
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CAPITULO III

MARCAS

3.1 CONCEPTO DE MARCA.

Resulta relevante tratar el tema de las marcas, pues éstas
ocupan un lugar muy importante en la atencién de los empresarios
mexicanos, y como atinadamente sefiala el Lic. Mauricio Jalife Daher
"La historia demuestra que no existe ninguna empresa lider que no
fundamente gran parte de su existencia y desarrollo en la posesién de

derechos exclusivos superiores a los de su competencia". 1

Existen diversos y variados conceptos de lo que podemos entender
por "marca", sin embargo, la mayoria de los tratadistas y empresarios
coinciden en definir a la marca como un signo distintivo de

mercancias producidas o distribuidas por las empresas.

De tal suerte que el Dr. Luis Mufioz la define como "cualquier
medio material que permita distinguir la mercaderia a que va
adherida, y puede consistir en palabras, frases, firmas, numeros,
dibujos, pinturas, retratos, recipientes, envolturas, etc. Se trata
de un signo distintivo por si mismo, ya que si la marca fuera
consustancial con la mercaderia no seria tal pues nos encontrariamos

ante un modelo, o sea ante una nueva forma patentable. 2
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La palabra marca es una denominacidén amplia que abarca otros
conceptos mas estrechos. Una marca es un nombre, un término, un
simbolo y/o disefio especial con el que se trata de identificar los

bienes o servicios de un vendedor o grupo de vendedores. 3

La marca asegura la estabilidad de las corrientes comerciales y
contribuye a intensificarlas, merced a la creciente demanda de
mercancias que provocan, de acuerdo con el renombre de que gozan. Por
tanto, salta a la vista la importancia que tiene la Marca
especialmente en el Comercio Internacional, en cuya actividad
desempefia en cierto modo un papel de elemento regulador que todos le
reconocen. Pero el nacimiento del Derecho a la Marca, las
formalidades necesarias para obtener su registro y las diversas
modalidades referentes a su proteccidén, quedan sujetas a muy variadas
exigencias que frecuentemente cambian de una Legislacién Nacional a
otra, razon por la cual se ha procurado la unificacién de tales

Legislaciones, ¢

3.1.1. TRORIAS QUK JUSTIFICAN LA EXISTENCIA DR MARCAS

La Marca constituye otra de las instituciones clésicas del
Sistema de Propiedad Industrial y como tal ha sido objeto de andlisis

en la Ciencia Juridica,



Sin embargo, es escasa la informacién estadistica o empirica que
existe respecto a la funcidén econdmica que desempefian las Marcas en
el comercio contemporédneo. El tema de la Marca, su origen, sus
caracteristicas, la proteccién que debe dirsele, y la mayor parte de
los aspectos que abarca la teoria marcaria, han sido abordados

fundamentalmente desde la dptica legal. ©

La teoria que sostiene que la Marca es innocua y debe permitirse
a los particulares que las registren, usen, abandonen o contraten
Marcas Fordneas a su libre albedrio, es inaceptable, sobre todo en
los paises en desarrollo, por los maltiples inconvenientes que ha
producido. Independientemente del régimen sociocecondémico que se
adopte localmente se considera indispensable la intervencién del
Estado para regular esta materia con el fin de proteger el interés de

la comunidad y asegurar un desarrollo auténomc y equilibrado.

La teoria tradicional de la Marca, sostiene que esta es una
institucién de orden pablico porque cumple una funcién social al
proteger al consumidor indicidndole en términos inequivocos, el origen
del bien o del servicio marcado. Por lo tanto la existencia de la
Marca se Jjustifica, desde el punto de vista legal, porque es un
instrumento de proteccién para el pablico consumidor. De ahi que
cuando una Marca en la préctica no realiza esa funcién, el Estado no
debe permitir que continde utilizandose, independientemente de que al

impedirlo, afecte el interés de su titular. ©
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3.1.2. CONCEPTOS JURIDICO Y ECONOMICO DE MARCA

Marca es desde el punto de vista Jjuridico, segin lo ha expresado
Yves Saint Gal, "Un signo distintivo que permite a su titular
(fabricante o comerciante) distinguir sus productos o sus servicios
de los de la competencia". Asimismo, en el aspecto econdémico, " La
Marca se define como un signo que tiende a proporcionar a la
clientela una mercancia o un servicio cubierto piblicamente con su
garantia". Y desde el punto de vista de lo que expresa la
Organizacién Mundial de la Propiedad Industrial, que entiende por
Marca "Un signo visible protegido por un derecho exclusivo concedido
en virtud de la Ley, que sirve para distinguir las mercancias de una

enpresa, de las de otras empresas." 7

En nuestra vigente Ley de la Propiedad Industrial se define a la

marca como sigue:

ARTICULO 88.- Se entiende por marca a todo signo visible que distinga
productos o servicios de otros de la misma especie o clase en el

mercado.

Y los signos que pueden constitulr una marca segun el articulo

89 de la misma Ley son:
I.- Las denominaciones y figuras visibles, suflcientemente

distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a
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que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma
especie o clase;

II.- Las formas tridimensionales,

III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales,
siempre que no queden comprendidos en el articulo siguiente (articuloc
90) y;

IV.- E1 nombre propio de una persona fisica, slempre que no se

confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.

3.2. EL NOMBRE COMERCIAL Y EL LOGOTIPO

Considero apropiado, comentar que una marca abarca otros
conceptos, por lo que podemos considerar dentro de las marcas dos
figuras sul generis que son el nombre comercial y el logotipo. Un
nombre comercial consiste en palabras, letras y/o niumeros que se
pueden pronunciar. Un logotipo es la parte de la marca que aparece
bajo la forma de un simbolo, disefio, colorido o letrero distintivo.
Se reconoce de vista pero quiz& no ge exprese cuando una persona
pronuncia el nombre comercial. € F£1 nombre comercial atiende a la
proteccidn de la denominacidn con que un establecimiento mercantil se
distingue frente al piblico consumidor. " El nombre comercial es la
denominacién con la cual una persona fisica o Juridica eJerce su

comercio o su industria”. @
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3.3. CLASES DE MARCAS

Una MARCA REGISTRADA es una marca que ha recibido proteccién
legal debido a que, de acuerdo con la Ley, se ha convertido en
propiedad de un solo vendedor. Por lo tanto, marca registrada es, en
esencia, un término legal. Todas las marcas registradas son marcas y,
por lo tanto, incluyen las palabras, letras, o numeros que se pueden
pronunciar. También pueden incluir un disefio ilustrado (logotipo).
Algunas personas creen,‘erréneamente. que la marca comercial es sbélo

la parte pictérica de la marca. 10

3.3.1. CLASRS DE MARCAS ATENDIENDO A SU POSERDOR.

Un método importante para clasificar las marcas es sobre la base
de quien las posee: productores e intermediarios. Se han usado los
términos nacional y privada para describir la propiedad de las marcas
de los productores e intermediarios, respectivamente. () Podemos

decir entonces que segGn sea el poseedor de la marca, existiradn:

A) Marcas Nacionales.- Propiedad de los productores y

B) Marcas Privadas.- Propiedad de los Intermediarios.
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3.3.2. CLASES DR MARCAS ATENDIENDO A SUS
CARACTERES ACCIDENTALES.

Segun sea el contenido de sus caracteres accidentales; las

Marcas se dividen en:

a) NOMINATIVAS

b) FIGURATIVAS O INNOMINADAS
c) MIXTAS

d) PLASTICAS

a) Las MARCAS NOMINATIVAS, que también se conocen como verbales,
denominativas, nominales, nominadas, fonéticas o de palabra, son
aquellas que se componen exclusivamente de una o mas palabras. Pueden
consistir en nombre propio, geografico o comercial, expresado bajo
forma distintiva. En esta clase también se comprenden las
denominaciones de fantasia y evocativas; igualmente pertenecen a
esta categoria los titulos de periédicos; las iniciales, letras o

siglas y los nimeros. 11
Estos signos marcarios penetran entre las gentes, porque el

publico rdpidamente aprende y con facilidad recuerda el sonido de una

o més palabras en la que la Marca se compone.
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b) La MARCA FIGURATIVA se distingue de la NOMINATIVA porque
funda toda su caracteristica en el sentido de la vista, sin que para
nada concurra en ella el oido; esta Marca es mas facil de retener en
la mente que la Marca Nominativa, pues consta de signos visibles,
Puede ser recordada aun por los analfabetas o por gente de paises
distintos que hablan idiomas diferentes. Pero dicha Marca no puede
como la NOMINATIVA, correr de boca en boca para designar el producto.
Para suplir esa desventaja es frecuente que la contrasefia adoptada
‘como Marca se forme combinado el elementc nominativo con el elemento
figurativo. La combinacidén de estas dos especies de Marcas da lugar a

las MARCAS MIXTAS, también llamadas MARCAS COMPUESTAS.

Algunos autores consideran ademis las Warcas Ideativas, en las
cuales de la combinacién del elemento nominativo con el figurativo, o
por virtud de otro artificio, surge su tercer elementoc de sugestién,
por el cual viene a aprenderse y a recordarse no tanto una imagen, ni
un sonido, eino una idea que con ellos se origina. Puede seiialarse
como ejemplo la que estid formada por la denominacién "Emulsion de
Scott" y la figura de un hombre que lleva a sus espaldas un gran
pez. De este modo las Marcas al mismo tiempo que con la forma nominal
se integran con la forma emblemAtica, tornanse en Marcas

Evocativas .18

c) Las MARCAS MIXTAS pueden resultar de la combinacién de un

vocablo o locucién (denominacidén) con wuna figura (signo visible);
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también pueden componerse combinando palabras y colores: igualmente
los elementos de la combinacidén pueden ser a la vez nombre, figura y

colores.

Nuestra legislacién reconoce a veces implicitamente, en
ocasiones de manera expresa, esa triple distincidén de los Bignos
marcarios. Asi por ejemplo el Articulo 89 de la Ley de 1la Propiedad
Industrial, al sefialar lo que puede congstituir una Marca, enuncia que
podrdn ser lcs nombres y las denominaciones (MARCAS NOMINADAS), las
formas tridimencionales y las figuras visibles (MARCAS INNOMINADAS Y
MIXTAS).

d) Cuando es la forma de los productos, o la forma de sus
envases, o la forma de sus recipientes, o la forma de las regpectivas
envolturas, el medio material que se emplea como signo distintivo de

las mercancias, las MArcas se llaman Marcas Formales o Plésticas.

3.3.3. HARCAS IMPROPIAS

El uso de Marcas es facultativo para las empresas.

En la doctrina y en la realidad socieconémica se distingue la
marca propiamente dicha, a la que acabamos de referirnos, de las
denominadas marcas impropias, éstas son las siguientes: Marcas de
Proteccién, de defensa y calidad. Las primeras son aquellas que se

registran por la empresa titular de una marca propiamente dicha, para
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que, dada su semejanza, no puedan utilizarse por empresas
competidoras. Las marcas de defensa son las que registran para el
caso de que la empresa llegue a producir cilertas mercaderias.
Semejantes marcas impropias lo son porque no se exteriorizan, no
aparecen adheridas a las mercaderias, ni por el consiguiente son

signos distintivos de ellas, 13

3.3.4. CLASES DE MARCAS ATENDIENDO A SU RELACION CON OTRAS

Por lo que desde el punto de vista de sus relaciones con

otras especies de Marcas, estas se dividen en:

Defensivas

De Beserva

Ligadas

Colectivas.

Las MARCAS DEFENSIVAS O PROTECTORAS ya mencionadas con
anterioridad, son aquellas que presentan semejanza a la vista o al
oido, las cuales son llevadas al registro por algunos industriales y
comerciantes no con el fin de ser usadas, 2ino unicamente con la
intencién de usar sélo una de ellas y para impedir que terceros
competidores usen o registren una Marca similar susceptible de causar
confusién con la Marca en uso. Se llaman de proteccién o de defensa
porque alrededor de la Marca principal, que es la Gnica utilizada en

la practica, los signos andlogos "forman una red de seguridad
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construida por las marcas satélites que tienen sdélo una misidn
defensiva, haciendo més dificil la agresién y asegurando asi la

validez de la Marca que interesa al empresario".

Las Marcas de Reserva, son aquellas que son registradas para ser
eventualmente usadas. Se trata generalmente de Marcas con ciertas
cualidades que las hagan atractivas al pablico consumidor, que sean
sugestivas e interesantes para seflalar ciertos productos o para fines
de publicidad y que 1los comerciantes e industriales precavidos
registran, reservandolas para su uso ante8 que otros se anticipen y
las adopten. En tanto las Marcas de Defensa y de Reserva se asemejan
por el hecho de que no se destinan a un uso inmediato y aun cuando
varien en cuanto a los fines que se persiguen en el registro de unas
y otras, se dice generalmente que también las de reserva son Marcas

de obatruccién.

Marcas Ligadas, son las que reciben esa consideracién, por
pertenecer a un mismo propietario, mer semejantes y amparados los
mismos o similares articulos. Difieren de las Marcas de Proteccién y
de Reserva en que no estidn formadas Gnicamente con el propdésito de no
ser usadas, sino que lo normal es que con la Marca originaria o
principal Be <exploten simultédneamente por su titular. Las
caracteristicas de las Marcas asi formadas es que no pueden ser
transmitidas sino en conjunto. Para todos los demds efectos, cada
Marca se considera como un registro independiente. Algunos autores

las llaman Marcas en serie y bajo tal rubro se dice que consisten en
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determinadas Marcas que se aplican con peculiares variantes, al los

diversos productos o articulos de un establecimiento.

La Marca Colectiva, es el signo destinado a ser colocado sobre
mercancias para indicar especialmente que han sido producidas o
fabricadas por un grupo de personas o en una localidad, regidén o pais
determinado. Encuentra su utilidad particular ahi donde los productos
son reputados, pero donde las empresas particulares no son bastante
importantes para soportar la carga de la marca individual y sobre
todo el depdsito y las persecuciones en el extranjero. 14 La Ley de
la Propiedad Industrial actualiza el régimen que a nivel
internacional existe para las marcas colectivas, al disponer que las
asociaciones o Bociedades de productores, fabricantes, comerciantes o
prestadores de servicios legalmente constituidos podrdn solicitar el
registro de marca colectiva, para distinguir en el mercado, los
productos o gervicios de sus miembros, respecto de los productos o

servicios de terceros. (articulo 96).

3.3.56 CLASES DE MARCAS ATENDIENDO AL POGEKEDOR .

Es generalmente aceptada por la doctrina la clasificacién que

diastingue las Marcas en:

- MARCAS INDUSTRIALKS .
- MARCAS COMERCIALES.
- MARCAS DE AGRICULTURA.
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El elemento que se toma en cuenta para designar una Marca como
Industrial o Mercantil es la calidad del sujeto que usa el signo
distintivo. La diferencia especifica entre ambos tipos de Marcas se
encuentra precisamente en la calidad del sujeto titular de las
mismas, de tal manera que el signo distintivo serda MARCA INDUSTRIAL o
MARCA DE COMERCIO, segiin que su titular sea productor o simplemente

expendedor. 16

En cuanto a las Marcas de Agricultura los autores y legisladores
que las reconocen como integrantes de una tercera categoria de
Marcas, las agricolas son aquellas que usa el agricultor para denotar
el origen de los productos de sus cultivos, como semillas, plantas,

cereales, frutas, etc. 18

3.3.6. CLASIFICACION DE MARCAS PARA EFECTOE DE RRGISTRO

Por 4ltimo en nuestro sistema Jjuridico, segin el articulo 93 de
la vigente ley de la materia, esto es, la Ley de la Propiedad
Industrial, al registrar una marca debe establecerse su relacién con
productos o servicios determinados, segin la clasificacidén que

establece el Reglamento de dicha ley.

Lo anterior determina una clasificacién oficial bipartita, para

efectos de registro de marcas, dividiendolas asi en:
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- Marcas de Producto y

-~ Marcas de Servicios.

Actualmente México ha adoptado la clasificacién internacional de
marcas, establecida en virtud del arreglo de Niza, revisado en
Estocolmo en 1967 y Ginebra en 1977. Esta clasificacidén comprende 42
casilleros o <clases; 34 casilleros comprenden productos, los

restantes 08 casilleros comprenden servicios. 17

3.4. SIGNOS REGISTRABLES Y NO REGISTRABLES
COMO MARCAS .

La ley establece una serie de limitaciones positivas y negativas
para registrar los signos visibles como marcas. Las positivas
consisten en que uUnicamente los signos visibles determinados en el
articulo 89 de la Ley de Propiedad Industrial pueden constituir una
marca, en cuanto a las limitaciones negativas, estas son impuestas
por el articulo 90 de la misma ley a los signos que no serén

registrables como marca.

Segun el articulo 89 de la ley existen Gnicamente cuatro signos

susceptibles de constituir marcas, a saber:
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I.- Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente
distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a
que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma
especie o clase;

II.- Las formas tridimensionales;

III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones
soclales, siempre que no queden comprendidos en el articulo siguiente
yi

IV.- El nombre propio de una persona fisica, siempre que no se

confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.

Atendiendo a la clasificacién de marcas en nominativas,
innominadas y mixtas, podemos concluir que las denominaciones, los
nombres comerciales, denominaciones y razones sociales, los nombres
propios de personas fisicas que se mencionan en las fracciones I, III
y IV del articulo anterior podrin constituir marcas nominativas, las
figuras visibles y las formas tridimensionales podrin constituir
marcas innominadas y cualquier combinacién de denominacién y signos

visibles, marcas mixtas.

3.4.1. SIGNOG NO REGISTRABLES COMO MARCA

Se encuentran determinados en el articulo 90 de la Ley de

Propiedad Industrial que al tenor establece:



Articulo 90.- No seran registrables como marca:

I.- Las denominaciones, figuras o formas +tridimensionales
animadas o cambiantes que se expresan de manera dindmica, ain cuando
gea visibles;

ITI.- Los nombres técnicos de uso comin de los productos o
servicios que pretenda ampararse con la marca, asl como aquéllas
palabras que, en el lenguaje «corriente o en las précticas
comerciales, se hayan convertido en la designacidén usual o genérica
de los mismos;

I11.- Las formas tridimensionales que sean del dominio piblico o
que se hayan hecho del ugo comin y aquéllas que carezcan de
originalidad, que las ditinga féAcilmente, asi como la forma usual y
corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o funcién
industrial;

IV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que,
considerando el conjunto de sus caracteristicas, sean descriptivas de
los ‘productos o servicios que traten de protegerse como marca.
Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o
indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie,
calidad, cantidad, composicién, destino, valor, lugar de origen de
los productos o la época de produccién;

V.- Las letras, los digitos o los colores aislados, a menos que
estén combinados o acompafiados de elementog tales como signos,
disefioe o denominados que les den un carécter distintivo;

VI.- La traduccién a otros idiomas, la variacién ortogréfica

caprichosa o la construccidn artificial de palabras no registrables;
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VII.- Las que reproduzcan o imiten sin autorizacidén, escudos,
banderas o emblemas de cualquier pais, Estado, municipio o divisiones
politicas equivalentes, asi como las denominaciones, siglas, simbolos
o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no
gubernamentales o de cualquier otra organizacién reconocida
oficialmente, asi como la designacidén verbal de los mismos;

VIII.- Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de
control y garantia adoptados por un Estado, sin autorizacién de la
autoridad competente, o monedas, billetes de banco, monedas
conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o
extranjero;

IX.- Las que reproduzcan o imiten los nombres o la
representacién grafica de condecoraciones, medallas u otros premios
obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o
deportivos, reconocidos oficialmente;

X.- Lae denominaciones geogrificas, propias o comunes, y los
mapas, asi como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen
la procedencia de los productos o servicios y puedan originar
confusién o error en cuanto a su procedencia;

XI.- Las denominaciones de poblaciones o lugares que Be
caractericen por la fabricacién de ciertos productos, para amparar
estos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando
sean especiales e inconfundibles y =se tenga el consentimiento del
propietario;

XII.- Los nombres, seuddénimos, firmas y retratos de personas,

sin el consentimiento de los interesados o, Bi han fallecido, en su
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orden, del cdnyuge, parientes consanguineos en linea recta y por
adopcidn, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado;

XIII.- Los titulos de obras intelectuales o artisticas, asi como
los titulos de publicaciones y difusiones periddicas, los personaljes
ficticios o simbdlicos, los personajes humanos de caracterizacién,
los nombres artisticos y las denominaciones de grupos artisticos; a
menos que el titular del derecho correspondiente 1lo autorice
expresamente;

XIV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales,
susceptibles de engaflar al pGblico o inducir a error, entendiéndose
por tales las que las que constituyan falsas indicaciones sobre la
naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que
pretenda amparar;

XV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales
iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime notoriamente
conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o
servicio.

Se entenderd que una marca es notoriamente conocida en México,
cuando un sector determinado del publico o de 1los circulos
comerciales del pais, conoce la marca como consecuencia de las
actividades comerciales desarroladas en México o en el extranjero por
una persona que emplea esa marca en relacién con sus productos o
servicios, asi como el conocimiento que se tenga de la marca en el
territorio, como consecuencia de la promocién o publicidad de 1la

misma.
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A efecto de demostrar la notoriedad de 1la marca, podran

emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta Ley.

Este impedimento procederd en cualquier caso en que el usoc de
la marca por quién solicita su registro, pudiese crear confusidén o un
riesgo de asociacién con el titular de la marca notoriamente
conocida, o constituya un aprovechamientc que cause el desprestigio
de la marca. Dicho impedimento no ser4d aplicable cuando el
solicitante del registro sea el titular de la marca notoriamente
conocida.

XVII .- Una marca que sea idéntica o Bemejante en grado de
confusién, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un
establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro
preponderante sea la elaboracién o venta de loe productos o la
prestacién de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y
siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la
fecha de presentacidén de la solicitud de registro de la marca o la de
uso declarado de la misma. Lo anterior no serd aplicable, cuando la
solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, si no

existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado.
Las hipétesis contenidas en las fracciones del articulo

anterior, establecen la pauta a seguir en cuanto a los signos que no

pueden cosiderarse apropiados para ser usados como marca, y en
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resumen las causas que determinan que un signo no sea susceptible de
ser registrado como marca, se pueden englobar dentro de los criterios
giguientes:

a) Por ser animadas o cambiantes (fraccién I, que tratandose de
denominaciones mas bien podrian considerarse como "aviso comercial")
b) Por ser de uso comin (fraccidén II, III y V, pues Be alentaria a
lag préActicas monopélicas)

¢) Por no ser distintivas (fracciones II, y III con el prpésito de
hacer incnfundible un producto o servicio, respecto de los de su
misma especie o clase),

d) Por ser descriptivas (fraccién IV debido a que al describir el
producto o servicio causan en el piblico consumidor un estimulo para
su adquisicidén lo que genera ventajas y puede prestarse a engaiios)

e) Por afectar simbolos oficiales (fracciones VII, VIII y IX en razén
de que en México no existen leyes que autoricen a los particulares al
uso o imitacién de simbolos oficiales y ademds su uso generaria
ventajas, al hacer creer al consumidor que el producto o servicio
estd avalado por lo que representa el simbolo oficial)

f) Por inducir a error o confusién (fracciones X, XI y XIV, 1la
autoridad encargada de determinar si una marca puede engaiiar al
pablico, por crearle una idea falsa o contraria a lo que el producto
o servicio es en si mismo, o a su lugar de origen, ees la Direccién
General de Desarrollo Tecnoldégico y tiene una amplia discresionalidad

en este aspecto.
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g) Por estar vinculadas a una persona o empresa (fracciones XII y
XIII, a menos que se cuente con la autorizacidén expresa del
interesado o en caso de haber fallecido éste, de las personas que la
ley determina, pues la fama piblica de una persona o empresa
representaria una ventaja para la marca.

h) Por afectar derechos de marcas previamente registradas o de
nombres comerciales reconocidos (fracciones XV y XVI, para proteger
los derechos de las marcas o nombres comerciales registrados y evitar
que el consumidor relacione ambas marcas, lo que traeria ventajas
para alguna de ellas y correlativas desventajas y posible

desprestigio para la otra)

3.5. VIGENCIA Y EFECTOS DEL REGISTRO

En cuanto a la vigencia y efectos del Registro de una marca
seran analizados 1los articulos 92 a 95 de la Ley de Propiedad

Industrial .

3.5.1. VIGENCIA DEL BRRGISTRO

Articulo 95.- El registro de marca tendr& una vigencia de diez

afios contados a partir de la fecha de presentacién de la solicitud y

podra renovarse por periodos de la misma duracidn.
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Aunque expresamente en el articulo anterior no se especifique
la obligacién del titular del registro de una marca, para que haga
uso de ella dentro del plazo de vigencia, es importante sefialar que
el articulo 130 de la misma Ley al tratar de la caducidad del
registro, establece que la falta comprobada de uso de un registro
marcario por mas de tres afios, traeria como consecuencia su caducidad.
Las figuras de caducidad y renovacién de registros se tratardn mis

ampliamente en el apartado respectivo de este mismo capitulo.

3.5.2 . EFECTOS DEL REGISTRO

Podemos decir que sin duda el primer efecto del registro de una
marca hacia su titular es el derecho a su uso exclusivo, vy
consecuentenente el ejercitar acciones contra quienes no respeten esa

exclusividad.

Sin embargo existen ciertos casos en los cuales el registro de
una marca no produce efecto alguno con relacién a terceros, y en
estos casos se contemplan en el articulo 92 de la Ley de Propiedad

Industrial que transcribo:

ARTICULO 92.- El registro de una marca no producird efecto alguno
contra:

I.- Un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional 1la
misma marca u otra semejante en grado de confusidn,para los mismos o

similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiese
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empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha
de presentacién de la solicitud de registro o del primer uso
declarado en ésta. El tercero tendri derecho a solicitar el registro
de la marca, dentro de los tres afios siguientes al dia en que fue
publicado el registro, en cuyo caso deberd tramitar y obtener

previamente la declaracién de nulidad de este, y

I1.- Qualquier persona que comercialice, distribuya. adquiera o use
el producto al que se aplica la marca registrada, luego de que dicho
producto hubiera sido introducido licitamente en el comercio por el
titular de la marca registrada o por la persona a quién le haya
concedido licencia.

Queda comprendida en este supuesto la importacién de 1los
productos legitimos a los que se aplica la marca, que realice
cualquier persona para su uso, distribucién o comercializacién en
México, en los términos y condiciones que sefiale el reglamento de

esta ley, y

III.- Una persona fisica o moral que aplique su nombre, denominacién
o razdén social a los productos que elabore o distribuya, a los
servicios que preste, o a sus establecimientos, o lo use como parte
de su nombre comercial, siempre que lo aplique en la forma en que
esté acostumbrado a usarlo y que tenga caracteres que lo distingan
claramente de un homénimo ya registrado como marca o publicado como

nombre comercial.
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La realizacién de cualquier actividad contemplada en el presente
articulo no constituird infraccién administrativa o delito en los
términos de esta ley.

El caso contenido en la fraccién I, es correlativo al que
establece el articulo 151 en su fraccién II, al tratar la nulidad de
un registro de marca, pues ambos consideran que debe respetarse el

me jor derecho por usc anterior de una marca.

3.6. TRAMITE DE REGISTRO DE MARCAS

El trimite para obtener el registro y la expedicién del titulo
de una marca se encuentra establecido en el capitulo V,
egspecificamente del articulo 113 al 135 de la Ley de Propiedad
Industrial y del articulo 56 al 62 del Reglamento vigente de la
propia ley.

Para resumir el trémite de registro lo he dividido en varias

etapas que se describen en log siguientes apartados.

1.- SOLICITUD DE REGISTRO
19 Obtener del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial un

ejemplar de forma oficial de solicitud de registro de marca;
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29 Realizar el pago de las tarifas correspondientes al estudio de la
solicitud, registro y expedicién del titulo (articulo 114 de la Ley y
articulo 5 fraccién VI del Reglamento)

32 Requisitar la solicitud en tres ejemplares y acompafiarse de los
anexos exigidos (articulo 113 de la Ley y 56 y 57 del Reglamento)

42 Si la marca es solicitada a nombre de dos o méAs personas, se debe
presentar con la solicitud, las reglas sobre el uso, licencia y
transminsién de derechos de la marca conferidos (articulo 116 de la
Ley y 58 del Reglamento)

2.- EXAMEN DE FORMA

10 Recibida la solicitud se efectia el exdmen de forma, tanto de la
solicitud como de la documentacién exhibida, para comprobar si
secumplen los requisitos que establece la Ley y el Reglamento
(articulo 119 de la Ley).

22 Si al momento de presentarse la solicitud satisface lo requerido
por los ariculos 113 fracciones I, II y IV, 114, 179 y 180 de la Ley,
esa serd su fecha de presentacién, de lo contrario, se tendr& como
tal el dia en que se cumpla, dentro del plazo legal, con dichos

requisitos (articulo 121 de la Ley)

3.- EXAMEN DE FONDO

19 Concluido el exdmen de forma se procederd a realizar el exémen de
fondo a fin de verificar, sl el signo es registrable como marca
(articulo 122 de la Ley)

20 Si la solicitud o la documentacién exhibida no cumple con los

requisitos legales o reglamentarios, si existe algun impedimento para
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el registro de la marca o si existen anterioridades, el Instituto la
comunicard por escrito al solicitante otorgdndole un plazo de dos
meses para que subsane los errores u omisiones y manifieste lo que a
su derecho convenga (articulo 122 de la ley). No obstante lo anterior
el interesado tiene un plazo adicional de dos meses, sin que medie
golicitud, el cual se contard a partir del dia siguiente al del
vencimiento del plazo concedido en primer término. (articulo 122 bis

de la Ley)

4.- REGISTRO DE MARCA Y EXPEDICION DEL TITULO

12 Concluido el tramite de la solicitud y satisfechos los requisitos
legales y reglamentarios se expediria el titulo. En caso de negar el
registro de una marca el Instituto lo comunicard por eacrito al

solicitante (articulo 125 de la Ley).

20 El Instituto expedird un titulo por cada marca como constancia de
su registro. El titulo comprenderi un ejemplar de la marca y en él se

hara constar:

I.- Namero de registro de la marca;

II.- Signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativa,
innominada, tridimensional o mixta;

III.- Productos o servicios a que se aplicari la marca;

IV.- Nombre y domicilio del titular;

V.- Ubicacién del establecimiento, en su caso;
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VI.- Fechas de presentacién de la solicitud; de prioridad reconocida
y de primer uso, en su caso; y de expedicidn, y

VII.- Su vigencia (articulo 126 de la Ley)

32 Las resoluciones sobre registros de marcas y sus renovaciones

deberdn ser publicadas en la Gaceta (articulo 127 de la Ley)

3.6.1.- RENOVACION DEL REGISTRO

Este tema se encuentra regulado en el siguiente articulc de la

Ley de Propiedad Industrial:

ARTICULO 95.- El registro de una marca tendrd una vigencia de diez
afios contadoe a partir de la fecha de presentacién de la solicitud y

podré renovarse por periodos de la misma duracién.

Para que un registro marcario pueda renovarse, Berid necesario
que este haya sido usado en forma continua e ininterrumpida. En los
formatos de renovacién de marcas, deberd manifestar el solicitante o
apoderado, bajo protesta de decir verdad que el registro respecto
del cual se solicite la renovacién , ha sido usado en forma continua
e ininterrumpida durante un plazo igual a tres afioB o mayor.

(articulo 134 de la Ley)
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La renovacién del registro de una marca debe solicitarse dentro
de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia y no
obstante lo anterior se le dard trimite a las solicitudes de
renovacién que se presenten dentro de los seis meses posteriores a

la terminacidén de vigencia del registro. (articulo 133 de la Ley)

3.7. LICENCIAS Y TRANSMISION DE DERECHOS

El articulo 136 de la Ley de Propiedad industrial contempla la
figura de la concesidén de licencia de uso de marca y al tenor

establece:

ARTICULO 136.- El titular de una marca registrada o en tramite podra
conceder, mediante convenio, licencia de uso a una o m&s personas,
con relacidn a todos o algunos de los productos o servicios a los que
se aplique dicha marca, la licencia deber&d ser inscrita en el

Instituto para que pueda producir efectoe en perJjuicio de terceros,

Si los licenciatarios se encuentran autorizados para ello,
podrin a su vez conceder sublicencia de uso, las partes podrén fijar
de comin acuerdo los términos y condiciones que méds les convengan,
teniendo como uUnica limitante el hecho de que la contratacién, no
implique un ilicito o un acto contrario a las buenas costumbres y a
la moral, y deede luego que la contratacidén contenga todos los

elementos de existencia y de validez que la legislacién comin exige.
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En cuanto a la inscripcidén de la concesidén de una licencia en el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, bastard formular la
gsolicitud correspondiente en términos del articulc 11 del Reglamento

de la Ley de Propiedad Industrial.

Es importante destacar que el articulo 139 de la Ley de
Propiedad Industrial contiene una obligacién para el usuario o
licenciatario, consistente en que los productos o servicios que
preste, deberdn ser de la misma calidad que los fabricados o
prestados por el titular de la marca, ademias de que los productos o
el establecimiento donde se presten los servicios, deber&n indicar el

nombre del usuario (o licenciatario) y otros datos reglamentarios.

Generalmente, la obligacién que se contiene en el articulo
comentado, constituye cldusula especial en los contratos de licencia
de uso de marcas de tal suerte que su incumplimiento es causal de

rescisién del contrato.

Lo dispuesto en el precepto legal en comento, es de estricta
légica, pues el titular de una marca, es el primer interesado en que
su marca no 8Sea desprestigiada con productos o servicios de mala

calidad. 18
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El Reglamento en vigor, nada dice en relacién con los deméas
datos que el licenciatario de la marca deba indicar al ofrecer el

producto o sgervicio respectivo.

En lo que toca a la transmisién de derechos, estos pueden
derivarse de:
a) Una solicitud de registro de marca; y

b) Una marca registrada.

Ambos podran, al tenor de lo dispuesto en el articulo 143 de la
Ley de Propiedad Industrial, gravarse o transmitirse en los términos
y con las formalidades de la legislacién comin. Pero el gravémen o la
transmision de derechos debera inscribirse en el Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial, para que pueda producir efectos en
perjuicio de terceros. La inscripcién deberid hacerse en términos del
articulo 11 del Reglamento de la ley de la Propiedad Industrial y son
aplicables en cuanto a la transmisién de derechos los articulos 144 a

148 y 150 de la Ley de la materia.

3.8. NULIDAD, CANCELACION Y CADUCIDAD DEL REGISTRO.

Segin dispone el articulo 155 de la Ley de Propiedad Industrial,
la declaracién de nulidad, caducidad o cancelacién del registro de
marca, se haréd administrativamente por el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, o a peticién de parte o del Ministerio Piablico

Federal, cuando tenga algin interés la federacién, exceptudndose el
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caso de caducidad por falta de renovaciédn del registro, pues en este
caso no se requeririd de declaracidén administrativa por parte del

Instituto.

Considero apropiado mencionar que el O6rgano que dentro del
Instituto Mexicano de la Propiedad Industral tiene como atribucidén la
substanciacién de estos procedimientos es la Direccién de Proteccién

a la Propiedad Industrial.

3.8.1. NULIDAD DE REGISTRO DE MARCAS.

El articulo 161 de la Ley de la materia en comento, enuncia los
casos en que Be considera nulo un registro de marca y que consisten

en:

I.- Haber sido otorgado en contravencidn a lo dispuesto por la ley;
II.- Que la marca registrada sea idéntica o semejante en grado de
confusidén a otra anteriormente usada y que se siga usando;

III.- Haberse obtenido con datos falsos en la solicitud

IV.- Haber =ido otorgado por error, inadvertencia o falta de
apreciacién

V.- Haberse obtenido de mala fe.

Las acciones de nulidad, podréan ejercitarse dentro de un plazo

de cinco afios a partir de la fecha en que 8surta efectos la

publicacién del registro en la Gaceta, excepto las relativas a las
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fracciones I y V que podran eljercitarse en cualquier tiempo y a la

fraccién Il que podri ejercitarse dentro del plazo de tres aiios.

3.8.2.- CADUCIDAD DEL REGISTRO MARCARIO

Al tenor, el articulo correspondiente, dispone:

ARTICULO 162.- El registro caducari en los siguientes casos:

I.- Cuando no se renueve en los términos de esta ley; y

II.- Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres afios
consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaracién
administrativa de caducidad, salvo que exista causa Jjustificada a

Juicio del Instituto.

Corresponden a la Direccién de Proteccién de 1la Propiedad
Industrial del Instituto, las facultades de inspeccién y vigilancia
a que se refiere el articulo 203 de la Ley, a fin de verificar el uso

de marcas y determinar si procede su caducidad.

3.8.3.- CANCELACION DRL RERGISTRO MARCARIO

Es un caso curioso la cancelacién de un registro de marca, vy
estéd contemplado al tenor del articulo 153 de la Ley de Propiedad
Industrial, esto ocurre cuando una marca se llega a convertir en una
"denominacién genérica" que le hace perder su caricter distintivo

respecto a los productos o servicios que identificaba.
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Lo anterior puede deberse a varios factores:
a) Que la marca tenga un alto poder distintivo
b) Que se realicen campafias publicitarias masivas de la marca
¢) Que los productos o servicios sean de buena calidad
d) Que el piblico retenga en primer lugar a la marca y luego al
producto o servicio, identificando a estos Ultimos como sinénimos de

U marca.

Y al combinarse estos factores ocasionan un fenémeno de

propagacién e interpretacién indebida por parte del consumidor.

Asi pues, el irénico castigo de quién permita que su marca se
propague, de tal suerte que le sea imposible frenar su uso indebido (
por tratarse de cientos de infractores, en su caso), serid perder en
favor de la colectividad, sus derechos de exclusividad que sobre la

marca, tenia. 19
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CAPITULO IV

FIGURAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
RELACIONADAS CON LA FRANQUICIA.

La Rama del Derecho denominada Propiedad Intelectual incorpora
el derecho sobre las creaciones nuevas, resultado de las concepciones

de la inteligencia y del trabajo intelectual.

El comin denominador de la Propiedad Intelectual es precisamente
la creatividad intelectual gque resulta del conocimiento cientifico,
inventivo, técnico, literario, artistico y mercadolégico del ser
humano. Comprende obras artisticas o intelectuales; invenciones,
disefios de cardcter industrial, conocimientos técnicos, patentes y el
crédito comercial o good will que desarrollan las empresas y el
comercio en sus estrategias de mercadotecnia y publicitarias, bajo el

apoyo de marcas y demds signos distintivos.

En México, el Sistema de Propiedad Intelectual se origina de la
misma Constitucién Politica, que reconoce derechos exclusivos de uso
y explotacién en favor de quienes producen invenciones u obras
intelectuales. Sin embargo la regulacién especifica de las figuras
mec ionadas corresponde a la sigulente legislacién: LEY DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL, para el caso de creaciones nuevas y Bsignos
distintivos aplicados dentro de la industria, LEY DE COMPETENCIA

ECONOMICA, para la represién de la Competencia desleal, y la LEY
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FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR, para el caso de obras intelectuales vy

artisticas., 13

Indudablemente que al hablar de obras intelectuales,
comprendemos tanto a las obras artisticas o estéticas como a las
invenciones susceptibles de aplicacién en la industria, por lo que
podemos considerar a este tipo de figuras genéricamente como
Propiedad Intelectual, sin embargo, en la doctrina se ha distinguido
a las segundas dentro de una diversa Rama del Derecho que es la
llamada Propiedad Industrial la cual se reserva para los inventos,
marcas, patentes y nombres comerciales, entre otras figuras miés, que

como su nombre lo indica, tendrédn una aplicacién en la Industria.

En el presente capitulo se hard referencia unicamente a las
siguientes figuras: El derecho de autor, el Secreto Industrial, lo=s
Modelos de utilidad y los Disefios Industriales, en virtud de que las
invenciones,patentes y marcas ya han sido tratados en los capitulos

anteriores.

4.1. MODELO DE UTILIDAD

CONCEPTO: La ley de la propiedad industrial define al modelo de

utilidad como sigue:
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ARTICULO 28.- 8e consideran modelos de utilidad los objeton.

utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de unn

modificacidén en su disposicidn, configuracidn, estructura 6 forma,

presenten una  funcidn diferente respecto de las partes que lo

integran o ventajas en cuanto a su utilidad.

Segin la disposicidn anterior podemos decir que en nusestro

sistema Juridico se considera al modelo de utilidad como una

invencién menor, consistente desde mi punto de wvista en la

modificacion de disposicion, configuracidn, estructura o forma de loso
objetos, utencilios, aparatos o herramientas, para obtener de ellos

una funcién diferente o una ventaja utilitaria.

A.1.1. REGLSTRO DE LOS HODELOS DE UTILIDAD

Para tramitar el registro de un modelo de utilidad, debe

af actuarse el mismo procedimiento que se establece para la obtencicdmn

de patentes.

El registro de un modelo de utilidad tendrd una vigencia de die:x
afiog improrrogables, contados a partir de la fecha de presentacidn d«

la solicitud. Lo anterior en virtud de que la ley lo considera comn

una invencidén menor.
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4.1.2. EXPLOTACION DE LOS MODELOS DE UTILIDAD

La explotacidén de estos modelos se traduce en el derecho
exclusivo que su titular tiene de impedir a otras personas que
fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el modelo de

utilidad registrado, sin su consentimiento.

4.2. DISEROS INDUSTRIALES .

CONCEPTO: El diseiflo es una creacidén estética que se manifiesta
materialmente en la combinacién de formas, lineas, colores,
incorporados a un bien material, al cual otorgan "un aspecto peculiar
y proplo", cuando el obJjetivo de la creacidén del mismo es su
incorporacién a un producto que se producird industrialmente (dibuJo
industrial) o servir de tipo o patrén para la fabricacién de un

producto (modele industrial), se trata de un disefic industrial. 2

Aunque la vigente ley de la propiedad industrial no define el

término "disefic industrial”, su articuloc 32 establece:

Articulo 32.- Los disefios industriales comprenden a:
I. Los dibujos industriales, que son 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, y
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II. Los modelos industriales, constituidos por toda forma
tridimensional que sirva de tipo o patrén para la fabricacién de un
producto industrial, que le de apariencia especial en cuanto no

implique efectos técnicos.

4.2.1. REGISTRO DE DISENOS INDUSTRIALES

La tramitacidén del registro de los disefios industriales se
llevara a cabo mediante el procedimiento para la obtencidén de
patentes, una vez obtenido el registro, este tendrd una vigencia de
quince afios improrrogables a partir de la fecha de presentacidén de la

solicitud del registro.

4.3. CONCEPTO DR SECRETO INDUSTRIAL

El secreto industrial ha sido definido indirectamente en el
derecho positivo, y la doctrina se ha ocupado sistematicamente de é1
solo en log ultimos afios, en gran medida se han recogido en el campo

Juridico las ideas de los empresarios y economistas.

Existe cierta coincidencia hoy dia en que se trata de un
conjunto de conocimientos, informacién organizada de los mismos, que
son suceptibles de ser transferidos por constar en soportes
materiales, que otorga a una empresa ciertas ventajas frente a la

competencia o la posibilidad de permanecer en el mercado en situacién
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similar a la de la competencia, y que se mantiene oculto respecto a

la misma. 3

Diversos doctrinistas consideran como resultado satisfactorio la
definicién de secreto industrial que realiza la ley mexicana de la

Propiedad Industrial, misma que lo define como:

ARTICULO B2.- Se considera secreto industrial a toda informacién
de aplicacién industrial o comercial que guarde una persona fisica o
moral con cardcter confidencial, que le signifique obtener o mantener
una ventaja competitiva o econdémica frente a terceros en la
realizacién de actividades econémicas y respecto de la cual haya
adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su

confidencialidad y el acceso restringido a la misma.

La informacién de un secreto industrial necesariamente deberé
estar referida a la naturaleza, caracteristicas o finalidades de los
productos, a los métodos o procesos de produccidén, o a los medios o
formas de distribucién o comercializacién de productos o prestacién

de servicios.

No se considerari secreto industrial aquélla informacién que sea
del dominio publico, lo que resulta evidente para un técnico en la
materia, con base en informacién previamente disponible o la que deba
ser divulgada por disposicién legal o por orden Judicial. No se

considerardn que entran al dominio publico o que es divulgada por

g1
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disposicidén legal aquélla informacién que sea proporcionada a
cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto
industrial, cuando la proporcione con el objeto de obtener licencias,
permigos, autorizaciones, registros o cualquiera otros actos de

autoridad.

ARTICULO 83.- La informacién a que se refiere el articulo
anterior deberid constar en documentos, medios electrénicos o
magnéticos, discos  dpticos, microfilms, peliculas u otros

instrumentos similares.

4.3.1. TRANSFERENCIA DE UN SRCRETO INDUSTRIAL

Segin el contennido del articulo 84 de la multicitada Ley de la
Propiedad Indsutrial, =se permite en México la celebracién de

contratos que impliquen la transferencia de un secreto industrial.

En un namero significativo se trata de contratos internacionales
en los cuales la percepcién monetaria es pagada por la parte mexicana
y la residente en el exteric- es la que aporta el conocimiento
técnico; ... se trata mayoritariamente de contratos en los cuales el
vendedor tiene una posicién dominante en el mercado respecto a las

tecnologias que transfiere. 4
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El objeto de estos contratos debe ser!

a) Un conocimiento industrial o secreto industrial
b) Conocimientos técnicos
c¢) Asistencla técnica

d) Provisién de ingenieria basica o de detalle

En cualquier caso, se podrin establecer en estos contratos
clausulas de confidencialidad para proteger los gecretos

industriales,

...el legislador define al secreto industrial pero no otorga al
titular un derecho subjetivo sobre el mismo, al menos el derecho
principal a que aspiran los inventores que es la exclusiva; por
tanto el clausulado del contrato de cesién o de autorizacién a un
tercero para la utilizacién del secreto industrial es de fundamental

importancia.

La ley sblo establece una disposicién que debemos entender que
es supletoria, en la que impone al ‘"usuario autorizado" la

obligacién de no divulgar el secreto ... &
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4.3.2.- PROTECCION PENAL Y CIVIL DEL SKCRETO INDUSTRIAL

El articulo 85 de la Ley de la Propiedad Industrial dispone:
"Toda aquélla persona que, con motivo de su trabajo, empleo, cargo,
puesto, desempeiioc de su profesidén o relacién de negocios, tenga
acceso a un secreto industrial del cual se le haya prevenido sobre su
confidencialidad, deberd abstenerse de revelarlo sin causa
Justificada y sin consentimiento de la persona que guarde dicho

secreto, o de su usuario autorizado.

El incumplimiento a lo previsto en este articulo, es sancionado
penalmente en términos de lo dispuesto en el capitulo tlnico del
Titulo Noveno denominado " Revelacidén de Secretog ", del Cédigo Penal

Federal.

Esta misma conducta, es considerada como ilicito, en términos de
lo dispuesto por el articulo 223 fraccidon XIII de la Ley de la
Propiedad Industrial. ¢

El articulo 86 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece:
"La persona fisica o moral que contrate a un trabajador que esté
laborando o haya laborado o a un profesionista, asesor o consultor
que presté o haya prestado sus servicios para otra persona, con el
fin de obtener secretos industriales de ésta, seri responsable del

pago de dafios y perjucios que le ocasione a dicha persona.
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También serad responsable del pago de dafios y perjuicios la
pergsona fisica o moral que por cualquier medio ilicito obtenga

informacidén que contemple un secreto industrial".

La conducta descrita en este articulo, constituye un delito en
términos de lo dispuesto por la fraccién IV del articulo 223, de la
Ley de la Propiedad Industrial. Y definitivamente constituye un
ilicito civil, en el que podran reclamarse el pago de los danos y

per juicios ocasionados.

4.4. EL DERECHO DE AUTOR

Tal derecho se ha definido en nuestro Pais como "el conjunto de
normas que protegen a la persona, del autor y su obra, respecto del
reconocimiento de la calidad del autor, de la facultad que tiene el
autor para oponerse a toda modificacién que pretenda hacerse de su

obra, por si mismo o por terceros"., 7

Por lo tanto el derecho de autor protege al autor o creador de
obras intelectuales o artisticas y a su obra. La ley establece una
referencia ilustrativa de diferentes géneros de obras, entre las
cuales Be mencionan: obras literarias, cientificas, técnicas vy
Juridicas; pedagdégicas y didacticas; musicales con letra o sin ella;
de danza, coreogrificas o pantomimicas; pictdéricas de dibujo grabado

y litografia; escultdéricas y de caricter plastico; de arquitectura;
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de fotografia; cinematografia, audiovisuales, de radio y televisidn,

de programids de computacidén, etc.

Las obras pueden ser individuales o colectivas, segin la
participacién de wuna o varias personas. Son obras colectivas las
realizadas por un grupo de dos o més autores a los que se denomina

coatores o colaboradores.

La Ley del Derecho de autor, reconoce dos clases de derechos:
morales y patrimoniales, los primeros representan la personalidad del
autor, por medio de la cual comunica al exterior aquello que reside
en su espiriti o interior. En tal virtud, los derechos morales no
podrédn renunciarse, tranferirse, alinearse o cederse, toda vez que
son inherentes al autor, quien los posee en forma permanente y
perpetua, durante el transcurso de su vida y con posterioridad a su

muerte sin que éstos prescriban.

La legislacién mexicana conoce dos categorias de derechos
morales: el derecho moral de paternidad y el derecho moral de
integridad ; la primera categoria consiste en que cada vez que Bme
utilice una obra protegida por el derecho de autor, se tiene la
obligacién de mencionar el nombre del autor, la segunda categoria,
consiste en que el usuario de las obras no podri modificar, ni
siquiera el B8igno de puntuacién més insignificante, =®sin la

autorizacion escrita del autor.
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En virtud de los derechos patrimoniales de autor, éste goza de
la facultad para utilizar y explotar la obra en forma exclusiva por
81 o por su causahabiente, y asi se puede disponer de los derechos de
autor en cinco rubros: reproduccién de la obra; comercializacidén y
distribucién de 1la obra; control sobre 1la produccién de obras
derivadas -arreglos, conmpendios, ampliaciones, traducciones,
adaptacioneg, compilaciones (icluyendo bases de datos eléctronicas)-,
transformaciones de obras: autorizacidén , proyeccidn y representacidn
publica de la obra, y finalmente, derecho a la exhibicién de obras
plasticas. La Ley del Derecho de autor de México suscribe el
principio de ausencia de formalidades respecto del registro y
utilizacién de leyendas de ley, en armonia con lo que dispone la
Convencién de Berna para la Proteccién de Obras Literarias vy

Artisticas y la Convencién Interamericana de Washington.

4.4.1.- FRANQUICIA Y DERECHO DE AUTOR

En la Franquicia conocida como Formato de Negocio, se tiende a
la creacién de un gistema y esta se desarrolla mids en el sector de
los servicios, como restaurantes, tiendas de autoservicio, hoteleria,
servicios a negocios, servicios de entretenimiento y viajes, etc.
asi la participacién del derecho de autor en las franquicias puede
ser diversa y extensa pues en muchas ocasiones requerird de la
utilizacién de obras ajenas, y de elementos creativos y originales,
como la fachada del establecimiento, hasta el contenido de los

manuales.®
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CAPITULO V
EL CONTRATO DE FRANQUICIA
5.1. Antecedentes Histdricos de la Franquicia.

Una franquicia desde el punto de vista de los negocios, en su
sentido mds simple "es un sistema de comercializacién y distribucién
donde a un pequefioc empresario (el franquiciatario) se le concede --a
cambio de una contraprestacién-- el derecho a comercializar bienes y
servicios de otro (el franquiciante) de acuerdo a ciertas condiciones
y practicas establecidas del franquiciante y con su asistencia".
Esta relacién es un perfecto matrimonio entre una gran empresa u

organizacién de negocios y un pequefio empresario o comerciante. 1

Los primeros antecedentes de esta relacién comercial suelen
situarse en los afios de 1850 o 1860 en los Estados Unidos de América,
cuando I.M. Singer & Company creé el primer embrién de este contrato
de franquicia como medio para distribuir y vender sus maquinas de
coser. De este remoto antecedente. que al parecer no fue imitado por
otros negocios, el siguiente caso es el de Howard Johnson que creé,
en los afios treintas, una cadena de veinticinco moteles. Sin embargo,
el verdadero desarrollo de este método de negocios se produce en los
afios de 19560 y 1960, cuando aparecen los "gigantes" o grandes
empresas que expanden su Area de negocio por medio de este moderno
sistema (Holiday Inn, Roto-Rooter, Dunkin Donuts, McDonald.s, Burger

King, 7-Eleven, Baskin-Robins, Kentucky Fried Chicken, Sheraton). &
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Antes de este desarrollo de negocios a gran escala, hay varias
areas de bienes y servicios que operan a través de la franquicia para
su distribucidén: son los fabricantes de automéviles, los
embotelladores de refrescos y las estaciones de gasolina.
Posteriormente Be han agregado a este sistema de franquicia el equipo

y los accesorios de computacién.

El caso de 1las franquicias de producto y marca (que més
adelante seran explicadas) se remontan a mediados del siglo pasado
cuando I.M. Singer and Co., sBe enfrenté a un problema serio en la
distribucién de sus famosas méquinas de coser. Su dilema consistia en
cémo distribuir el producto a nivel nacional, con reservas bajas de
efectivo y en una época en gque Bus ventas todavia no eran buenas,
dado lo innovador del producto. En 1851, uno de sus representantes de
ventas ubicado en Dayton, Ohio, que operaba bajo comisidén, logrd
vender su cuota de dos méAquinas y, ademis, generar una lista de

personas interesadas en conocer el funcionamiento de las mismas.

El hombre de Ohio mandé pedir més mAquinas, pero la casa matriz,
que atravesaba por problemas serios de flujo, no tenia capital para
manufacturar las méquinas solicitadas. Las personas interesadas
podrian haber comprado las midquinas si tan s6lo las hubieran visto en
operacién. Impulsada por su desesperacién, la compafiia cambié su
estructura bdsica de funcionamiento. A partir de ese momento, comenzd

a cobrarle a sus vendedores en vez de pagarles, con lo cual eliminé
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su carga de asalariados y cred lo que hoy podriamos denominar como el

primer esquema de concesionarios en Estados Unidos.

Por medio de este sistema, los ‘"concesionariog" acordaron
pagarle a Singer una cuota por el derecho de vender sus maquinas en
territorios especificos. Estos compraban las maquinas a 60 délares y
las vendian con su sobreprecio, resolviendo asi el problema de ventas
y distribucién de Singer, asl como el problema de flujo de efectivo

que afrontaba la compaifiia.

Podria citarse a éste como uno de los esquemas de distribucién
que sirvio como fundamento para los elaborados sistemas de franquicia

de la actualidad.

En la Gltima década del siglo pasado, General Motors adopté un
esquema bAmicamente idéntico. En 1898 la compaiiia se encontaba en una
disyuntiva similar a la de Singer, ya que como compafiia Jjoven qQue no
contaba con los recursos para abrir puntos de comercializaciébn
propios, se vio obligada a otorgar concesiones, esquema que, como
sabemos, se utiliza exitosamente en la industria automotriz hasta

nuestros dias.
Curiosamente, en los anales del desarrollo de las concesiones

automotrices, en log primeros casos encontramog8 que las armadoras

incluyeron a duefios de tiendas de bicicletas y de ferreterias como a
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Bus concesionarios que empezaron a vender autos como negocio

adicional.

Ademds las compafiias petroleras y de autopartes también optaron
por un sistema primitivo de franquicias con lo que lograron
incrementar la distribucién de sus productos, sin capital ni riesgo
propios, explotando asi el interés generalizado del pueblo
norteamericano por emprender un negocio propio en una industria tan

popular en ese momento como la automotriz.

En el caso de la gasolinerias hasta 1930, las compaiiias
petroleras eran dueiias de la mayoria de dichos establecimientos. Las
gasolinerias independientes que operaban con autorizacién de las
compafifas petroleras empezaron a caer en una agresiva guerra de
precios. Por el miedo a perder ganancias en dicha guerra, Standard
0il Co., de Indiana optd por rentar sus estaciones a los
administradores de las mismas. Los nuevos concesionarios o
franquiciatarios establecieron sus propios precios y generaron asi
sus propios ingresos, con los riesgos, beneficios y satisfacciones de

un empresario.

La Standard 0il dejé de pagar salarios y prestaciones que le
resultaban costogisimos, y comenz6 a cobrar rentas de estaciones
(gasolinerias) que permanecian mis tiempo abiertas y se manejaban més

eficientemente, lo cual aporté a la compaiiia petrolera tremendos
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beneficios a corte plazo. Como ya sabemos, este esquema fue copiado
por las demas compafiias petroleras y se usa hasta el dia de hoy en

casi todo el mundo.

Otra precursora importante de las franquicias fue Coca-Cola. En
1886, primerc crecié lentamente gracias a su sistema de fuentes de
sodas. Mé4s tarde, en 1899, dos inversionistas en Chattanooga
persuadieron al presidente de la compafiia de que les otorgara los
derechos para vender Coca-Cola en botellas en casi todo el pais, con
el limitante de que estos nuevos productos no interferirian con su
negocio de fuentes de Bodas. Es asi como estoe dos empresarios
establecieron la primera embotelladora en el mundo, absorbiendo el
100% del costo de instalacidén y encargéndose de su manejo a cambio de
recibir el concentrado necesario para el producto y el apoyo

publicitario.

Conforme crecié la demanda del producto, los dos empresarios
"franquiciaron" o, para el caso, utilizande una terminologia de
finales de la década del 90, "subfranquiciaron" los derechos del
producto para distintas zonas geogréficas, dada su falta de recursos
y habilidad administrativa a nivel nacional. Ellos compraban el
concentrado de Coca~Cola y lo revendian a los subfranquiciatarios. En

1919, ya existian 1000 embotelladores que participaban en este
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creciente negocio. Pronto siguieron otras refresqueras como Pepsi

Cola y Dr. Pepper. 3

Los primeros casos de franquicia en México se conocieron en los
inicios de 1980, También, en virtud de que fue precisamente en 1982
cuando se promulgd la Ley de Transferencia de Tecnologia a la que en
buena medida, podemos atribuirle que la franquicia no haya podido

desarrollarse en nuestro pais sino hasta finales de los ochenta.

Al referirnos a la historia de la franquicia en México, resulta
imposible no hacer alusidén al caso de McDonald's que le "abridé el

paso" a otras franquicias extranjeras al mercado mexicano.

McDonald ‘s tomé la decisién de entrar a nuestro pais en los
primeros afios de los ochenta, en un momento de dificultad econémica y
de gran incertidumbre. En 1982 , precisamente el 1o. de septiembre de
ese aflo, se produjo una serie de acontecimientos: se nacionalizé la
banca, se impulso un decreto de control de cambios y mse suspendid el

pago de la deuda externa.

En esa época , McDonald’'s comenzé a sentar las bases para su
ingreso al mercado mexicano. La primera unidad fue abierta por Saul
Kahan en noviembre de 1986. antes de la apertura de dichos
restaurantes, McDonald’'s hubo de obtener la aprobacién y el registro
de sus contratos en el Registro Nacional de Transferencia de

Tecnologia. Lo més importante es que, para que las autoridades
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pudieran aprobar y ordenar el registro de los contratos, fue
necesario que éstas entendieran lo que es una franquicia y las
diferencias béasicas que existen entre este tipo de contratos y los
gque tradicionalmente se habian sometido para su aprobacidén y registro
en el pasado. (Contratos de Licencia de marcas o de asistencia

técnica). 4

Asi fue como, con el ingreso de McDonald’s y de otras
importantes franquicias norteamericanas entre las que figuran Howard
Johnson, TGI Friday's y Fuddruckers, se marcé a finales de 1987 el
inicio de lo que, en los afios posteriores, seria la explosién de las

franquicias extranjerae en México.

En 1988, precisamente por el interés que ya empezaba a despertar
en Estados Unidos el desarrollo de la franquicia en nuestropais, la
Asociacién Internacional de Franquicias, con sede en Washington,
D.C., designé como representante especial en México a Enrique

Gonzalez Calvillo.

Los casos de franquicias mexicanam en 1988 e, inclusive, en loe
dos afios posteriores, fueron aislados. Entre ellos figuraban
Videocentros, Triénica y Dormimundo, franquicias desarrolladas por
Grupo Mexicano de Franquicias, ©S.A., compafiia creada bajo los
auspicioe de Televisa. También se llevo a cabo por parte de José Luis
Gonzilez y Gonzdlez la compra de Helados Bing y la consolidacién de

Helados Holanda en Grupo Quan, S.A:, que se convertiria en una de las
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empresas mas dindmicas en el ramo de los helados. También se produjo
el desarrollo de la franquicia Vip’'s, la cudl, se presenta como uno
de los proyectos de franquicias mis serio y de mayor potencial que se

ha desarrollado en nuestro pais. &

5.2. LA ASOCIACION MEXICANA DE FRANQUICIAS, A.C.

La Asociacién Mexicana de Franquicias, A.C. quedd constituida
formalmente en el mes de febrero de 1989. Se acordd que la Asociacién
tendria como propdésitos fundamentales la difusidén y promocién de las
franquicias en nuestro pais y el mejoramiento de las condiciones
legales para asi proporcionar un crecimiento sostenido de las

franquicias en México.

Algunas de las compaifiias que firmaron contratos e iniciaron su
operacién en México en ese afio fueron Alphagraphics, de donde saldria
el presidente de la Asociacién Mexicana de Franquicias de 1991, el
sefior Alejandro Quiroz Pedrazzi, Thrifty Rent A Car, Super 8 Motels,
Days Inn y Hard Rock Café. Ya en 1989, observando la expansién del
mercado de los "restaurantes ripidos” (fast food), comenzaban también
a expander su ingreso a México los otros gigantes de las hamburgesas,
Burger King y Wendy’'s, asi como Domino’s Pizza y Subway, esta ultima

una de las franquicias de mayor crecimiento a nivel mundial en los
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altimos afios. Todas ellas ingresarian al mercado mexicano en 1990 y

1991. 8

5.3 DENOMINACION Y CONCEPTO

DENOMINACION
El término franquicia proviene de una traduccién literal del
vocablo inglés franchise. La palabra es de origen francés

(franchisage) .

En el Diccionario Juridico inglés-espafiol, franchise se traduce
como: "Franquicia, privilegio, patente, concesién 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 concesidén, derecho de licencia". 7

En el Diccionario de la Lengua Espafiola se define como:
"Libertad y exencién que se concede para no pagar derechos por
mercancias importadas o exportadas o por el aprovechamiento de un

servicio pablico”.
El término franquicia, pertenece en el Derecho Mexicano al

Derecho Aduanero y se aplica en el Derecho Mercantil al " contrato de

franquicia".
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La franquicia se considera en forma consuetudinaria como un
contrato aunque la Ley de Propiedad Industrial habla de "convenio" de

licencia de uso de marca (articulo 142).

Con relacidén a las partes que celebran el contrato éstas se
denominan en ingleés franchisor y franchisee, sin traduccidén literal

aparente al espaficl. 8

El Reglamento de la Ley sobre el Control y Registro de
Tranferencia de Tecnologia y el Uso y explotacién de Patentes y
Marcas, como el ordenamiento que por primera vez en México reglamentd
a la franquicia, no le dio denominacién especial alguna a las partes
contratantea. De este modo se le podia designar como licenciante y
licenciatario o concedente y concesionario, pues la franquicia era,
para este Reglamento, una especie de contrato de transferencia de
tecnologia en la que habia licencia de marca o de nombre comercial.
La vigente Ley tampoco utiliza nombre alguno para las parte= del
contrato de franquicia. En base al articulo 142 de esta ley, y toda
vez que el Reglamento correspondiente no les ha asignado alguin
nombre, coincido con el Lic. Javier Arce Gargollo en que podrian ser
validos los de concedente y concecionario, ello en razén de que el

1"

citado precepto legal dice que " gquien conceda una franquicia".
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En nuestro medio Diaz Bravo, Huerdo Langue y Gonzélez Calvillo
usan los de franquiciante y franquiciatario, los que empiezan a

usarse cada vez con mayor frecuencia.

DEFINICION

Una definicién apropiada de este acto Jjuridico es la que

proporciona el Black’'s Law Dictionary.

"Franchise. Un privilegio otorgado o vendido, como el que se da para
utilizar un nombre o para vender productos o servicios. El derecho
que concede un manufacturero o un proveedor a un minorista para
utilizar sus productos y su nombre en los términos y condiciones que

mutuamente acuerden.

En su sentido m&s llano, una franquicia es una licencia del
propietario de una marca o un nombre comercial, mediante la cual
permite que otro venda un producto o un servicio bajo ese nombre o
marca. En un sentido mas amplio, la "franqucia" se ha converido en un
contrato elaborado al amparo del cual la persona a favor de quien se
otorga (franchise) se compromete a manejar un negocio o vender un
producto © servicio con apego a los métodos y procedimientos que
establezca el otorgante (franchisor), y el otorgante se compromete a
dar asistencia a la persona a favor de gquien se otorga la franquicia

a través de publicidad, promocién y otros Bervicios de asesoria ". 10
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En el caso de México es Jjusto sefialar que, tanto las autoridades
del Registro Nacional de Transferencia de Tecnologia como las de la
Asociacién Mexicana de Franquicias, A.C., llevaron a cabo durante los
ultimos afios una tarea ejemplar de definir la franquicia y difundir
sus caracteristicas en nuestro pais. Asi, encontramos que el
Reglamento de la Ley de Transferencia de Tecnologia publicado en el
diario oficial del 9 de enero de 1990 aporta, por primera vez en

nuestra historia reciente, una definicién de franquicia, que dice:

Se entendera como un acuerdo de franquicia, aquel en que el
proveedor, ademids de conceder el uso o autorizacién de explotacioén de
marcas o nombres comerciales al adquiriente, transmitira

conocimientos técnicos o proporcione asistencia técnica.

Ha habido en México un cambio importante en lo que se refiere a
la regulacién de las franquicias. La Ley de Tranaferencia de
Tecnologia y su Reglamento fueron abrogados el 27 de Jjunio de 1991,
En su lugar quedé la Ley de Fomento y Proteccién a la Propiedad
Industrial, actualmente denominada Ley de la Propiedad Industrial,
en cuyo articulo 142 no se define propiamente a la franquicia, pero

determina sus caracteristicas como sigue:

Art. 142. Existird franquicia cuando con la licencia de uso de una
marca Se transmitan conocimientos técnicos o 8e proporcione
asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede pueda

producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con
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los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos
por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad,
prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta

designe.

Quién conceda una Franquicia deberi proporcionar a quién se la
pretende conceder, previamente a la celebracién del convenio
respectivo, la informacién relativa sobre el estado que guarda su

empresa, en los términos que establezca el Reglamento de esta Ley.

Para la inscripecién de la Franquicia seran aplicables las

disposiciones de este capitulo. 11

65.4. CLASES DE FRANQUICIAS Y NEGOCIOS QUE OPERAN CON FRANQUICIAS.

CLASKS DE FRANQUICIA

Hay dos clases o subcategorias del sistema de franquicias, cada

una de las cuales tiene sus propias caracteristicas y 4reas de

negocio donde se desarrolla.

a) Product and trade mark franchising (franquicia de producto y

marca). Esta franquicia puede llamarse de distribucién.
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b) Business format franchising (franquicia para crear y explotar

una negociacién). Esta franquicia se conoce también como industrial o

de produccidn.

Las caracteristicas principales de estos dos sistemas de
franquicia, y su importancia y desarrollo en la Economia (bidsicamente

de los Estados Unidos) son los siguientes.

"La primera clase (franquicia de producto y marca) abarca una
relacién de ventas entre un proveedor y un distribuidor en la que el
distribuidor (comerciante) adquiere cierta identidad de su proveedor.
Ejemplos de eBte tipo de franquicia son los distribuidores de
automéviles y camiones, estaciones de gasclina y embotelladoras de

refrescos.

"En la franquicia para la formacién y explotacién de una
negociacidn -también llamada package franchising- . La relacidn
entre franquiciante y franquiciario generalmente incluye un producto
0 un servicio y una marca, un sistema de comercializacién, manuales
de operacién, procedimientos programas de entrenamiento, apoyo de
publicidad y asiBtencia y guia del franquiciante durante la operacidn
y desarrollo del negocio. Algunas franquicias de esta clase, con las
que el pablico estd méds familiarizado, incluyen comida répida,
hamburguesas, restaurantes de pizzas, agencia de renta de automéviles

y locales de helados. Este sistema de franquicia tiene menos
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importancia en el monto global de las ventas por franquicia. Pero,
como este segundo tipo representa una verdadera oportunidad de
negocio para el franquiciatario, estd creciendo mucho mis réapido que

"

el otro sistema

En relacién a la exclusiva y el espacio geogrifico en que el
franquiciatario ejerce su privilegio sobre la franquicia concedida,

existen diversas clases de contratos.

a) Franquicia unitaria en la que el franquiciatario tiene el
derecho de abrir y operar un solo establecimiento, usualmente en una

localidad especifica en un territorio designado.

b) Area de desarrollo de franquicia (master franchise), donde el
franquiciatario tiene el derecho exclusivo de abrir un numero
limitado o ilimitado de establecimientos dentro de un territorio

especifico,

c¢) Contrato de opcidén en el que el franguiciatario tiene el
derecho de abrir y operar un establecimiento y, por una cuota
adicional, puede abrir otro establecimiento mds o varios
establecimientos adicionales en un plazo futuro seflalado en la
opcién. Usualmente el precio o cuota de opcidén adicional para el

nuevo establecimiento es ventajoso para el franquiciatario.
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d) Subfranquicia que se aseneja a la franquicia de 4rea de
desarrollo, excepto que el franquiciatario/subfranquiciante otorga el
derecho (y generalmente la obligacidén) de vender franquicias dentro

del territorio exclusivo que se le ha concedido.

e) Conversion a franquicia se trata de un programa que tiene
como obJjetivo el "convertir" o incluir dentro de un sistema de
franquicia a establecimientos independientes que ya existen y estan

operando, 12

Segin el Lic. Enrique Gonzilez Calvillo, se han reconocido
dentro de las Franquicias distintos grados de funcionamiento y

complejidad que, han permitido hacer la siguiente clasificacién:

1.- Franquicia de producto y marca registrada

2.- Franquicia de formato de negocio

La franquicia de producto y marca registrada no es mas que un
arreglo en virtud del cual el franquiciante, ademias de otorgarle al
franquiciatario el uso y explotacién de un nombre comercial o marca,
ge constituye como proveedor exclusivo de los productos o Bervicios

que comercializard y/o distribuira el franquiciatario,

El Instituto Brasilefio de Franchising, con sede en Sido Paulo, se

ha referido a este tipo de franquicias como de primera generacidén en

virtud de la limitada informacién y <conocimientos que el
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franquiciante le otorga al franquiciatario, que distan de
constituirse, como en el caso de la franquicia de formato de negocio,

en un "sistema" integral para la operacién de una franquicia.

Estamos de acuerdo con la clasificacién del Instituto Brasilefio
de Franchising y consideramos que se trata de una contribucién
importante en la materia, toda vez que, al referirse a "generaciones"
deja abierta la posibilidad de que haya cambios dentro de una
franquicia que le permitan pasar de un estrato o generacién a otro.
Esto es, que debe existir en la definicién la posibilidad de que una
franquicia de "producto y marca o nombre registrado” pueda llegar a
ser de "formato de negocio” o, para los efectos de la definicién, de

"segunda generacidén”.

Algunoes ejemplos de franquicia de productos y marca registrada o
de primera generacién son: la industria embotelladora, agencias o
concesionarias de automdviles, gasolineras y de tiendas de ropa. Un
nimero cada vez mayor de este tipo de frangquicias, cuando ello ha
sido posible por la naturaleza del propio negocio, se ha convertido
para operar comoe franquicias de formato de negocio o de segunda

generaciédn.

La franquicia de formato de negocio, conocida en Estados Unidos
y los paises de habla inglesa bajo el término business forsat
Ffranchise, ofrece al franquiciatario no sélo la marca o nombre

comercial de franquiciante, sino un "sistema” completo de negocios.
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El ‘"sistema" que el franquiciante pone en manos del
franquiciatario en este tipo de acuerdo incluye, en forma integral,
su nombre comercial o marcas, sus conocimientos y experiencias en la
operacién del negocio, sus criterios y especificaciones para la
construccién o adaptacidén del local, los paridmetros y requisitos que
debera cumplir el franquiciatario en la seleccidén y contratacidén de
personal, en la publicidad y promocién de la franquicia y, en
general, en la forma en que deberd conducir las riendas del

negocio.13

5.5. NEGOCIOS QUE OPERAN CON FRANQUICIAS

Lags cifras sobre los negocios que conceden franquicias, el
nimero de franquiciatarios existentes y las cifras de ventas totales
por estos conceptos son variadas, segin la fuente que las proporciona
y la época en que han sido publicadas. El resumen de los datos més

interesantes es el siguiente.

a) A través de las franquicias se vende una tercera parte de los

bienes y servicios de consumo en los Estados Unidos.

b) Existen tres mil compaiias franquiciantes (franchisors) que

otorgan franquicias, de las cuales mil son empresas significativas.
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¢) Para 1989 habian quinientos mil  franquiciatarios

(franchisees)

d) El sistema de franquicias emplea a cinco millones de

personas.

e) La franquicia se utiliza por cerca de cincuenta o sesenta

diferentes industrias y negocios.

Otros datos de interés a este respecto son:

En 1988 las ventas por el método de franquicia en Estados Unidos
de América fue de 640 billones de ddlares.

En la década de los afioB ochenta el crecimiento de lae ventas

por franquicia se han incrementado en noventa por ciento.

Cerca de cuatrocientos franquiciantes han exportado sus negocios
y han creado treinta y cinco mil unidades de franquiciatarios en todo

el mundo.

El auge mundial de la franquicia puede comprobarse, tambiém, con

las siguientes cifras:
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Las franquicias internacionales, en el aifio de 1986, eran 354
compafiias franquiciantes (franchisors) y 31, 626 franquiciatarios

(franchisees) distribuidos en distintos paises., 14

En el sexenio pasado, la industria de franquicias registrdé un
explosivo crecimiento que permite a México ocupar ya el octavo lugar

mundial en cuanto al numero de empresas franquiciantes.

Con 253 empresas franquiciantes en 39 giros comerciales, nuestro
pais se ubica por debajo de las grandes y tradicionales naciones
expertas en el manejo de las franquicias: Estados Unidos, Auastralia,
Japén, Francia, Brasil, Italia y Espafia. Pero supera a paises como

Argentina y Portugal.

A decir de los analistas del Banco Nacional de Comercio
Interior, contra lo que pudiese pensarse, el 52.5% de las franquicias
que operan en México son de origen nacional de acuerdo con

estadisticas de la Asociacidén Mexicana de Franquicias.

En el territorio nacional son cuatro las entidades de la
Repiiblica que concentran casi la mitad del padrén: Distrito Federal
(19.47%), Guadalajara (11.6%), Monterrey (9,05%) y Querétaro
(8,19%) .15
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5.6. ANALISIS DEL CONTRATO DE FRANQUICIA.

En este punto anotaremos las caracteristicas que identifican al
contrato, su clasificacién de acuerdo al marco tradicional de los
contratos, sus elementos personales, reales y formales, las
principales obligaciones y derechos que adquieren las partes al
contratar, la transmisién de 1la franquicia y sus causas de

terminacién.

5.6.1.- CABACTERISTICAS

a) El franquiciante concede al franquiciatario derecho a usar
una marca y a explotar una negociacién mercantil en uno o varios

establecimientos.

b) La licencia debe incluir la autorizacién de uso de marca (de
servicios y productos) y eventualmente la de nombres y avisos
comerciales y la explotacién de patentes. La definicién de la Ley de
Propiedad Industrial sefiala como elementos esenciales del contrato de
franquicia: "la licencia de uso de marca y la transferencia de

tecnologia" (articulo 146)

c¢) La franquicia tiene clerta exclusividad referida a un
territorio o a wuno o varios establecimientos geogriaficamente
identificados. La exclusividad en beneficio del franquiciatario no

supone que el franguiciante no pueda otorgar més franquicias.
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d) El franquiciatario se obliga a cumplir con el control de
calidad del servicio y productos en los términos y especificaciones
que le sefiale el franquiciante. La Ley de la Propiedad Industrial
liga el uso de la marca a la necesidad de que el franquiciatario

pueda "mantener la calidad y prestigio de los productos o servicios".

e) La transmisién de conocimientos o tecnologia, de la que gran
parte pertenece al Know-How, la hace el franquiciante mediante
normas, manuales, guias, capacitacidén al personal e inspecciones
peridédicas. El articulo 142 de la Ley de la Propiedad Industrial
incluye como elemento esencial del contrato de franquicia que el
franquiciante "transmita conocimientos técnicos o proporcione

asistencia técnica" al franquiciatario, con el propésito de
producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con
los mismos métodos operativos, comerciales y administrativos del

franquiciante”.

f) La contraprestacidén que paga el franquiciatario estad ligada a
los resultados de la operacidén. Puede pactarse como un precio fijo,
como venta de franquicia (lum sum), como regalias o pagos peridédicos
sobre la base de las ventas de la negociacién, o una combinacién de
ambos. En algunos casos se prevé el pago de honorarios por asistencia
0 sgervicios técnicos, o por otros diferentes conceptos (a=esoria,

rentas, ventas).

@) Se trata de u contrato a largo plazo.



h) Es un contrato de colaboracién, no de cambio, pues
franquiciante y franquiciatario tienen intereses comunes: prestigiar
la marca, la negociacién y obtener mayores ventas y utilidades. No

es, sin embargo, contrato asociativo.

i) La franquicia es un modo de organizacidén para la explotacién
de cilerta clase de negocios por medio de este instrumento del trafico

mercantil. 186

5.8.2.- CLASIFICACION

El contrato de franquicia resulta ser:
a) Nercantil: pues se celebra entre comerciantes para explotar
una empresa o para distribuir y revender productos (articulo75

fracciones I, II, V a VIII del Cédigo de comercio.

b) Bilateral: porque produce obligaciones para las dos partes

contratantes (articulo 1836 del Cédigo Civil para el D.F.).

¢) Oneroso: porque se estipulan provechos y gravimenes
reciprocos, en la mayoria de los casos se pacta una contraprestacién,
o varias de ellas a cargo del franguiciatario, como el pago inicial
para operacién, el pago de regaliae y en ocasiones el pago de
regalias por publicidad. (articulo 1837 del Cédigo Civil para el
D.F.)
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d) De colaboracion: conforme a una clasificacién de los
contratos mercantiles, "en los que una parte coopera con su actividad

al mejor desarrollo de la actividad econdémica (empresa) de la otra".

e) Intuitu Personae: pues se celebra en base a las

caracteristicas personales de las partes; sobre la base de confianza.

f) Formal: en cuanto que requiere celebrarse por escrito e
incribirse en el Instiituto Mexicano de la Propiedad Industrial para
producir efectos en perjuicio de terceros (articulo 136 Ley de la
Propiedad Industrial). Entre las partes es consensual en opinién del
Lic. Diaz Bravo, pues considera que el Registro ante el Instituto es
requisito frente a terceros, pero no condiciona su validez entre las

partes.

&) ks de tracto sucesivo:@ sus prestaciones se cumplen en el
tiempo y producen sus efectos a través del tiempo.

h) Generalmente de adhesidn, pues una de las partes
(franquiciante) elabora unilateralmente el contrato y a la otra sélo
se le deja la poeibilidad de aceptarlas, si quiere celebrar el

contrato o no celebrar éste."

i) Atipico: Porgque no estd regulado en la legislacidén mexicana

en cuanto a la relacidén de Derecho Privado entre las partes



contratantes. La regulacidén de la Ley de Propiedad Industrial es de

caricter administrativo y registral. 17

5.6.3.- ELEMENTOS PERSONALES, REALES Y FORMALES .

Klementos Personales

Considero que son apropiados los términos; de franquiciante y
franquiciatario, que en la actualidad estian prevaleciendo o los de
concedente y concesionario: los de licenciante y licenciatarios son

validos también, pues la franquicia es una licencia de uso de marca.

El franquiciante y el £ranquiciatario son, generalmente,

comerciantes.

Esta caracteristica puede derivar de que estén constituidos bajo
algunas de las formas de sociedad mercantil que previene la Ley
General de SOciedades Mercantiles (LSM); de que sean personas fisicas
que se dediquen habitualmente a los actos previstos como comerciales
(articulo 76 del Cédigo de Comercio); o que la celebracién de la
franquicia los convierta en comerciantes, pues el objeto del contrato
es la licencia de uso de marca y la transferencia de tecnologia para
explotar una empresa de productos y servicios o crear distribuidores
para la reventa de productos. En algunas ocasiones sSeri usual

encontrar que el franquiciante es una persona (fisica o moral)
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extranjera y en ese caso debe determinarse cémo actua en México, de
ddonde proviene la tecnologia,cémo se pagan las regalias (aspecto
fiscal); o, si tiene inversiones en México el apego de ellas a la Ley

de Inversiones Extranjeras.

La capacidad que requieren las partes para celebrar el contrato
es la capacidad general para contratar, pues no se requiere capacidad

especial alguna.

Cuando las partes actian por medio de representante, en caso de
personas morales, las facultades que requiere el representante son,
en principio, las de actos de administracién Ee posible en una
sociedad que por Estatutos se limite la facultad de celebrar u
otorgar franquicias a determinado érgano social. Por ejemplo, como
facultad exclusiva de la asamblea extraordinaria de accionistas: de
la asmblea ordinaria; del consejo de administracién; o de un comité

directivo creado para dicho efecto. 18

Klementos Reales
a) La marca " es el Bigno visible que distingue productos o

servicios de otros de sSu misma especie o clase en el mercado"

(articulo 88 Ley de la Propiedad Industrial).
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En la definicidén del contrate de franquicia se destaca como
elemento esencial del mismo, que lo distingue de otros fines, "la
licencia de uso de marca para producir o vender bienes o prestar

servicios de una menera uniforme" (articulo 142 ).

Nuestra Ley de la Propiedad Industrial regula a las marcas como
signos distintivos de productos o servicios (articulo 88), que dan
derecho al titular a un uso exclusivo y cuyo estudio ha quedado

abordado en el Capitulo III del presente trabajo.

El contrato de franquicia debera incluir las marcas de productos
y servcios que serdn materia de autorizacién por parte del
licenciante, con la especificacidén del numero de registro de la
marca, el signo distintivo que constituye la marca y los productos o
servicios que ampara. Es usual que en un anexo de contrato se
incluyan estos elementos: 'identificacidén genérica, numero de
registro, dibujos de las marcas con sus especiales disefiog"., Nada
impide incluir marcas no registradas, que técnicamente no son marcas,

pero que pueden estar en proceso de registro.

b) Las patentes son el "privilegio que otorga el Estado para
explotar una invencidén nueva, susceptible de aplicacién industrial"”.
La Ley de la Propiedad Industrial contiene una amplia regulacién de
las patentes Aunque no da una definicidén de la misma, si establece
que el derecho de explotacién exclusivo puede hacerlo su titular por

81 o por otros con su permiso (articulos 62 y 63 ). Para efectos de

—
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la franquicia, la patente no es necesariamente obJjeto del contrato,
sino que sélo se da en aquellos casos en que el franquiciante, en la
explotacidén del negocio objeto de la franguicia, tiene el proceso de
fabricacién, manufactura o el producto correspondiente, protegido
por alguna o algunas patentes que requisren de que se autorice el uso

para los franquiciatarios.

Cuando el contrato de franquicia incluye la autorizacién de
explotacién de una o varlas patentes, las patentes deben
identificarse en el contrato con su nimero, fecha de expiracién y el
o los inventos, procesos o productos que ampara. Generalmente esta

descripcidén se agrega a un anexo.

c) La tecnologia propia para la explotacidén de una empresa de
productos o servicios o para distribucién de mercancia, constituye
uno de los elementos reales preponderantes del contrato de

franquicia.

Aunque el concepto de tecnologia es amplio, (el més generalizado
la define como un conjunto de medios y procedimientos para la
fabricacién de productos industriales) y "los contratos de
transferencia de tecnologia se refieren a miltiples objetos y asumen
diferentes formas", la Ley de la Propiedad Industrial considera para
el contrato de franguicia, que la transferencia de esta tecnologia
tiene como finalidad el que el franquiciario "pueda producir o vender

bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los mismos



métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el
titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e
imagen de logs productos o servicios a los que ésta distingue"

(articulo 142).

d) El nombre comercial. "En el derecho Mexicano -dice Mantilla-
el nombre comercial es el nombre de un establecimiento o de una
negociacidén mercantil, no es el nombre de un comerciante, el nombre

de una cosa, no de una persona’.

En la Ley de la Propiedad Industrial se dice que: "EL nombre
comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de
servicio y el derecho a su uso exclusivo estarédn protegidos, sin
necesidad de registro" (articulo 105). Puede existrir licencia de uso

de nombre comercial (articulo 112).

e) El aviso comercial es el derecho exclusivo a usar "frase u
oraciones que tengan por objeto aninciar al piblico establecimientos
0 negociaciones industriales, comerciales o de servicios, productos o
servicios, para distinguirlos de los de su especie”. (articule 100 ),
En el contrato de franquicia el nombre comercial va generalmente

ligado al uso de las marcas y complementa a éstas.

f) E1 KNOW-HOW .- Elemento esencial del contrato de franquicia

que sefiala la definicidén de la Ley es que el franquiciante "transmita

conocimientos técnicos o proporcione asistencia técnica". "El primer
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concepto se conoce, generalmente, como know-how, abreviaturas de
‘know how to do it’ (saber cémo hacerlo), comprende invenciones,
procesos, foérmulas o disetios que no estdn patentados o no son
patentables, que se evidencian a través de alguna forma fisica como
dibujos, especificaciones o disefios que incluyen casi invariablemente
gacretos comerciales y que pueden comprender experiencia técnica
acumulada y habilidad practica y que, como mejor se comunican, o
quiza en la tnica forma que pueden transmitirse es a través de

servicios personales".

El Know-how aparecerid siempre como materia del contrato de
franquicia. Un concepto tan amplio como el know-how, asi como la
variedad de madios para su transmisién, debe especificarse en
términos generales en el contrato y remitir los detalles a manuales,

instructivos, disefios u otras clases de informacidn.

€) La asistencia técnica es "un flujo continuo de instrucciones.
directivas o consejos sumistrados en la medida en que son requeridos
para la conduccidn u operacidén de un proceso determinado". Este
concepto puede confundirse o abarcar algunos conocimientos técnicos
del know-how, pero tiene como caracteristica el que generalmente se
preste en forma personal por técnicos o personal del franquiciante;

por expertos o consultores. Supone para el franquiciante "una
obligacién de hacer", que debe cumplirse durante la vigencia del

contrato; es decir, es de tracto sucesivo.
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h) La asesoria consultoria y supervisién es complemento natural
de la transferencia de conocimientos técnicos y, en ocasiones, este
supuesto estd ya comprendido en alguno de los anteriores como el
know-how o la asistencia técnica. Como elemento real del del contrato
de franauicia se pacta como una obligacién general del franquiciante

que completa al resto de los otros deberes contractuales.

i) La contraprestacién que debe pegar el franquiciatario si el
contrato es oneroso, como en la mayoria de los casos, puede ser en
dinero o en especie. En dinero la contraprestacidén puede ser en
moneda nacional o en moneda extranjera, pues nada impide que las
operaciones mercantiles se celebren en esta Gltima. Si se pacta el
pagoe en moneda extranjera, es recomendable fijar en el contrato el
tipo de cambio al que habra de efectuarse el pago, el momento en que
éste debe considerarse, que usualmente serid el momento del pago y, en
algunas ocasiones la forma de pago: giro bancario, tranferencia
directa, depdésito en alguna cuenta extranjera y la retencidén de
impuestos que realiza el franquiciatario (impuestos algunas veces

acreditables en el pais del franquiciante).

51 el pago es en especie, debe determinarse en el contrato cémo
va a valorarse el bien o bienes materiales de la contraprestacién.
Por la naturaleza del contrato de franquicia estimo que la especie
puede ser una parte de los productos fabricados o manufacturados que

son materia de la franquicia, o acciones (ordinarias o de voto



limitado) de la sociedad frangquiciataria, siempre gque este pago
cumpla con los limites de participacién extranjera -si el
franquiciante es extranjero- que marca la Ley de Inversiones

Extranjeras.

El pago de la contraprestacidn puede ser:

I) Un solo pago (lum-sum) a la celebracidén del contrato o en un
plazo que en el mismo se establece, que resulta como pago de precio
por la venta de la frangquicia, entendida como privilegio, como

derecho a explorar la negociacién mercantil.

II) Como pago de ragalias (royalties) o pagos periddicos
relacionados con logs resultados de la explotacidén de la negociacidn.
El Black’s Law Dictionary las define,entre otras de sus
acepciones,como '"compensacién por el uso de un bien generalmente
registrado, de cosas o recursos naturales, que se expresa como un
porcentaje de los beneficios obtenidos por el uso del bien o como una

cantidad por unidad producida." "Las bases de las regalias deben ser
claramente descritas., Un criterio frecuente es el de ‘ventas netas’,
lo cual automdticamente compenza la inflacién". En el contrato
resulta indispensable determinar la base y aclarar qué debe

entenderse por la misma, por eldemplo, ventas netas incluyen ventas

brutas menos embarque, fletes, impuestos, devoluciones,
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bonificaciones, etc. El monto de las regalias se fija libremente por
las partes. El porcentaje de la ragalia puede variar durante la
vigencia del contrato, y aun desglosarse por diversos conceptos como
porcentaje de ventas netas por el uso de la(s) marca(s) y por el uso
de nombre comercial. El porcentaje sobre ventas por el uso de
determinados bienes que se dan en arrendamiento, es preciso de un
contrato distinto al de franquicia. Existe la posibilidad de que el
contrato establezca que el franquiciante perciba una retribucién fija

anual.

J) La exclusividad es un elemento real de este contrato. "En su
aspecto negativo representa una limitacidén a la libertad contractual,
al imponer al concedente de la exclusiva la obligacién de no celebra;
una clase determinada de contratos con personas distintas al

franquiciatario, o a éste la de no concluirlos con otros que no sea

el franquiciante."

Los elementos de validez de la exclusiva son el plazo y el
territorio o espacio fisico en el que se desenvuelve su eficiencia.
En el contrato de franquicia el espacio geogrifico puede delimitarse
mediante un territorio en donde el franquiciatario podrd explotar la
franquicia por medio de diversos establecimientos master franchise
(4rea de desarrollo de franquicia, con posibles subfranquicias); o
para un establecimiento o negociacién mercantil concreto vy
determinado, en la que el licenciante autoriza 1la localizacidn

(fraqnuicia unitaria). Es importante sefialar las implicaciones
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legales que puede significar la exclusiva en términos de la Ley de

Competencia Econémica (articulo 9-1 y 10-I)., 18

Klementos Formales

En uno de los sentidos técnicos, la forma hace referencia a un
medin concrete y determinado, gque la ley o la voluntad de los

particulares imponen para exteriorizar la voluntad contractual".

El contrato de franquicia,como contrato atipico no regulado por
la legislacién mexicana, en principio, no tiene una forma impuesta
por la ley. Sin embargo, como un contenido esencial de la franquicia
es la autorizacién o licencia del uso de una o varias marcas,
(articulo 142 ) o nombres comerciales, este acto Juridico si
requiere, para su validez frente a terceros, el que se otorgue por

escrito y que se inscriba en ciertos Registros.

El articulo 136 de la Ley de la Propiedad Industrial dispone que
el titular de una marca registrada podra conceder mediante convenios,
licencia de uso a una o mas personas. Ecte contrato debe inscribirse
en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que produzca
efectos en perjucio de terceros (articulo 136). El medio para

inscribir un contrato es que se otorgue por escrito. 20



5.6.4.- OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS PARTES

Obligaciones del Franquiciante

Las obligaciones que nacen para el franquiciante pueden ser muy
variadas y distintas en cada contrato particular por la materia de la
concesidén involucrada. Si el franquiciante concede el uso de la marca
y el nombre comercial para un negocio de naturaleza comercial, en el
que el franquiciario se limitara a distribuir o comercializar
productos que fabrica o distribuye el franquiciante,las obligaciones
del franquiciante podrian involucrar las propias de un suministrador,
o de un proveedor o empresa en un contrato de distribucidén. Si el
franquiciante concede la franquicia para un producto que debe
fabricarse, ensamblarse, prepararse por el franquiciatario, sus
obligaciones incluirdn 1la provisidén de tecnologia, especialmente
know-how y asesoria sobre proveedores, técnicas de fabricacidn y
otras. En la franquicia relativa a servicios, el franquiciante debera
proporcionar tecnologia propia para la prestacidén del servicio y
quizd hacer un énfasis especial en la capacitacidn del personal del

franquiciatario y en una supervisidn mas estricta.

Las principales cbligaciones del franquiciante en un contrato de

franquicias son, en términos generales, las siguientes:

a) Conceder la licencia de uso de marcas. Esti obligacién tan

importante es la que va a distinguir un contrato de suministro, de

distribucidén o de simple transferencia de tecnologia, de uno de
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franquicia."El franquiciante, impone al franquiciatario el usoc de su
nombre y marca comercial, de modo que exactamente parece que sea un

negoclio del mismo".

b) Autorizar el uso de nombre comercial. El1 nombre comercial o
el aviso comercial no siempre serd materia del contrato de
franquicia, debe especificarse la forma en que debe usarse y el

lugar autorizado para su uso.

c) Concesidn para la explotacidén de patentes. Cuando el tipo de
producto o de servicio, o ambos, materia de la franquicia, requieran
para la explotacidén por un tercero de la autorizacidédn de uso de una o
varias patentes, el contrato de franquicia debe incluir como
obligacidn del franquiciante la autorizacién de explotacién de dichas
patentes. Para cumplir con esta obligacién, el concedente debe
especificar las patentes registradas materia del contrato, los
productos o procedimientos que ampara y proveer de la tecnologia y
transmisién de conocimientos al franquiciataric para una eficaz

explotacién de las mismas.

d) Proveer la tecnologia. Esta obligacién se amplia para el
franquiciante y debe estar referida a los conocimientos técnicos que
se transmiten, para una eficaz explotacién de 1la negociacidn
mercantil que es obJjeto de la franquicia. Es necesario detallarla en
el contrato o en manuales o anexos del mismo contrato . Loe medios o

procedimientos para la transmisién permanente de tecnologia pueden
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ser muy variados y, esta obligacidn, puede cambiar durante la
vigencia del contrato respecto a diversa tecnologia que el
franquiciatario requiere en etapas distintas del desarrollo del
negocio. Como ejemplo de algunas obligaciones especificas que puden

desarrollarse en el contrato, menciono:

I) Proporcionar informacién -oral y escrita- sobre el lugar
geografico conveniente para la instalacién del establecimiento o
lugares concretos donde se va a explotar la franquicia. Esta
obligacidén suele incluir la aprobacidén de los disefios, decoracién,
equipo, instalaciones, estandares, distribucidn de planta,
especificaciones, normas, mobiliario, signos distintivos, publicidad

externa, etc.

II) Enviar manuales, guias, procedimientos de operacién de la
negociacién; e informacidén completa que permita la éptima explotacién
del negocio. "Esta documentacidén contenida en el manual operativo no
es estatica, sino que ha de ser dindmica y constantemente actualizada

y puesta al dia por el franquiciante."

III) Enviar técnicos, Bupervisores y personal calificado y con
experiencia que conozca la explotacién del negocio para efectos de
capacitar a las personas que por parte del franquiciatario explotaran
y llevardn la operacién de la negociacién. En algunos casos hay
programas de capacitacién y entrenamiento previamente desarrollados

por el franquiciante.
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IV) Prestar asistencia técnica y toda clase de asesoria util y
necesaria al franquiciatario para la aplicacién de la tecnologia.
Esta obligacién debe cumplirse durante la vigencia de todo el
contrato y es a solicitud del franquiciatario o cuando el

franguiciante lo Jjuzgue oportuno.

e) Determinar estindares de calidad. Esta obligacién del
franquiciante es también complemento de su derecho a inspeccionar y
supervisar peridédicamente al franquiciatario. El franquiciante debe
buscar, en todo momento, la "uniformidad del producto o servicio" que
el franquicitario presta amparado por las marcas y nombres
comerciales cuyo uso se autoriza en el contrato. Los estindares de
calidad del producto y del servicio objeto de la franquicia pueden
variar durante la vigencia del contrato y el franquiciante debe

notificarlo oportunamente al franquiciatario.
f) Proporcionar la informacion técnica, econdmica y financiera

que determina el articulo 65 del Reglamento vigente de la Ley, previa

celebracién del Contrato.

&) Otras Obligaciones:
I) 8i la franquicia estid referida a un negocio de naturaleza

comercial en la que el franquiciatario rasquiere el producto fabricado

© suministrado por el concedente para la explotacién del negocio,
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éste tendrid las obligaciones propias de un suministrador para
entregar periddicamente el producto en el volumen, cantidades, plazos
y establecimientos pactados. Los gastos de entrega son por cuenta del
franquiciatario, en principio, aunque pueden estar incluidos en el

precio.

II) En contratos de frangquicia en los que el concesionario es
distribuidor, el franquiciante 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.

III) En algunoe 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 al franquiciatario a
colaborar con la aportacién de un porcentaje de sus ventas por ese

concepto o aportar regalias por concepto de publicidad.

IV) En ciertos contratos, y cuando el desarrollo del contrato o del
negocio lo requiere, procesar la informacién contable, financiera, de

produccién y comercial del franquiciatario.

V) En algunos contratos el franquiciante se obliga a financiar al

franguiciatario o, por lo menos, a auxiliarlo en la obtencién del

financiamiento para el desarrollo de la frangquicia.
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g) Derecho de inspeccidén. E]l franquiciante tiene durante toda la
vigencia del contrato de franquicia un derecho para inspeccionar,
supervisar y conocer en detalle la operacidén y desarrollo de la
explotacién de la negociacién por parte del franquiciatario. Este
derecho puede ser muy amplio y generalmente incluye: inspeccionar y
gupervisar, en cualquier momento, el establecimiento del
franquiciatario y la prestacidén del servicio o la venta de los
productos; pedir muestra o tomarlas para hacer los andlisis
correspondientes a fin de verificar la calidad del producto y su
"uniformidad"; solicitar informacién adicional para conocer alguin
aspecto, en detalle, sobre la operacidén del negocio; conocer la
comercializacidn, publicidad, sistemas de ventas, etc. del
franquiciatario; analizar la informacién financiera, contable,
administrativa, laboral; (personal ocupado, puestos, sueldos, etc.),
y fiscal del franquiciatario; y, en general conocer todos los
elementos y procedimientos de explotacién de la franquicia. Tiene por
objeto verificar los “métodos operativos, comerciales y
administrativos" del franquiciatario para mantener "la calidad,
prestigio e imagen de los productos o servicios" materia de la

franquicia.

Este derecho no es irrestricto y, algunas veces, es conveniente
detallar su ejercicio contractualmente. Tiene como limite natural el
que se ejerce por el franquiciante con el fin de determinar el
cumplimiento del contrato de franquicia, la correcta ampliacién de la

tecnologia transmitida, la uniformidad y la calidad del servicio y
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producte objeto de la franquicia. Por tanto, este derecho no debe
entorpecer ni afectar la operacidén normal de la negociacidn. Al
ajercitar el derecho, el franquiciante pretende una mas eficaz vy
rentable explotacién de la negociacién. Este derecho se ejerce

"colaborando”, pues la franquicia es contrato de colaboracién.

Nada impide, sin embargo, que este derecho del franquiciante sea
delegado en su cumplimiento en personas autorizadas por el propio
franquiciante, como técnicos o especialistas en determinada 4rea de

operacidén de la negociacidn.

Obligaciones del Franquiciatario

a) Usar las marcas. El franquiciatario no sdélo tiene derecho a
ugsar las marcas de productos o servicios que le autoriza el
franquiciante, s8ino tiene, en ocasiones, deber u obligacién de
usarlas. La falta de uso de las marcas como "usuario autorizado" para
determinado pais o territorio puede originar que las marcas
"caduquen" para su titular por falta de uso (articulos 152-IV y 141

de la Ley de la Propiedad Industrial).

El franquiciatario debe de wusar las marcas conforme a lo
establecido en el contrato de franquicia y, a falta del pacto, o como
complemento de éste, el franquiciatario debe hacerlo " tal como fue

registrada (articulo 139 Ley de la Propiedad Industrial);

aplicarlas a productos o servicios con 1la ‘"calidad, forma vy
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naturaleza equivalentes a los fabricades o prestados por el
concedente" y debera indicar que el franquiciatarioc es usuario
autorizado o vende los productos y presta los servicios de dichas

marcas con licencia del titular.

b) Usar los nombres comerciales y explotar las patentes. Igual
que con las marcas, el franquiciatario tiene derecho a usar lo
nombres comerciales -y los avisos comerciales- asi como explotar las
patentes. Pero, estos derechos significan también obligaciones para
el franquiciatraio, quien debe usar y explotar, pues el derecho
sobre el nombre comercial se pierde 8i no se usa en un
establecimiento. Respecto a la patente existe por ley la obligacién
de explotarla (articulo 73 de Ley de la Propiedad Industrial); y la

no explotacién puede ser causa de caducidad (articulo 80 ).

c) Situar el establecimiento con aprobacidén del franquiclante
respacto a las especificaciones de construccidén, instalacidn,
decoracidn, publicidad, distribucidén del local, mobiliario, equipo,

etc., que le sefiale el franquiciante contractualmente.
d) Cumplir los requerimientos de uso y aplicacién de los

conocimientos técnicos debe hacerlo de acuerdo a las reglas, normas,

estidnderes que le fija el franquiciante.

e) Seguir todas las esapecificaciones sobre organisacidn del

negocio. Durante la operacién de la negociacidén en diferentes ireas
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de administracién y organizacién, a lo que fije el franquiciante.

Puede incluir:

- Seguir y completar los programas de entrenamiento y capacitacién.

- Preparar y seguir los sistemas de contabilidad y los reportes
financieros en la forma que sefiale el franguiciante,.

- Contratar determinada c¢clase de personal y someterlo a
entrenamiento.

- Mantener un minimo de horas diarias de servicio a clientes.

- Reacondicionar y renovar peridédicamente el local y mantenerlo en
determinadas condiciones (de higiene, por ejemplo).

- Adquirir del franquiciante o de determinados proveedores cierta

materia prima, equipo, partes, productos, servicios. Parece que

aquellas clausulas de exclusiva de compras son admisibles en todo

momento." En este punto hay que considerar las disposiciones de la
Ley de Competencia Econdémica (articulos 9-I y 10-1).

- Vender a los precios y condiciones que le seilala el franquiciante.

f) Pagar la contraprestaciéon. Una de las mas importantes obligaciones
del franquiciatario es pagar la contraprestacién pactada. esta
contraprestacidn puede ser:

I) El pago inicial de una cantidad fija, no por producto alguno,
gervicio o tecnologia, sino simplemente por el privilegio de obtener

la franquicia y ser franquiciatario.
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II1) El pago periddico de regalias como contraprestacidn por la
continua asistencia y tecnologia que proporciona el franquiciante
para que la negociacidén mercantil siga operando. Esta regalia es
contraprestacién también por el uso de las marcas, nombres y avisos
comerciales y la explotacién de patentes. En el contrato se puede
determinar qué porcentaje sobre la base de regalias corresponde a

cada uno de estos conceptos, o fijarse una tasa o porcentaje global.

&) En algunos casos, el franguiciado estard obligado a "adquirir un
nivel de stock del producto o servicio en todas las modalidades del
franchising, a fin de que la clientela pueda obtener aquel producto

8in problemas de espera o demora."

h) Informar periodicamente. E)l franquiciatario debe informar al
franquiciante el desarrollo de la negociacidén mercantil. Esto tiene
miltiples obJjetos; por eJjemplo, para determinar las regalias
peridédicas sobre los resultados obtenidos, para verificar el
cumplimiento de todas las normas, la uniformidad de los productos y
servicios prestados, la necesidad de que el franquiciante preste
mayor asistencia o sefiale directrices de cdémo se aplica la tecnologia

y muchos otros.

Este informe es basicamente econdémico, sobre los resultados de
la negociacidén: ventas, costos, utilidades, productos vendidoe (en
unidades), etc. Generalmente se hacen en formatos que proporciona el

frangquiciante. Esta obligacién suele incluir la de enviar anualmente
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estados financieros de la negociacidn auditados por una firma

determinada que sefiale el mismo franquiciante.

1) Guardar secreto. El franquiciatario estid obligado a no divulgar a
terceros ninguna informacidén confidencial sobre tecnologia o la
operacidén misma de la negociacién, o la propia franquicia. Esto
implica no comunicar o usar, en beneficio que no sea propio, la
tecnologia, conocimientos, know- how y cualquier clase de informacién

recibida del franquiciante,

El articulo 84 de la Ley de la Propiedad Industrial establece
que en contratos donde se transmitan conocimientos técnicos se podra
incluir la clausula de confidencialidad. Se entiende por secreto
industrial "toda informacién de aplicacidén industrial que guarde una
persona fisica o moral con céaracter confidencial que le signifique
obtener o mantener una ventaja competitiva o econémica frente a
terceros en la realizacién de actividades econdmicas y respecto de la
cual haya adoptado los métodos o sistemas suficientes para preservar

su confiabilidad y acceso restringido a la misma." (articulo 82 ),

J) No vender o explotar otros productos y 8servicios. El
franquiciatario es, en un pricipio, un usuario exclusivo de 1la
tecnologia y solamente puede utilizarla para explotar un negocio en
los términos que se contratdé la franquicia. La obligacién es la de
fabricar, vender u ofrecer los productos y servicios que son materia

del contrato, con ©prohibicién de vender u ofrecer productos
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distintos. El incumplimiento de esta obligacidén puede afectar a la
organizacién del frangquiciante, pues viola el principio de
uniformidad de ©producto y servicio que ofrecen todos los

franquiciatarios,

k) No ceder, transpasar o sublicenciar. Como el contrato de
franquicia es Jiptuitu persvsse, el franquiciatario no puede ceder,
transpasar o celebrar contratos de subfranquicias sin autorizacidn

expresa del franquiciante,

1) Cooperar en la publicidad. En algunos productos o servicios la
publicidad que realiza el franquiciante beneficia a todos los
franquiciatarios, de modo que algunas veces se impone a ésto la
obligacién de contribuir a los gastos de publicidad. Esta cooperacidn
puede ser para una publicidad en medios masivos (radio, televisién) y
el fondo lo administra el franquiciante; o publicidad local que
directamente corresponde a los concesionarios de determinado
territorio. También puede obligarse al franquiciatario a gastar o
intervenir un monto determinado de 8sus ventas o utilidades en

publicidad propia.

m) Aceptar inspecciones. Obligacién correlativa del derecho a
inspeccionar y supervisar que tiene el franquiciante, estd la
obligacién del franquiciatario de aceptar y colaborar en las

inspecciones, visitas, supervisiones, auditorias, etc. que hace el
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franquiciante para comprobar el cumplimiento de las obligaciones del

contrato, de las directrices, normas e instruccionss.

n) Inscribir el contrato. Eventualmente cuando el contrato sea objeto
de inscripcién, hacer todos los tramites necesarios a fin de que el
contrato quede registrado donde corresponda y tenga plena validez en

el pais en el que se aplica.

0) A la terminacion. Cuando termina el contrato, el franquiciatario
tiene obligacién de descontinuar el uso de la frangquicia que Bsupone
dejar de usar las marcas, nombres y avisos comerciales y la
explotacidén de patentes, asi como de toda la tecnologia proporcionada
por el franquiciante. Debe dejar de operar la negociacién mercantii y
dejar de hacer negocios bajo el nombre del franquiciante o de
cualgquier manera que pueda causar confusién al pablico y alos
consumidores que crean que sigue existiendo la relacién de la

franquicia. 21

5.6.5.- TRANSMISION Y TRRMINACION

El tema de la transferencia o cesién de la franquicia por parte
del cesionario, afecta en forma importante al franquiciante, pues
éste "tiene interés legitimo en mantener la integridad de sus marcas

y tener el mismo nivel de calidad que la compafiia requiere."
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La transferencia de la franquicia puede tener como modalidad el
que el franquiciante tenga preferencia para adquirir dicha
franquicia, o para senalar un adquiriente de la misma gque, a su
Juicio, tenga capacidad para ser franquiciatario, y que podra ser
otro de sus franquiciatarios de su sistema de franquicias. Es
probable que sus franquiciatarios tengan un derecho de opcién para

adgquirir nuevas franquiclas.

La cesién o transferencia de franquicia constituye Jjuridicamente
una verdadera cesién del contrato en la que se sustituye al
franquiciatario por otro sujeto en la titularidad de la relacién
Juridica derivada del contrato. Es claro que el contrato no es
materia de cesién, sino tan solo los efectos derechos y obligaciones
de las partes contratantes que derivan del contrato. Como esta
novedosa figura no estad reglamentada en nuestro derecho mexicano,
resultan aplicables, por analogia, las normas sobre la cesién de
derechos y asuncién de deudas de nuestro Cédigo Civil del D.F..

(articulo 2209 y siguientes).

TERMINACION

De las causas generales de terminacién del contrato algunas de
las cuales pueden ser pactadas por las partes en el contrato de
franquicia, sefialo las siguientes: el agotamiento natural del
contrato; el vencimiento del término; la muerte o incapacidad

sobreviniente de uno de los contratantes; la voluntad unilateral de

146



una de las partes; el mutuo consentimiento; la quiebra de unc de los

contratantes o la rescisién por incumplimiento.

La aplicacién concreta de estas causas generales de terminacién
del contrato de franquicia suele estar pactada en el propio contrato.

Las causas contractuales que Jjuzgo més importantes son:

a) Preaviso de alguna de las partes. Este preaviso suele estar
pactade en el contrate con un plazo minimo y alguna formalidad para
hacerlo saber a la contraparte. Por ejemplec el fragnuiciatario podra
dar por terminado el contrato mediante aviso por escrito dado al
franquiciante en un plazo de seis meses. Este preaviso de terminacién
puede establecerse que sdlo opera despues de cinco o diez afios de

vigencia del contrato.

b) Terminacién anticipada por incumplimiento de alguna de las
partes, o rescisién. En esta causal suele pactarse cudles son las
violaciones graves al contrato que dan lugar a la terminacién

anticipada para algunas de las partes.

Por ejemplo, el incumplimiento de ciertas obligaciones del
franquiciado como no pagar la contraprestacidén periédica, no guardar
el secreto de los conocimientos recibideos, no respetar la exclusiva,
traspasar la negociacién a ceder el contrato, abrir nuevos
establecimientos sin  aprobacidén del franquiciante y otros

incumplimientos graves. En algunos casos, el no cumplimiento de estas
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obligaciones se pone como causa de terminacidén anticipada del

contrato.

Esta resolucién por incumplimiento tiene como fundamento legal,
en nuestro derecho, el articulo 1949 del Cédigo civil del D.F., que
previene para los contratos bilaterales la posibilidad de resolverlos
por incumplimiento de wuna de las partes. En este caso la parte
perjudicada puede pedir el cumplimiento forzoso o la rescisién y, en
ambos casos, el pago de dafios y perjuicios. "La norma general de este
modo de terminacidén de contrato es que la parte perjudicada que
quiera resolverlo por incumplimiento de la otra debe promover el
Julcio ante la autoridad Judicial. "Este es el 1llamado pacto
comisorio tacito. Nuestro Cdédigo vigente "autoriza implicitamente
prescindir de la intervencidn Judicial, mediante el pacto comisorio

expreso'’ .

Como solucidn contractual que pueden recurrir las partes para
estos incumplimientos, el franquiciante puede aceptar que ante las
violaciones o incumplimiento del contrato por parte del
franquiciatario se lo harid saber por escrito y, durante un térmmino
pactado (un mes, tres meses), el franquiciatario deberid subsanar la
violacién o dejar de incumplir. Si durante ese periodo pactado el
franquiciatario no responde para cumplir, opera la terminacidén

anticipada del contrato.
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¢) Quiebra del franquiciatario o del franquiciante como causa de
terminacion. A esta causal suelen agregarse otras que afectan a la
operacién normal del franquiciatario, como puede ser la huelga cuando
se prolonga por determinados dias; el embargo de toda la negociacidn
o de ciertos activos importantes, con posibilidad de intervencién en
la administracidén por parte de la autoridad Jjudicial; la

expropiacidén; la suspensidn de pagos.

d) Llegada dal término del contrato. Esta causa de terminacidén no
requiere aviso o actos propios de las partes. Algunas veces la
llegada del plazo termina el contrato, salvo que las partes decidan
continuar con el mismo por periodos (anaules, cinco afios), o un plazo
igual al inicial, si se pacta la renovacién automdtica, a menos que
se dé aviso en contrario en un plazo y forma pactada. A la llegada
del plazo es conveniente que las partes determinen contractualmente
algunos efectos posteriores como el no uso de la marca por el

franquiciatario, la mercancia producida y no vendida, etc.

@) Nuerte del franquiciatario. Esta causa sélo se produce cuando el
concesionario es una persona fisica. Puede establecerse en el
contrato gque el contrato de fraguincia continte vigente con los
herederos o que se termine en un plazo razonable en el cual el
franquiciante tiene derecho a "recomprar" la franquicia o dar alguna
indemnizacién a los herederos. También puede pactarse que los
herederos pueden ceder el contrato de franquicia a un tercero a la

muerte del franquiciatario.
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Con relacidn a los efectos de la terminacidn de este contrato es
necesario hacer notar que se trata de un contrato sucesive y la
regcisidén por incumplimiento o 1la terminacidédn anticipada produce
efectos hacia el futuro, no en forma retroactiva como sucede en
contratos de ejecucidén instantinea o de una sola prestacidn. En
materia de rescisién nuestro Cédigo civil del D.F., no contiene una
norma que explique este fendmeno. El Cddigo civil italiano dice en su
articulo 1458, "La resolucién del contrato por incumplimiento tiene
efectos retroactivos entre las partes, salvo en el caso de los
contratos de ejecucidén continuada o periddica, con respecto a los
cuales el efecto de la resolucidén no se extiende a las prestaciones

antes realizadas..."

La doctrina acepta unanimemente este principio bésico. Por
ejemplo, para el contrato de suministro que tiene alguna similitud en
ciertas prestaciones, al de franquicia, se opina: "la resolucién por
incumplimiento afecta a las obligaciones futuras, peroc no alcanza a

lag pretéritas.”

Algunos de los pactos que deben contener el contrato de
frangquicia para los casos de terminacién anticipado o por la llegada

del plazo son:

a) La obligacién del franquiciatario de no usar la marca,

removerla de todos los establecimientos, equipos & instalaciones,



etc. Esta obligacidn debe ampliarse, en cada contrato,para el uso del
nombre comercial, los avisos comerciales y la explotacién de las

patentes,

b) El franquiciatario no podri seguir explotando la negociacién
materia de la franquicia, ni realizar negocios similares o semejantes
que pudieran afectar al franquiciante y dar la impresién a los
consumidores o  piblico de que el franquiciatario es todavia una
persona autorizada por el franquiciante para explotar esa clase de

negocio.

c¢) Devolucidén de equipo, inventario de mercancias y alguna
informacidén sobre know-how o procedimientos de fabricacién, ventas o
prestacién de los servicios materia de la franquicia. Conviene pactar
a qué precios debe el franquiciante pagar ese equipo, mercancia,

instalaciones, informacién, etc.

d) Las érdenes o pedidos pendientes de fgbricacién o entrega que
tenga el franquiciatario y, la clientela que, al parecer, corresponde
al franquiciante como titular de la marca y al franquiciatario como
propietario de la empresa objeto de la explotacién en el contrato de
franquicia. La clientela, por efectos practicos, suele pasar al

franquiciante.
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Con respecto al franquiciatario, los efactos de la terminacidn o
no renovacidén pueden incluir una indemnizacidén, aunque sobre esto

encuentro que hay dos opiniones.

Una primera opinién dice que no seria Jjusto que el franquiciado
que ha integrado una red importante y otros beneficios para el
franquiciante, no tenga derechos a una compensacién. La otra
corriente de opinidn, mas Juridica y con base contractual, es que no

hay derecho a indemnizacidn.

Con respecto a la renovacién cuando no se ha estipulado como
derecho del franquiciatario que se le renueve a la terminacidn, éste
no tiene, en principio, derecho a indemnizacién. En materia de
concesidén mercantil o distribucidn: "la Jjurisprudencia francesa dice
Puente Mufioz ha sostenido que la negativa a la renovacién no
significa un abuso de derecho por parte del franquiciante, sino
simplemente el ejercicio de una facultad suya, y no cabe

indemnizacidén".

"En ocho estados de Estados Unidos de América exige que el
fraquiciatario reciba compensacién por la terminacién o la no

renovacidn."”

Pienso que cuanto el contrato de franquicia concluye por la

llegada del plazo inicialmente pactado o de sus prérrogas, el

franquiciatario no tiene derecho a indemnizacidén. S5i la terminacién
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eg antes de que concluya el plazo originalmente pactado o sus
renovaciones, habrd que determinar si hay causa Jjusta del
franquiciante para la terminacién anticipada del contrato. En caso de
que no haya incumplimiento del franquiciatario, el franquiciante que
da por terminado antes del plazo sin una Justa causa, contractual o

legal,debe una indemnizacién a su contraparte. 22

5.6.6.- LA OPCION DE SUBFRANQUICIAR.

La subfranquicia puede darse en el contraro de franquicia como
un medio por el que el contrato principial u original se desdobla en
otro o varios contratos. En el contrato de subfrangquicia el
conceslonario se convierte en subfranquiciante del subfranquiciatario
y, no siempre es necesario que, para cada caso concreto, intervenga

el franquiciante original.

El contrato de subfranquicia se produce en aquellos contratos de
franquicia en los que el territorio o espacio geografico concedido es
del tipo de "&rea de desarrollo de franquicia", master franchise para
que =l franquiciatario, dentro del &rea autorizada pueda conceder

subfranquicias.

Por tanto, elementos propios de esta figura de subfranquicia,

gerén:



I) Un contrato principal de franquicia entre franquiciante (original)

y franquiciatario.

II) Un contrato derivado, subcontrato de franquicia, entre
franquiciatario que es subfranquiciante, y un nuevo franquiciatario

que se convierte en subfranquiciatario.

III) Autorizacién general del franquiciante original para que el
franquiciatario (subcondecente) subcontrate (franquicia de desarrollo
de 4&rea); o autorizacidén expresa y concreta para cada caso de

subcontratacién.

IV) La miama naturaleza del wcontratoe (franquicia) y el contenido,
limites, plazo, condiciones similares o iguales, entre la franquicia
y la subfranquicia, de modo que este Gltimo no rebase los limites del

contrato original o principal de franquicia. 23

5.6.7.- PRINCIPALES CLAUSULAS EN LOS CONTRATOS DE FRANQUICIA.

En México, con la llegada de las franquicias, la gente comienza
a estar en contacto y a tener acceso a contratos de franquicia. En
muchos casos hemoe observado que causa sorpresa el volumen de un
contrato de este tipo, en especial porque, como se ha comentado en
parrafos anteriores, se ha caido frecuentemente en la confusién de
que las franquicias funcionan exclusivamente bajo la concesién de un

nombre comercial o marca. Los contratog de licencia de marca o nombre
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comercial son usualmente muy sencillos y sus cldusulas sumamente

limitadas. 24

La redaccién del contrato de franquicia no le corresponde ni es
responsabilidad del sujeto interesado en adquirirla sino del que la

ofrece,

Para conocer un poco mas del contenido de un contrato de este

tipo, hemos transcrito el indice tipico de un contrato de franquicia.

Indice de un contrato de franquicia

Considerandos
ObJjeto, licencia del sistema

Plazo o vigencia del contrato
Obligaciones del franquiciante
Contraprestacidén, pago de regalias
Operaciones del negocio franquiciado
Marcas
Manuales

Informacién confidencial
Publicidad
Contabilidad y archivos
Seguros

Transmisiones y gravamenes
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Incumplimiento y terminacidn

Obligaciones en caso de terminacién o vencimiento

No competencia

Impuestos y permisos

Independencia de los contratantes e indemnizacidn
Autorizaciones, notificaciones, renuncias, recursos acumulativos
FlUerza mayor

Integridad del contrato

Modif icaciones, encabezados

Ley aplicable, Jjurisdiccién

Registros., 28

5.7.- FIGURAS AFINES O ANALOGAS .

El contrato de 1la franquicia se asemeja a la concesién
administrativa y al contrato de concesién mercantil de distribucién.
Estas figuras tienen como elemento comin la existencia del privilegio
o concesién. Esta palabra viene del latin concessio, que significa

"accidén de conceder".

H

a) La concesién administrativa es un acto por el que la
Administracion Piblica Federal confiere a una perzona una condicién o
poder Jjuridico para ejercer ciertas prerrogativas publicas con

determinadas obligaciones y derechos para la explotacién de un
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servicio publico, de bienes del Esatdo o los privilegios exclusivos

que comprende la propiedad insdustrial.”

La franquicia se distingue de la concesidén en que ésta la otorga
el Estado para explotar un servicio piblico o bienes del propio
Estado. La franguicia se otorga contractualmente por un particular a
otro particular y es, basicamente,para la explotacidén de una empresa
0 negociacidn que involucra el uso de marca(s) y la transferencia de
tecnologia (conocimientos técnicos, asistencia técnica). La concesiédn
como acto administrativo puede darla por terminada el Estado
unilateralmente; no asi la franquicia que es un contrato. En las dos
figuras encontramos como semejanzas el privilegio que se otorga al
conceslionario o al franquiciatario y el derecho para explotar ciertas

actividad bajo el control del franquiciante.

b) El contrato de distribucién "es aquel por el que el
distribuidor se obliga a adquirir, comercializar y revender, a nombre
y por cuenta propia, los productos del fabricante o productor en los
térninos y condiciones de reventa que éste le sefiale; también podré

imponerle obligaciones sobre la organizacidén del negocio”.

También se ha definido como el contrato " por el cual un
empresario (concesionario) se compromete a revender en una zona y en
unag determinadas condiciones los productos que compra o otro
(concedente) y a prestar a los adquirientes de estos productos

determinada asistencia."
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Se distingue la franquicia del contrato de distribucidén en que
este Gltimo el distribuidor adquire productos para revenderlos, es un
contrato traslativo de dominio tipicamnete comercial. El distribuidor
no transforma, produce o modifica el producto que adquire, tan solo
lo revende. En la franquicia el derecho a revender el producto o a
axplotar el negocio supone la prestacidén de un servicio y la venta de
productos que el franquiciatario muchas veces elabora o produce y
posteriormente vende con el control de calidad que le especifica el
franquiciante y mediante la utilizacién de tecnologia y uso de marca
del franquiciante. La distribucidén se parece a la franquicia en que
ambos se imponen condiciones y términos para la comercializacién de
los productos o explotacidén de la empresa y en las obligaciones

impuestas sobre la organizacidn del negocio.

Sin embargo, en aquéllos contratos de distribucién en que el
concesionario utiliza la marca o el nombre comercial que ampara el
producto, o el establecimiento del concedente, y que de algin modo se
le transmite cierta tecnologia para la distribucidén y venta de los
productos, se estd en presencia de un contrato de franquicia de

"productos y marcas". 26

5.8.- MARCO LEGAL DE LA FRANQUICIA EN MEXICO.

Con la regulacién actual de la Ley de la Propiedad Industrial el

contrato de franquicia es una especie del contrato -la ley habla de
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convenio- de licencia de marca. En este contrato, ademds de la
licencia de marca, debe existir por parte del concedente o
franquiciante la obligacién de proporcionar al franquiciatario
conocimientos técnicos o asistencia técnica. Esta Ley establece un
derecho del franquiciatario para pedir informacién del franguiciante
antes de la celebracién del contrato. Los detalles de esta obligacidn
del franquiciante son materia del Reglamento de la Ley y se
establecen en su articulo 65 que ya ha sido comentado en el apartado

referente a las obligaciones del franquiciante.

En la legislacién Mexicana han aparecido recientemente
importantes disposiciones en materia econdémica que van a influir en
el desarrollo de las franquicias y en la celebracién de contratos
sobre esta materia. Estas disposiciones que ahora comento son: la Ley
Federal de Proteccién del Consumidor (LCP), la Ley de Inversiones

EXtranjeras (LIE), y la Ley de Competencia Econémica (LCE).

a) La Ley Federal de Proteccién al Consumidor

En el Diario Oficial del 24 de diciembre de 1992 se publico una
nueva Ley Federal de Proteccién al Consumidor que abrogé la ley
anterior. Esta nueva ley tiene por objeto "promover y proteger los
derechos del consumidor y procurar la equidad y seguridad juridica en
las relaciones entre proveedores y consumidores" (articulo lo. LPC).
Los franquiciantes y franquiciatarios, en términos del articulo 20.

fracecién II la LPC, tienen el caracter de proveedores.
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El proveedor se define en la ley como "la persona fisica o moral
que habitual o periddicamente ofrece, distribuye, vende, arrienda o
concede el uso o disfrute de bienes, productos y servicios". Los
franquiciatarios, ademéds, estaran sujetos a la ley en todo lo
refente a las normas que regulan actividades propias de la operacidn
de ciertas negociaciones mercantiles. Estas serian: lo referente a
informacién y publicidad (articulos 46 a 50 LPC) que realicen los
franquiciantes y franquiciatarios en la venta de productos vy
gservicios materia del contrato; a los servicios (articulos 57 a 63
LCP); al tiempo compartido (articulo 64 y 65 LPC) o de operaciones
con inmuebles (articulo 73 a 76 LCP), cuando la franquicia tenga
estos objetos; y en lo referente a los contratos de adhesidén

(articulos 85 a 90 LPC).

Esta ley, a diferencia de la ley anterior, busca el equilibrio
en las relaciones entre proveedores y consumidores y es menos

proteccionista de éstos altimos.

b) La Ley de Competencia Econdmica

Esta ley es reglamentaria del articulo 28 Constitucional y
aparecié promulgada en el Diario Oficial del 24 de diciembre de 1992,
El objeto de la misma es " Proteger el proceso de competencia y libre
concurrencia mediante la prevencién y eliminacién de monopolios,

practicas monopdlicas y restricciones al funcionamiento eficiente de
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los mercados de bienes y servicios: (articulo 2o0. LCE). La
aplicacién de la ley se confia a un érgano desconcentrado de la
Secretaria de Comercio y Fomento que es la Comisién Federal de

Competencia Econémica (articulo 23 LCE).

Esta ley es aplicable a los contratos de franquicia, pues muchos
de los contratos tienen por objeto la "produccién, procesamiento,
distribucién y comercializacién de bienes y servicios" (articulo 8o.
LCE). Se considera por la ley que "la distribucién exclusiva de
bienes y servicios" puede ser una practica monopdélica relativa", si
el franquiciatario llegara a tener un "poder substancial sobre el
mercado relevante" (articulo 9-III, 10-I, 11 y 12 LCE). En estos
casos, la Comisién Federal de Competencia Econdémica puede intervenir,

8i de algin modo se estd en los supuestos de practicas monopdlicas.

Otros aspecto que regula esta ley y que puede llegar a afectar a
ciertas franquicias es el que la Secretaria de Comercio y Fomento
Industrial esta autorizada para fijJar los precios méAximos que
corresponden a clertos bienes y servicios que determina el Ejecutivo
Federal (articulo To. LCE). Esto sdélo se aplicard a franquicias cuyo
producto o servicio se encuentre dentro de los precios maximoe que

fija el Ejecutivo.
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c) Ley de Inversiones Extranjeras

En el Diario Oficial del 27 de diciembre de 1993 aparecid
publicada la nueva Ley de Inversién Extranjera, que obroga la
anterior ley. En esta nueva ley se establece como principio general
el que " la inversién extranjera podrd participar en cualguier
proporcidén en el capital de sociedades mexicanas", salvo las
excepciones que la propia ley seflala (articulo 4o. LIE). Con ralacién
a la ley anterior se amplia en forma importante las 4&reas de
actividad econdémica en la que puede haber inversién extranjera,
mediante la limitacién expresa de actividades reservadas de manera
exclusiva a mexicanos (articulo 6o. LIE). Por otra parte, se amplia
el porcentaje de inversién extranjera en otras actividades econémicas
como transporte, instituciones de crédito y financieras, armas de
fuego y explosivos, periddicos telefonia, pesca, navegacién vy
ferrocarriles entre otros (articulo To. LIE). Para gque la inversién
extranjera participe en un porcentaje superior al 49% en determinadas
actividades, se requiere resolucién de la Comisién Nacional de
Inversiones Extranjeras. Estas actividades son, entre otras;
servicios portuarios, sociedades navieras, administraciém de
terminales aéreas, servicios privados de educacidén, telefonia celular

y construccién de ductos para petrdleo (articulo 8o. LIE).

Las disposiciones de esta nueva Ley significan para las
franquicias y la celebracién de los correspondientes contratos, la

posibilidad de que el franquiciante extranjero pueda constituir



sociedades mexicanas con franquiclatarios con las que celebre
contratos de franquicia. Es decir, el Franquiciante tendra
subsidiarias y filiales, alg.nas con el 100% de inversién extranjera
que serian los franquiciatarios.. En este sentido, estas inversiones
pudieran llegar a desplazar a la inversién mexicana. Sin embargo, la
posibilidad de mayor inversidén extranjera en muchas actividades
econémicas, es probable que tenga como efecto un mayor desarrollo de

la franquicia en México. 27

65.9.- LA FRANQUICIA Y EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO.

El Diario Oficial del 20 de diciembre de 1993 aparecidé el
Decreto de promulgacién del Tratado de Libre Comercio de américa del
Norte firmado y ratificado por los Gobiernos de México, Estados
Unidos y Canadad. Este Tratado entrd en vigor el lo. de enero de 1994.
Este acuerdo internacional tiene como objeto eliminar obsticulos al
comercio y facilitar la circulacién transfronteriza de bienes y de
servicios entre los territorios de las partes, promover condiciones
de competencia leal en la 2zona de 1libre comercio, aumentar
oportunidades de inversién y establecer procedimientos eficaces para

la solucidén de controversias (articulo 102 TLC).



El Tratado significarad para los contratos de franquicia una
mayor facilidad para la importacién y exportacién de los bienes y
servicios materia de los mismos. También constituirid un marco
Juridico apropiado para las franquicias en lo que se refiere a la
liberacién de aranceles y el flujo de maquinaria, equipos, materia
prima, productos  determinados y  prestadores de gservicios
profesionales, es decir, de personal que puede proporcionar el
entrenamiento en el inicio de operacidén de las franquicias. Algunos
de los sectores de la economia no tienen todavia una liberacién
arancelaria total, pero en un plazo corto o mediano se permitird el

comercio y circulacién de dichos bienes y servicios., 29
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CONCLUSIONES

PRIMERA: PROPIEDAD  INTELECTUAL.- La 1llamada Propiedad
Intelectual comprende una serie de derechos que se ejercitan sobre
bienes incorpdreos resultantes de la creatividad e inteligencia del
ser humano, tales como una produccién cientifica, artistica o

literaria.

SEGUNDA: PROPIEDAD INDUSTRIAL.- El término Propiedad Industrial
se reserva para los inventos, marcas y nombres comerciales y se
regula en nuestro Sistema Juridico por una Ley especial de ese
nombre, promulgada el dia 26 de Junio de 1991, y publicada al dia

siguiente en el Diario Oficial de la Federacién.

TERCERA: DERECHOS SOBRE BIENES INTELECTUALES.- En nuestro pais
los derechos sobre bienes intelectuales no son considerados como
derechos de propietario, excepto los derechos de autor, sino como
derechos de explotacién exclusiva y temporal sobre las creaciones del

intelecto.

CUARTA: INVENCIONES.- El articulo 15 de la Ley de la Propiedad
Industrial define a la invencién como toda creacién humana que
permita transformar la materia o la energia que exista en la
naturalez&a, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus

necesidades concretas.
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En este sentido la invencién significa una solucién a un
problema concreto en la esfera tecnoldgica y puede ser un producto o

un proceso para elaborar un producto.

QUINTA: EXPLOTACION DE LAS INVENCIONES.- Las invenciones son
susceptibles de explotacidén exclusiva a través de diversas

instituciones: Patentes, Secretos Industriales y Franquicias.

SEXTA: LA PATENTE.- La Patente es un documento emitido por una
Oficina Gubernamental que describe una invencién y crea una situacién
juridica en la que la invencién patentada puede ser explotada (
entiéndase fabricada, utilizada, vendida o importada) sélo por su
titular o por terceros con la autorizacién de aquél. En nuestro
sistema Jjuridico, actualmente, es el Instituto Mexicano de 1la
Propiedad Industrial la Oficina Gubernamental ante la cual se

solicita y tramita la obtencién de las patentes.

SEPTIMA: INVENCIONES NO PATENTABLES .- En términos del articulo
16 de la vigente Ley de la Propiedad Industrial, no son patentables:
I.- Los procesos esencialmente biolégicos para la produccién ,
reproduccidén y propagacién de plantas y animales;
II.- El material biolégico y genético, tal como se encuentran en la
naturaleza;
II1I .- Las razas animales;
IV.- El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, y

V.- Las variedades vegetales.
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El precepto anterior en cuanto a su fraccién V, es contrario al
TRATADO TRILATERAL DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE, que en su
articulo 1708 impone a las partes otorgar proteccidén a las variedades
de plantas mediante patentes, un sistema sui géneris o ambos, por lo
que se constituydé a cargo de nuestro pais la obligacién de cumplir
con las disposiciones sustantivas de la UPQV (CONVENCION
INTERNACIONAL PARA LA PROTECCION DE LAS OBTENCIONES VEGETALES ),
antes del término de dos afios a partir de la fecha de la firma del
Tratado, lapso de tiempo que ha transcurrido sin que nuestro pais

haya acatado dichas disposiciones.

OCTAVA: PATENTES (VIGENCIA).- Las patentes otorgadas en México,
tienen una vigencia de 20 afios improrrogables, a partir de la fecha
de presentacidén de la solicitud ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial y los derechos que estas confieren son
susceptibles de gravarse, de transmitirse total o parcialmente y de
licenciarse para su explotacién, en términos de la legislacién comin,
con lo que se originan diversos y variados convenios y contratos de

licenciamiento "sui géneris o innominados".

NOVENA: SECRETO INDUSTRIAL (KNOW HOW) .- El Secreto Industrial es
una manera de aprovechar en exclusiva una invencién mediante el
ocultamiento de la misma a la competencia; la informacién relativa al
invento debe ser confidencial y deben adoptarse los medios

suficientes para preservarla.
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Nuestra legislacién autoriza la transmisién o negociacién del
Secreto Industrial ( KNOW HOW ) mediante convenios con cldusulas de
confidencialidad, siendo la primera vez que se regula esta figura en

México.

DECIMA: SECRETO  INDUSTRIAL  (PROTECCION LEGAL).- Obtener
ilicitamente informacién preservada como Secreto Industrial es
considerado un ilicito civil y se deben resarcir los dafios Yy
perjuicios que se causen. La proteccién legal del secreto industrial,
en materia penal se contempla en los articulos 210 y 211 del Cédigo
Penal Federal, que 8se refieren al tipo bésico y agravado,

respectivamente, del delito denominado Revelacidén de Secretos.

DECIMA PRIMERA: LA MARCA .- La Marca constituye una de las
instituciones clésicas y mis importantes del sistema de propiedad
industrial, actualmente el articulo 88 de la Ley de la Propiedad
Industrial la define como: "Todo signo visible que distinga productos

o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado".

Los signos que pueden constituir marcas son: denominaciones,
figuras visibles, nombres comerciales asi como denominaciones vy
razones soclales (con algunas restricciones), formas tridimensionales
(también con ciertas limitaciones), y el nombre propio de una
persona fisica, siempre que no se confunda con una marca registrada o

un nombre comercial publicado.
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DECIMA SEGUNDA: LA MARCA REGISTRADA.- Registrar una marca que
se esté usando es potestativo para quién la emplea, sin embargo una
marca registrada otorga a su titular el derecho al uso exclusivo de
la misma, por un periodo de vigencia de diez afios a partir de la
fecha de presentacién de la solicitud de registro, pudiendo renovar

dicho registro por periodos de la misma duracién.

Para realizar el registro de marcas es menester ajustarse al
procedimiento (presentacion de solicitud, examen de forma, examen de
fondo y publicacion) establecido en los articulos 113 a 135 de la
Ley de la Propiedad Industrial, y en los articulos 56 a 62 del

Reglamento de la misma Ley.

DECIMA TERCERA: LICENCIA DE USO DE MARCA.- La Ley de la
Propiedad Industrial preveé mediante CONVENIO, la posibilidad de que
el titular de una marca registrada o en trédmite, conceda su LICENCIA
DE USO TOTAL O PARCIAL, a una o mds personas y que éstas a Bu vez
puedan conceder SUBLICENCIAS., Lo anterior se convierte en una
denérica cesién de derechos por medio de convenio a la que le seran

aplicables las normas de la legislacidén comun.

DECIMA CUARTA: CONVENIO DE TRANSMISION DE DERECHOS MARCARIOS .-
Es inadecuado el termino CONVENIO establecido en los articulos 136 y
142 de la Ley de la Propiedad Industrial, la palabra "convenio" para

referirse al medio legal para conceder una licencia de uso de marca



registrada, esto denota una falta de tecnica legislativa, en cuanto
a los conceptos de convenio y contrato y sus efectos. Correcto es,
entonces que si la intencién de las partes es la transmisidn de un
derecho -el uso de una marca registrada-, se trate de un contrato y
no de un convenio. Por lo que deben reformarse dichos articulos en el

sentido referido,

DECIMA QUINTA: FRANQUICIA COMO UNA ESPECIE DEL CONVENIO DE
LICENCIA DE MARCA.- Antes de que se establecieran las caracteristicas
de la Franquicia en la actual ley de la Propiedad Industrial, lo que
se celebraba comunmente eran contratos de licencia de uso de marcas y
patentes, =in embargo la Franquicia actualmente estd establecida en
la Ley de la Propiedad Industrial, como una especie del convenio de
licencia de marca, en el cual se transmiten ademés conocimientos

técnicos o asistencia técnica.

DECIMA SEXTA: CARACTERISTICAS DE LA FRANQUICIA .- El articulo 142
de la Ley de 1la Propiedad Industrial no define el Contrato de
Franquicia, unicamente determina sus caracteristicas en 1la forma

siguiente:

ARTICULO 142.- Existirad franquicia, cuando con la licencia de uso de
una marca 8e transmitan conocimientos técnicos o se proporcione
asistencia técnica, para que la persona a quién se le concede pueda
producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y

con los métodos operativos, comerciales y administrativos
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establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la
calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que

ésta designe.

Quien conceda una franquicia deberd proporcionar a quién se la
pretende conceder, previamente a la celebracién del convenio
respectivo, la informacién relativa sobre el estado que guarda su

empresa, en los términos que establezca el reglamento de esta Ley.

Para la inscripcién de 1la franquicia seran aplicables las

disposiciones de este capitulo.

Es necesaria la existencia de una definicién de Franquicia,
ademias de las caracteristicas del concepto que determina el anterior

articulo transcrito, por lo que propongo la siguiente definicién:

"El Contrato de Franquicia es aquél en virtud del cual el
Franquiciante titular de wuna marca registrada, concede al
Franquiciatario licencia para usar su marca y se obliga ademés a
proporcionarle los conocimietos técnicos o asistencia técnica
necesaria para la elaboracién, distribucién o comercializacién de
productos o prestacién de servicios dentro de una negociacién
mercantil que opere bajo las mismas condiciones de calidad y
organizacién establecidas por el franquiciante, a cambio de una
contraprestacién periédica a cargo del franquiciatario, sobre sus

ingresos obtenidos".

174



DECIMA SEPTIMA: NATURALEZA JURIDICA DE LA FRANQUICIA.- E1l
contrato de Frangquicia es actualmente un contrato atipico, pues como
lo manifesté anteriormente, la Ley de la Propiedad Industrial sélo
menciona sus caracteristicas, sin embargo no lo define ni siquiera
como contrato, ademids de que la relacidén que se di entre las partes
contratantes y su finalidad, otorgan de hecho a tal contrato la
calidad mercantil del derecho privado, que por técnica Jjuridica no
debe estar regulado dentro de una Ley de naturaleza administrativa y
de orden publico como lo es la Ley de la Propiedad Industrial que
actualmente lo preveé, pero que sin embargo, reitero, no debe
regularlo, por tratarse de una relacidén de derecho privado, ademés de
que el objeto de la Ley de la Propiedad Industrial es fomentar y
proteger las creaciones de la Propiedad Industrial y no regular

relaciones mercantiles que indudablemente se darin con la Franquicia.

DECIMA OCTAVA: REGULACION JURIDICA DE LA FRANQUICIA.- Aunque en
la misma Ley de la Propiedad Industrial se determine que la
transmisién de derechos de una solicitud de registro de marca o de
marca registrada se hard en los términos y con las formalidades de la
legislacién comin, esto solo significa que se estd proveyendo a la
franquicia para su funcionamiento de las reglas generales aplicables
a los contratos, sin que esto, desde mi punto de vista, implique
que 8se le estd regulando, y més atn, cuando asi fuera, considero
insuficiente tal normatividad para un contrato de esta magnitud e

importancia econdmica, como lo es en la actualidad la franquicia, por
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lo que es necesaria una ley completa, precisa y eficiente que regule

a este contrato.

DECIMA NOVENA: LEGISLACION ESPECIAL PARA LA FRANQUICIA.- La
regulacion especifica del contrato de Franquicia debe hacerse con la
creacién de una nueva ley inmersa en el derecho privado que regule
al Contrato y de esta forma facilite la actuacién del juzgador en
cuanto a los alcances y limites de las obligaciones entre las partes,
para dirimir controversias, en forma semejante a la regulacién que se
ha hecho de contratos como el Leasing o Arrendamiento Financiero, el

Contrato de Seguro, etc., que tienen Bu regulacién especial.

VIGESIMA: ELEMENTOS REALES DE LA FRANQUICIA.- Dentro de la Ley
especial para la regulacién de la Franquicia, debe establecerse que
los elementos reales indispensables para que exista una franquicia
son' la marca, como una indicacién de calidad, la consistencia o
uniformidad del producto o servicio entre el franquiciante y el
franquiciatario,asi como los deméds derechos de propiedad industrial
que se transmitan,el pago o <contraprestacién que debe el
franquiciatario al franquiciante y, la transmisién de asistencia

técnica especializada.

VIGESIMA PRIMERA: ELEMENTOS PERSONALES DE LA FRANQUICIA.- Los
elementos personales del contrato de franquicia son:
El Franquiciante, que sera la persona fisica o moral titular de

una marca registrada o de cualgquier otro derecho de propiedad
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industrial y que concederid la licencia de uso de su marca o derecho

industrial Junto a sus conocimientos técnicos o asistencia técnica.

El Franquiciatario, que serd la persona fisica o moral a quién

se le conceda la franquicia.

VIGESIMA SEGUNDA: FORMALIDAD EN CELEBRACION DE LA FRANQUICIA.-
La celebracién de este contrato entre las partes es consensual pues
no requiere de formalidad alguna, sin embargo por conveniencia de las
mismas y para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros, se
requiere su celebracién por escrito y su inscripcién ante el

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

VIGESIMA TERCERA: FRANQUICIA DURACION .- La duracién de la
franquicia debe ser un plazo determinado por la libre voluntad de las
partes, consuetudinariamente los contratos que se celebran en la

actualidad tienen una duracién de diez a veinte arios.

VIGESIMA CUARTA: OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS PARTES .- En la
franquicia las obligaciones y derechos de las partes son:
OBLIGACIONES DEL FRANQUICIANTE:

A) Conceder la licencia de uso de su marca o patente.
B) Proporcionar al pretendido Franquiciatario, previamente a 1la
celebracién del contrato, por lo menos, la siguiente informaciédn

técnica, econdmica y financiera:
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I.- Nombre, denominacién o razén social , domicilio y nacionalidad
del franquiciante.

II.- Descripcién de la franquicia

IIT .- Antigiedad de la empresa franquiciante de origen y, en su caso,
franquiciante maestro en el negocio objeto de la franquicia.

IV.- Derechos de Propiedad Intelectual que involucra la franquicia.
V.- Montos y conceptos de los pagos que el franquiciataro debe cubrir
al franquiciante

VI.- Tipos de asistencia técnica y servicios que el franquiciante
debe proporcionar al franquiciatario

VII.- Definicién de la zona territorial de operacién de la
negociacién que explote la franquicia

VIII.- Derecho del franquiciatario de conceder o no subfranquicias a
terceros, y en su caso, los requisitos que deba cubrir para hacerlo
IX.- Obligaciones del franquiciatario respecto de la informacién de
tipo confidencial que le proporcione el franquiciante y

X.-En general las obligaciones y derechos del franquiciatario que

deriven de la celebracidén del contrato de franquicia.

C) Proporcionar los conocimientos técnicos y /o asistencia técnica

necesaria para la operacién de la franquicia al franquiciatario.

D) Indicar y proporcionar al franquiciatario sus métodos operativos,
comerciales y administrativos por medio de manuales, guias vy
capacitacién de las personas empleadas por el franquiciatario en la

operacién de la franquicia.
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E) Informar al franquiciante sobre la calidad, prestigio e imagen de

sus productos o servicios y su obligacién de mantener estos standares

de calidad.

DERECHOS DEL FRANQUICIANTE:

A) Tendria derecho a inspeccionar y supervisar la instalacién material
de la negociaclidén antes de que inicie sus actividades y regularmente
el funcionamiento de la misma y para tel efecto podrid solicitar al
franquiciatario que le proporcione cualquier tipo de informacidn
contable, administrativa, fiscal o de cualquier tipo necesaria para
asegurarse de que se siguen las medidas impuestas con la finalidad de

mantener el prestigio, calidad e imagen de la franquicia maestra.

B) Recibir del franquiciatario el pago de las prestaciones pactadas.

C) Rescindir el contrato por incumplimiento de cualquier obligacién a
cargo del franquiciatario o en la forma y por las causas previstas en

el contrato.

D) Determinar el lugar geografico conveniente para la instalacién de
la negociacidén asi como el Area geogrédfica dentro de la cual puedan
establecerse las franquicias, el nGmero determinado de estas dentro

de la misma area.
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E) Conceder o no al franquiciataro la facultad de otorgar

subfranquicias y la condiciones necesarias en tal caso.

OBLIGACIONES DEL FRANQUICIATARIO:

A) Usar las marcas, patentes y todos los derechos de propiedad

industrial e intelectual transmitidos con la franquicia

B) Aplicar los conocimientos técnicos proporcionados por el
franquiciante en la operacién de la franquicia y en las condiciones

que éste le imponga.

C) Mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o

servicios que formen parte de la franquicia

D) Pagar las contraprestaciones pactadas a su cargo en el contrato y
que pueden ser una inicial para obtener la franquicia y algunas

periédicas o conocidas como regalias.

E) No divulgar la informacién confidencial técnica o de cualquier
tipo que se considere como secreto industrial del franquiciante
cuando éste asi se lo haya pedido, durante el tiempo de duracién de

la franquicia y el tiempo acordado después de que ésta ‘termine.

F) No violar las restricciones o prohibiciones impuestas a su cargo

por el franquiciante, tales como: No sublicenciar la franquicia, no
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realizar actividades similares a las de la franquicia, fuera de esta,

etc.

G) Inscribir el contrato de franquicia en el Registro del Imstituto

Mexicano de la Propiedad Industrial.

DERECHOS DEL FRANQUICIANTE:

A) Usar las marcas y demds derechos de propiedad industrial e
intelectual concedidas con la franquicia en la forma pactada en el

contrato.

B) Recibir del franquiciante Jjunto con la licencia de uso de marca
los concimientos técnicos y la asistencia técnica, aei como la
capacitacién personal necesaria para la operacién correcta de la

franquicia en la misma forma en que funciona la franquicia maestra.

C) Recibir en forma veridica y confiable la informacién econémica,
técnica y financiera que debe proporcionar el franquiciante respecto

a la franquicia, en forma previa a la celebracidén del contrato.
D) Rescindir el contrato por incumplimiento de las obligaciones a

cargo del franquiciante en la forma y por las causas pactadas en el

mismo.
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VIGESIMA QUINTA: TERMINACION.- Son causas de terminacidn del

contrato de franquicia:

I.- El vencimiento natural del plazo pactado.

II .-La muerte de cualquiera de los contratantes.

III .- La Aincapacidad superveniente o declaracién de estado
interdiccidén de cualquiera de los contratantes.

IV.- El mutuo consentimiento de las partes.

V.- La rescisién por incumplimiento

VI.- La declaracién de quiebra de cualquiera de los contratantes.

de

VIGESIMA SEXTA: COMPETENCIA.- Son competentes para conocer de

las controversias que se susciten con motivo de los contratos de

Franquicia, 1los Tribunales del orden comin, independientemente de la

concurrencia por ser materia mercantil.
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