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INTRODUCCION.

Las diversas ramas del Derecho se han venido transformando para
regular las complejas actividades econdmicas, juridicas y sociales, sobre
todo aquelias que trascienden las fronteras de un pais. En un ambiente de
globalizacion, es necesario que las legislaciones se adecuen a las nuevas
circunstancias, actores y consecuencias.

En general, la complejidad de este ambiente obedece a dos factores:
a la menor influencia del Estado en la economia y al fortalecimiento de la
iniciativa privada como principal motor de crecimiento y bienestar social.
Estos hechos han originado que el sector publico asuma un papel orientado
a la promocion de actividades econdomicas y que las empresas
necesariamente compitan a través de novedosos sistemas de negocios, tal
como la franquicia.

Una forma de regular la competencia es a través del ejercicio de los
derechos y obligaciones que impone la propiedad intelectual. A través de
ella, los comerciantes y prestadores de servicios que han logrado éxito,
ponen a disposicion de los inversionistas interesados las marcas y la

posibilidad de transferir su tecnologia para replicar el beneficio obtenido
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mediante un contrato de franquicia.




No obstante que las franquicias tienen un componente estratégico,
mercantil, econémico y financiero, también contienen aspectos legales
relevantes poco atendidos en la doctrina y en la legislacion vigente. En el
caso de la terminacion del contrato de franquicia, “a falta de regulacion legal
el franquiciatario puede quedar desprotegido, como parte débil de la
relacion.”!

Considerando o anterior, la presente investigacion se desarrollara en
cuatro capitulos. En el primer capitulo se tratara la propiedad intelectual
desde los antecedentes y elementos que la integran, hasta las
consideraciones de su marco legal, la Organizacién Mundial de la propiedad
intelectual (OMPI) y la propiedad intelectual en México.

En el capitulo dos, se desarroliara lo relativo a la marca y el know-
how, como elementos basicos del contrato de franquicia. Dentro de este
capitulo se hablara sobre los conceptos, funciones y la legislacion
respectiva para cada uno. La idea central es estudiarlos de manera aislada
y posteriormente visualizarlos de manera conjunta, como esencia de una
franquicia.

Finaimente, en el capitulo cuatro se hablara especificamente de la

propuesta que corresponde a la terminacion del contrato de franquicia y la
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cancelac:on de ‘su |nscr|pc|on en eI Instituto Mexicano de la Propledad :
" Industnal Tomando en cuenta, ello se incluiran los requisitos y contenido
del vcon’trato, su naturaleza ;urldlca, las causas de terminacion y el pacto
t‘i;o‘misorio, como instrumento de terminacion que no requiere de una orden

judicial.
Planteamiento del problema.

La globalizacién, la apertura comercial, el cambio tecnolégico y las
nuevas formas de organizacién de los negocios han propiciado que la
practica legal rebase los lineamientos juridicos contenidos en las leyes. Uno
de estos casos es el contrato de franquicia y su terminacion, ya sea por
causas previstas o bien por causas impredecibles.

Cumpliendo con la normativa aplicable al registro de marcas ante el
Instituto Mexicano de propiedad intelectual (IMPI), la Ley de la Propiedad
Industrial no establece reglas claras sobre la inscripcidon ante el citado

Instituto de los contratos de franquicia y Jos_derechos. de propiedad
r‘*“TPi N
...n) S (,L.ll\].
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Adicionalmente, en el caso de haber mEtnto-ana-ﬁcencia-demso de

intelectual que con éste se licencian.

marca y ante la terminacion de un contrato de franquicia, el IMPI en

términos del articulo 138 de la citada ley puede cancelar dicha licencia. Sin
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embargo, las fracciones que establecen los supuestos de cancelacion
indican unica y exclusivamente: el acuerdo de las partes, la inexistencia de
objeto (de derecho de propiedad industrial licenciado) o la resolucion
judicial; dejando de lado la solicitud fundada y unilateral de alguna de las
partes. ; |

Ante tal problematica, que limita Ia' brofeccién de los derechos y
obligaciones de los contratantes en una franquicia, es necesario ahondar en
el estudio de la terminacién del contrato respectivo. En dicha terminacion,
sin dilatar el proceso por la intervencion judicial, se prevé la utilizacién del
pacto comisorio como un instrumento que agiliza el estricto cumplimiento
del contrato.

Considerando lo anterior, cabe preguntarse: ¢Cual es el tratamiento
legal para el registro de marca y el know-how, su licenciamiento y su
cancelacion? y ¢Qué modificaciones a la ley o que precauciones
contractuales son pertinentes para lograr una terminacién satisfactoria del
contrato para las dos partes?

Para responder a esta problematica, a través de la investigacion y
desarrollo de los conceptos de marca, know-how y franquicia, aunado a la
identificacion de los criterios de registro, cancelacién y terminacion del
contrato se buscara dar respuesta y fundamento a la propuesta planteada.
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Delimitacién del problema.

El problema esta limitado a un elemento: la terminacion del contrato
de franquicia y el tratamiento de dicha terminacion por el Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial, que por sus caracteristicas legales carece de
reglas precisas para normar las obligaciones y derechos legales de sus
contratantes.

La atencion de este trabajo se centrara primeramente en identificar
los elementos esenciales que componen una franquicia, lo que representan
en conjunto y los efectos del contrato sobre el franquiciante y el
franquiciatario en el contexto mexicano.

Como parte de la limitante y alcance de la propuesta de este trabajo,
se desarrollara el tema de manera general. Es decir, sin particularizar en un
tipo de franquicia en especial o en algun caso concreto. Sin embargo, se
utilizaran los conocimientos adquiridos en diversos casos de franquicias,

para incorporar dicha experiencia en el contenido de este documento.

Justificacion. 3. 316 CO
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Considero que abordar el tema del presente trabajo es una forma de

contribuir de manera ordenada y objetiva al estudio de la propiedad
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intelectual, particularmente en los aspectos legales de las franquicias. En la
actualidad, la practica, la doctrina y la legislaciéon adolecen de falta de
precisiones para proteger de manera efectiva los derechos y obligaciones
del franquiciante y franquiciatario, especialmente en caso de incumplimiento
de la otra parte.

Para abordar la problematica planteada, me parece que es importante
profundizar en el estudio de lo que significa una marca y el know-how,
aunado al marco legal que le es relativo dentro de la propiedad intelectual, a
fin de reunir informacion que posibilite un mayor conocimiento del tema y
promueva reglas claras sobre la relacién contractual que supone un contrato

de franquicia.

Hipotesis. TECIS CON
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Las hipoétesis planteadas para esta investigacion son:

e La propiedad intelectual en México esta fuertemente influida
por las practicas de negocio que se derivan de la apertura
comercial reciente.

¢ El contrato de franquicia, en el contexto de la legisiacion
nacional e internacional, adolece de imprecisiones que

vulneran los derechos de las partes contratantes.
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e La terminacién, haciendo uso del pacto comisorio. y sin
necesidad de declaracion judicial, permite actualizar a la
brevedad posible los derechos y obligaciones de las partes

contratantes.
Objetivo general.

El presente trabajo de investigacibn documental tiene como objetivo
estudiar las causas de terminacion del contrato de franquicia y proponer al
pacto comisorio como un instrumento que facilite el proceso de terminacion
del contrato de franquicia y que sirva como base para que el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial cancele, fundada y motivadamente, la
inscripcion de este contrato en caso de incumplimiento por parte de alguno

de los contratantes.

TR CON
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Paralelamente, los objetivos especificos que se pretenden lograr son:
¢ Senalar a la propiedad intelectual en México, como punto de
partida para el contrato de franquicia.

« Identificar las caracteristicas esenciales y el marco juridico



de la marca y el know-how, como elementos principales de la
franquicia.

¢ Mostrar los elementos personales y reales los efectos de sus
derechos y obligaciones de las partes de la franquicia.

¢ Concretar los elementos formales de inscripcion del contrato
de franquicia ante el Instituto Mexicano de ia propiedad

Industrial y de cancelacion de dicha inscripcion,

Marco tedrico.

El marco tedrico para el desarrollo de este estudio tiene su
fundamento en la propiedad intelectual. Tomando en cuenta que esta rama
del derecho se ocupa de las normas relativas a la propiedad industrial y los
Derechos de Autor, Unicamente se abordara lo relativo a las marcas y la
transferencia de tecnologia o know-how.

Como compiemento al marco conceptual, el marco tedrico incluira los
lineamientos juridicos aplicables a la propiedad industrial, considerando la
legislaciébn vigente, sus respectivos reglamentos, los convenios

internacionales sobre la materia y los ordenamientos organicos del Instituto

Mexicano de |la Propiedad Industrial. ——
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Metodologia.

La metodologia de estudio partira de lo general y concluira en
proponer al pacto comisorio como un instrumento que permita terminar el
contrato de franquicia, cuando alguna de las partes lo haga valer
fundadamente y como consecuencia sirva como base para la cancelacién
;.’,‘déﬁ*la" inscribcién de dicho contrato ante el Instituto Mexicano de la
Propledad Industrial.

‘ Como parte del desarrollo documental, se comenzara estableciendo
lo que significa la propiedad intelectual y sus componentes. Los dos
elementos esenciales de la franquicia: la marca y el know-how seran
desglosados en sus partes para que comprendidos éstos, se pueda
determinar la complejidad que puede tener un contrato de franquicia, tanto
en su ejecucion como en su terminacion por incumplimiento.

Mediante la recopilacion y seleccidon de informacion obtenida en
libros, revistas y documentos técnicos referentes a la propiedad industrial y
en especial sobre franquicias, se sustentaran los conceptos, la teoria y las
propuestas que contribuyan a fundamentar las hipotesis planteadas y a
lograr los objetivos establecidos. Ademas, se consultaran documentos
hemerograficos relativos al tema, con la intencién de aportar elementos

TESIS CD\I
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practicos y actuales a la investigacion.




CAPITULO
ANTECEDENTES

1.1 Antecedentes.

Desde las primeras civilizaciones, los seres humanos han
manifestado sus pensamientos y emociones a través del grabado, el dibujo,
la pintura y la escritura, entre otros medios artisticos. Historicamente, dichos
medios han sido la forma para establecer comunicacién del hombre con sus
semejantes, quedado como constancia de su trascendencia en la
colectividad y en el tiempo.

lL.a libertad, el pensamiento y la expresion se han conjugado para que
el hombre manifieste sus obras intelectuales. Mediante el ejercicio de la
libertad, la sociedad y el hombre estan en posibilidades de seleccionar los
medios para el logro de sus propdsitos. Desde un punto de vista juridico, la
creatividad y la creacidon humanas han trascendido del derecho individual
para convertirse en un derecho vigilado por el Estado y exigido por la

sociedad.
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La interconexion entre la libertad y el pensamiento permite la creacién
intelectual del hombre para satisfacer sus necesidades, superar sus
inconvenientes y lograr el progreso individual y colectivo. Mas atin, siendo el
pensamiento del hombre esencialmente libre, no existe ley humana ni
procedimiento técnico que impida su conformacién en plena libertad interior.

Por su parte, el término de ‘expresion’ indica exteriorizacion del
pensamiento. Esta exteriorizacidn puede referirse a obras literarias,
artisticas, musicales, fotograficas, cinematograficas, arquitecténicas, entre
otras. Considerando el concepto de libertad y expresion, puede decirse que
ambas palabras originan un derecho inalienable del hombre: la libertad de
expresion,

La libertad de expresion es fruto de un proceso evolutivo, cuyo
antecedente data del siglo XVIII, cuando fue impulsada por las ideas
revolucionarias francesas. El concepto mas generalizado de libertad de
expresion es el derecho que tiene toda persona de pronunciar publicamente
su opinion e ideas sobre situaciones individuales, colectivas, nacionales e
internacionales, sin que sea molestada por su forma de pensar.

Por lo anterior, la libertad de pensamiento y Ia libertad de expresiéon no
son elementos aislados. Se proyectan en el sistema politico de la sociedad al
condicionar la vigencia de las libertades naturales. “La expresion del

pensamiento a través de la palabra oral o escrita, mediante imagenes o



simbolos, refleja el deseo de participacion social que enriquece al individuo y
al grupo social. Si por obra de la perversién del poder se prohibe la
manifestacion del pensamiento, se coartaria el desenvolvimiento individual y
el progreso social.”!

Desde el momento en que los intelectuales buscaron proteger su
creacion y asegurar la inmortalidad a través de sus obras, el derecho
comenzé a protegerios. “Durante mas de quinientos afnos la humanidad se
ha venido preocupado por la proteccion a la propiedad intelectual, inquietud
que se manifiesta en los constantes esfuerzos por brindar proteccién mas
alla de las fronteras de una nacién."”

Por lo que se refiere a los derechos de autor, como parte de los
antecedentes de la propiedad intelectual en México, es necesario reconocer
la influencia del derecho esparol en el sistema juridico mexicano. “La
Recopilacion de Leyes de Indias, publicada en virtud de la Real Cédula de
Carlos |l en 1680, dispuso que en los territorios americanos sujetos a la

soberania espafola debia considerase como supletorio de la misma el

espaiiol.”
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' Badoni, Gregorio. Libertad de Pronsa, Abolodo-Perrot. Buenos Aires. 1995,
2 Caballero Leal, José Luis. “Principios generales de derecho de autor.” En Los aspectos penales del derecho de aufor.
Pmcumdurla General de la Republica. Instituto Mexicano del derecho de autor. México. 1991

® Obon Ledn, J. Ramén. Los Derechos de Autor en México. Confe ion Internach de tedades de Autores y Compositores. Buenos
Aires. 1974




El antecedente constitucional espafiol de los inventores esta
plasmado en la Constitucién Politica de la Monarquia Espafiola, promuigada
en Cadiz el 19 de marzo de 1812. Dentro de ella, en el articulo 335 se
sefalé que “las diputaciones deberian promover la educacion de la juventud
conforme a los planes aprobados y fomentar la agricuitura, la industria y el
comercio, protegiendo a los inventores de nuevos descubrimientos en
cualquiera de estos ramos."

En México, ia proteccion al derecho de autor data del afio de 1824, en
que el General Mariano Salas expidié un decreto para la proteccion de las
obras literarias y artisticas. Posteriormente, con los Cddigos Civiles de
1870, 1884 y 1928 se establecieron disposiciones que protegieron la
creacion intelectual por tiempo determinado y mediante registro ante el
Estado.

La Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos de 1917,
dentro de su articulo 28, establecid que el Estado reconocia los derechos de
autores, artistas, inventores y perfeccionadores. En dicho articulo se
indicaron cuestiones relativas a “los privilegios que se concedian a los
autores y artistas para la reproduccién de sus obras, y a los inventores y

perfeccionadores para el uso exclusivo de sus invent S . S
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® Morales, Josa lgnaclo Las Conamm:lmea do Moxlco 24 Edicién, @ Impi de Puabla, México. 1964,




Hacia 1947 y con base en el citado articulo 28 Constitucional, se
expidié la primera ley especifica sobre la materia. En ella “se otorgaron
derechos a los autores para garantizar el uso exclusivo de sus obras sin la
necesidad de su registro. Mas adelante, en 1956 con una nueva Ley de
Derechos de Autor se ajustaron ciertas disposiciones para hacerlas
concordar con la Convencién Universal de Ginebra de 1951."°

Después, en 1947, con la Ley Federal sobre el derecho de autor se
abrié el camino para el desarrollo de este tema. Bajo esta Ley, “se utilizd por
primera ocasién la terminologia correcta y moderna, al denominar la
proteccién legal a los creadores de obras intelectuales derecho de autor.””

Para 1963 se modificé nuevamente la Ley para incluir disposiciones
relativas a los derechos conexos para artistas, intérpretes, ejecutantes,
productores de fonogramas y organismos de radiodifusion de acuerdo con
lo establecido por la Convenciéon de Roma de 1961. Mas adelante, en 1982,
dicha Ley incluyd la proteccién legal postmorten autoris a 50 afios y
fortalecio la actividad de las sociedades de autores en los términos de la
Convencion de Berna.

Actualmente el derecho de autor en México es regulado por la Ley

Federal del derecho de autor. Esta Ley fue publicada en el Diario Oficial de

°® Larrea Richerand, Gabriel. “Tratados internacionales multiiaterales en materia de derecho de autor.” En Los aspecfos
penales del derecho de autor. Procuraduria General de la RepGblica. InstRuto Mexicano del derecho de autor. México. 1991



la Federacién el dia 24 de diciembre de 1996, sufriendo su Ultima
modificacién mediante decreto publicado el 19 de mayo de 1997.

En cuanto a los antecedentes del registro de marcas y en general
como antecedente de la propiedad intelectual, cabe destacar que a pesar de
la riqueza artistica, cultural e industrial del mundo nahuatl, “historiadores
como Bernal Diaz del Castillo, Hernan Cortés, Lépez de Gomara y Antonio
de Solis no registraron en sus documentos la existencia de marcas o de

"8 Ello implica que en la época

alguna disposicidén que se haya dictado.
precolombina las transacciones mercantiles en México se efectuaban por
medio del trueque, evitdndose especificar el origen de las mercancias o la
utilizacion de signos y medios distintivos.

En los pueblos del Anahuac no existian las marcas, ya que las
transacciones mercantiles se efectuaban por medio de géneros, por lo que
no se especificaba, individualizaba e indicaba el origen de las mercaderias
para distinguirlas. Asi mismo, la carencia de moneda y el empleo de ciertos
articulos como substitutivos significaba que no era necesario el empieo de
signos o medios materiales distintivos de las mercancias entre si.

No obstante que en el comercio, precolombino y colonial, la presencia

de marcas es desconocida en México, en el ambito social y agricola si

7 Obon Ledn, J. Ramén. Op. cil.

* Nava Negrete, Justo. Deracho de las Marcas. Porria. México. 1985 fanl 'ql 2l @N
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existieron las marcas. Por ejemplo, la ‘collera’ servia para identificar al mal
esclavo y los sellos eran utilizados para decorar la piel humana.

En la Huasteca Hidalguense existieron diversas categorias sociales
entre los sefiores: Tlahuac, los hidalgos Tiacham y los caballeros Pipihuan,
quienes utilizaban medios de distinciéon rudimentarios tales como los sellos
llamados ‘pintaderas’, utilizados principalmente para servir como
instrumentos para decorar con pinturas la superficie de la piel humana y
estampar dibujos en los tejidos.

Por otro lado, las marcas de hierro en los animales, aunque no son
parte de la evolucidén de las marcas de mercancias, también fueron
consideradas como signos distintivos en la época colonial.

Si bien es cierto que no se puede afirmar que los sellos o pintaderas
eran marcas de productos, si es posible atribuirles alguna de las acepciones
de los términos de marca, pues tomando en cuenta su finalidad se puede
considerar el antecedente de las actuales marcas de control y de sello.

En el México Virreynal, una vez realizada la conquista Espafiola, se
presentaron grandes cambios en diversos ambitos humanos, tales como el
politico, el moral y el econémico, especificamente en la agricultura, la
industria, el comercio y la explotacion de minerales del pais. Sin embargo,

los ordenamientos que regularon la propiedad bajo el régimen colonial
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favorecieron los monopolios y la esclavitud, impidiendo el natural desarrollo
del comercio y por lo tanto el uso de las marcas.

Las primeras evidencias del uso de marcas en la Nueva Espaiia son
las realizadas sobre papel de filigrana que fue traido de Espafa en el siglo
XVI. Los fabricantes de papel espafiol, a fin de distinguirse de entre otros
productores, marcaron sus productos con lo que se llegé a llamar las
marcas transparentes o marcas de agua.

Posteriormente, dada la evolucion en la produccion de papel, los tipos
de imprenta, los formatos, los grabados e ilustraciones, de la marca en el
papel se paso a la marca en los libros, conocida como EX — LIBRIS, con la
que se denotaba la propiedad y la procedencia de un producto.

“Las marcas de fabrica, los emblemas de los talleres y los nombres de
los artifices puestos en los artefactos, dan a la marca la primera forma de
propiedad industrial a favor del individuo.”® Con el paso del tiempo, de las
marcas individuales y personales se pasd al uso de las marcas para
identificar a las empresas, gremios, e incluso para identificar ciudades y
regiones.

Hacia 1884, en el Cddigo de Comercio entonces vigente “se

establecio la primera regulacién juridica especial sobre marcas.”'® Dentro

® Nava Negrete, Justo. Op. cit.
' Nava Negrete, Justo. Op. cit.




del Titulo Segundo del Libro Cuarto de este ordenamiento se incluyd, un
capitulo denominado: De la Propiedad Mercantil. En este capitulo se reguié
la marca de fabrica, dandole un caracter mercantil al derecho de propiedad
industrial.

Las normas contenidas en dicho capitulo, en general, establecieron
que todo fabricante tenia derecho de poner, precisamente en sus productos
O envases, una marca especial para distinguirlos de otros. La marca podia
ser el nombre del fabricante, del establecimiento, de la ciudad, de Ia
localidad o su razén social.

También, las marcas podian ser iniciales, cifras, letras, dibujos,
cubiertas, contrasefias o envases. Para adquirir la propiedad de una marca,
ésta se debia depositar en la Secretaria de Fomento. La Secretaria
concedia la propiedad de la marca en cuestion si no se usaba por un
tercero, si no habia sido anteriormente dada en propiedad a un tercero y si
la marca no era de tal manera semejante a otra dada en propiedad o usada
por un tercero, que pudiera defraudar intereses ajenos. La falsificacion de
una marca producia darios y perjuicios. Ante ello debian sujetarse las partes
a lo establecido por el Cddigo Civil y al Cédigo de Comercio entonces
vigentes.

Asentado el origen practico y legal de las marcas en México, a partir

de 1884 sucedieron diversas reformas, abrogaciones y nuevas leyes
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especificas sobre las marcas. Por ejemplo, en 1889 aparecié la Ley de
Marcas de Fabrica en la cual se sefialé con mayor precision la definicion de
marca, los signos y medios materiales no registrables, los sujetos al
derecho de las marcas, el procedimiento para adquinr la propiedad, los
derechos y obligaciones de los titulares, la duracion del registro, la
publicidad, la nulidad, sobre la falsificacién, entre otros aspectos.

Posteriormente, con el fin de adecuar y complementar la legislacién
sobre marcas, en 1903 aparecid la Ley de Marcas Industriales y de
Comercio. En dicha ley se profundizé aun mas sobre el procedimiento de
registro, sobre la penalidad por delitos contra la propiedad industrial y sobre
la traslacion de dominio.

La propiedad industrial se rige actualmente por “la Ley de la
Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 27
de junio de 1991, que fue modificada por el decreto del 2 de agosto de 1994
y del 26 de diciembre de 1997 y el 17 de mayo de 1999 para dar paso a la
Ley de la Propiedad Industrial.""!

Cabe destacar que la ley actual fue promulgada bajo el nombre de

Ley de Fomento y Proteccion a la propiedad industrial, cambiando su

1* Leyes y Cédigos de México, Legislacién sobre propiedad industrial e In e E; e . 24* Ed. Porria. México.
1999
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denominacién a la forma que hoy la conocemos: Ley de la Propiedad
Industrial

Como pudimos apreciar, los antecedentes de la propiedad intelectual
en México estan ligados intimamente y desde sus inicios a la influencia
espaiola y el derecho heredado de dicho pais. Sin embargo, el México
independiente se ayudd de las patentes, las marcas y los derechos de autor
para el desarrollo auténtico de su economia y su derecho. Los derechos de
propiedad intelectual y los derechos de propiedad industrial han contribuido
de manera importante para que el derecho de la propiedad intelectual en

México se transforme de acuerdo a las necesidades de la sociedad.

1.2 La propiedad como derecho natural.

El derecho romano define la propiedad como “el derecho de usary de
abusar de las cosas en cuanto lo autorice la razén del derecho.”'? Aqui, el
abuso no se refiere al uso insensato e inmoral, sino al dominio absoluto.
Este dominio implica que el propietario tiene el derecho de usar, disfrutar e
incluso destruir o dejar que se destruya la cosa de su propiedad, derechos
que no siempre se atribuyen a la misma persona.

e

TESIS CON

FALLA DE ORIGEN
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“El arrendatartio, el colono, el mandatario, el usufructuario son
poseedores. El sefior que arrenda, el que cede el uso, el heredero que sélo
espera gozar la cosa al fallecimiento de un usufructuario son propietarios.”*?
Los primeros tienen derecho a /a cosa, los segundos tienen derecho en /a
cosa, por la cual pueden reclamar la propiedad que les pertenece de
cualquiera en cuyo poder se encuentre.

Mas aun, segln el Cédigo de Napoledn, en su articulo 544, indica que
la propiedad es el derecho de disfrutar y disponer de las cosas de la manera
mas absoluta, en tanto no se haga de ellos un uso prohibido por las leyes y
reglamentos.

“En la Declaracion de los derechos del hombre se ha colocado a la
propiedad entre los llamados derechos naturales e imprescriptibles, que son
por orden los cuatro siguientes: libertad, igualdad, propiedad y seguridad
individual.”'* Sin embargo, la propiedad a diferencia de la libertad, la
igualdad y la seguridad individual, es el derecho natural menos respetado.

La libertad es inviolable a no ser que los representantes de la

sociedad la limiten. De igual forma, la igualdad no admite restricciones ni

excepciones, pudiendo demandar el ser mas humilde al mas poderoso en

12 Woodcock, Geord. ¢ Qué es la Propiedad?. Proyeccion. Buenos Aires. 1973 [ l" SIS‘ CON
1% Woodcock, Geord. Op. cit. ,

* Woodcock, Geard. Op. cit. EALIAA DE ORIGEIJ
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caso de ser violada. Asi, tanto la libertad, la igualdad y la seguridad son
derechos absolutos no susceptibles de aumento o disminucién.

En cambio, la propiedad es un inherente al individuo que muchas
veces contradice a la idea de sociedad. Para que exista la propiedad, el
individuo debe tomar algo de lo que le pertenece a la sociedad. Es decir, la
propiedad es un derecho natural antisocial que existe atn sin propietario y

sin sujeto.

1.3 La propiedad intelectual.

Resulta mas facil aceptar la existencia de la propiedad privada de los
bienes materiales que la de los bienes inmateriales o las creaciones
intelectuales. Sin embargo, para declarar la existencia de propiedad, tanto
de bienes materiales como de inmateriales, es necesario proceder primero a
la determinacién de sus limites y alcances.

Por ejemplo, para que una persona obtenga un titulo de propiedad de
un terreno debe conocer hasta donde abarca éste fisicamente. De igual
forma, para que se reconozca la propiedad de una obra literaria, ésta debe

delimitar sus derechos de exclusividad.

TESTS COX
FALLA DF, ORIGEN
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En el caso de la propiedad intelectual, estos limites son basicamente
las creaciones intelectuales que implican ideas originales, derivadas o
mejoras de otras que existen y que pertenecen a diversos campos de
aplicacién del conocimiento humano.

De igual forma, la propiedad intelectual puede entenderse como “el
conjunto de los derechos resultantes de las concepciones de Ia inteligencia
y del trabajo intelectual, contemplados principalmente desde el aspecto del
provecho material que de elios puede resultar. Asi mismo, se acostumbra
dar la denominacion genérica de propiedad intelectual a la propiedad
inmaterial, a los bienes juridicos inmateriales y a los derechos
intelectuales.”'®

Tomando en cuenta que existen diversas clasificaciones de la
propiedad intelectual, pudiendo algunas resultar mas o menos generales,
coincidimos con la mayoria de ios especialistas en la materia en que las
creaciones intelectuales pueden agruparse en dos grupos principales:

e Tecnolégicas y
e artisticas (incluyendo la literatura).
Siendo la tecnologia un conjunto ordenado de conocimientos

expresados en procedimientos, habilidades y medios para la produccién y

'S Rangel Medina, David. Tratado de Derecho Marcario. Libros de México. México. 1960



15

comercializacion de bienes y servicios, las creaciones intelectuales
tecnoldgicas son aquellas que tienen una funcién econémica — industrial.

Las creaciones intelectuales de procedimientos, a su vez, pueden
dividirse en productivas, constructivas y de utilizacién. Las primeras se
refieren a los procedimientos que permiten la obtencién, transformacion,
recuperacion, manufactura y fabricacion de bienes. Los procedimientos
constructivos estan enfocados a la construccion, ensamble y modificacion.
Por ultimo, los procedimientos de utilizacion se ocupan del andlisis, prueba
y su uso.

Las habilidades, como creacién intelectual, corresponden a la
capacidad de expresion fisica y mental de una persona para traducirse en
planos, especificaciones, condiciones de operacién, experiencias,
destrezas, entre otras manifestaciones tangibles.

Las creaciones intelectuales referentes a los medios pueden dividirse
en cinco grupos: los funcionales, los estructurales, los formales, los
materiales y los biolégicos. Entre los funcionales estan las maquinas, los
aparatos, los dispositivos, instrumentos, sistemas y mecanismos. En los
estructurales se encuentran los articulos de manufactura que impliquen una
estructura operacional. Los formales son aquellos modelos que se ocupan
para representar cuerpos, figuras en alto y bajorrelieve y los dibujos

industriales. Los materiales son los compuestos quimicos, las aleaciones y
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las composiciones de materia. Finalmente, las creaciones intelectuales
tecnolégicas respecto a los medios bioldgicos se refieren a los organismos
artificiales producidos por el hombre para animales y/o vegetales.

El arte, como creacion intelectual es una expresion estética para
representar y transmitir mensajes a los sentidos. En ella se incluyen las
obras contenidas dentro de las Bellas Artes: pintura, escultura, musica,
danza, poesia, teatro y cine.

Por su parte, las creaciones intelectuales en forma de literatura
abarcan toda clase de obras literarias. Entre ellas puede incluirse las
derivadas de la produccién cientifica, histérica, informativa, didactica,
dramatica, novelesca, recreativa, entre otras representaciones escritas.

“Casi todos los autores coinciden en incluir bajo la denominacion de
propiedad intelectual a todos aquellos derechos que se ejercitan sobre
bienes incorpéreos, tales como las creaciones artisticas y literarias, la
produccion cientifica y las invenciones, estén o no relacionadas con la
produccién o comercializacion.”'®

Aunque exista dificultad para encajonar a los secretos industriales
como propiedad intelectual, éstos deben considerarse como creaciones

intelectuales. Su desconocimiento generalizado es menor a su existenciaLl‘ai
TE3IS CON ;
FALLA DE ORIGEN |

'® Vela Guzman, Angel. *Propiedd Intelectual.” £n ¢Patentes yo?, (Porqus no!. Universidad Regiomontana. México. 1998
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cual no la priva de ser principalmente tecnolégica, no obstante puede
contener elementos artisticos o literarios.
Con lo anterior, el sistema de la propiedad intelectual esta

representado en el siguiente esquema:

Tecnoldgicas
Creaciones - Artisticas
Intelectuales ‘
Literarias

En resumen, la propiedad intelectual en sentido amplio se divide en
dos tipos de derechos: derechos de propiedad industrial y derechos de autor
(o derechos de propiedad intelectual en sentido estricto). La propiedad
intelectual comprende las invenciones, los signos distintivos, los secretos
industriales, las creaciones artisticas y las creaciones literarias.

LLa propiedad intelectual tecnoldogica o propiedad industrial puede
definirse como “un nombre colectivo que designa el conjunto de institutos

juridicos o leyes que tienden a garantizar la suma de derechos deducidos
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de la actividad industrial o comercial de una persona y asegurar la lealtad de
la concurrencia industrial y comercial.""’

Por otro lado, la propiedad estrictamente intelectual es conocida
generalmente como derecho de autor. El derecho de autor en la actividad
intelectual trasciende de la mente a la materia o practica, procurando al
sujeto cierta proteccién juridica para mantener el reconocimiento a su
calidad de autor de la obra, el derecho a defender su integridad, asi como a
permitir o prohibir su divulgacién y a permitir su comercializacion,
garantizandole un aprovechamiento econémico.

Considerando lo anterior, un sistema de propiedad intelectual mas

detallado seria:

Invenciones

- Signos
Propiedad Distintivos

Industrial

Secretos
Industriales

Propiedad
Intelectual "

Creaciones Artisticas

Derechos de
TESTS CON ] Autor
FALLA DE ORIGEN

Creaciones Literarias

¥7 Rangel Medina, David, Op. cit.
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1.4 La propiedad industrial y los derechos de autor.

La propiedad industrial es el conjunto de derechos para explotar
industrial y comercialmente algunos bienes incorpdreos de la empresa
(como empresa se conoce a la persona fisica con el caracter de
comerciante y a la persona moral con fines primordialmente econdmicos).
En ella, cabe distinguir dos objetivos generales:

. la monopolizacion temporal y
e la proteccion a la empresa.

Los derechos exclusivos que la propiedad industrial confiere pueden
referirse a creaciones nuevas o a signos distintivos. Las creaciones nuevas,
las cuales generan un monopolio temporal de explotacion, son las patentes,
los modelos de utilidad y los disefos industriales (modelos industniales y
disefios industriales). Dentro de las creaciones nuevas se comprenden
también los esquemas de trazado de circuitos integrados.

Por su parte, los signos distintivos son las marcas, los nombres
comerciales, los avisos comerciales, las denominaciones de origen, las
franquicias y los secretos industriales.

A diferencia de las creaciones nuevas, los signos distintivos no

aseguran un monopolio, sino que son derechos que dan a una empresa el

lmf)]o CON |
DE ORIGEN
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uso exclusivo de una marca, nombre u otros signos con el fin de atraer y
conservar a sus clientes.

Las creaciones nuevas o invenciones pueden clasificarse en:

e Patentes;

e Registros de modelos industriales y

e Registros de dibujos industriales (modelos y dibujos
industriales.

e Esquemas de trazado de circuitos integrados.

Las patentes, a su vez, pueden dividirse en tres: 1) de invencién, 2)
de mejoras y 3) sobre biotecnologia. Las patentes de invencién son las
creaciones nuevas y originales en un ramo especifico de la tecnologia,
cominmente llamadas ‘Innovaciones de Asalto’. Las patentes de mejoras
son aquellas conocidas como ‘Innovaciones Graduales'. Las patentes sobre
Biotecnologia incluyen los desarrollos tecnolégicos relacionados con las
variedades vegetales y las razas animales producidas por el hombre.

La legislacion anterior, especificamente la Ley de Invenciones y
Marcas, contemplaba una figura afin a las patentes que se conocia como
‘Certificado de Invencion’, el cual se otorgaba a aquellas personas cuyas
invenciones no eran patentables, concretamente las referidas a los sectores

de alimentos, salud y seguridad publica. {- R"ESTE‘*@“N

| FALL D ORtGay




21

Los registros de modelos industriales comprenden a los objetos,
utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una
modificacién en su disposicion, configuracion, estructura o forma, presenten
una funcién diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en
cuanto a su utilidad.

Por su parte, los registros de dibujos industriales comprenden a los
dibujos industriales, que son toda combinacion de figuras, lineas o colores
que se incorporan a un producto industrial con fines de ornamentacion y que
le dan un aspecto peculiar y propio; y, los modelos industriales, constituidos
por toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrén para la fabricacién
de un producto industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no
implique efectos técnicos.

La otra parte de la propiedad industrial que se refiere a los signos
distintivos se ocupa de los signos para distinguir, sefialar y caracterizar
productos y servicios. Estos se dividen en:

e |as marcas de productos,

e las marcas de servicios,

« los nombres comerciales, TESIS CON
e los avisos comerciales y FALLA DE ORIGEN

o las denominaciones de origen



22

Las marcas de productos aplican para distinguir productos de toda
clase y para indicar su procedencia. Las marcas de servicios sirven para
distinguir la prestacién de servicios de otros de la misma especie y
protegerse en contra de la competencia desleal.

Los nombres comerciales se utilizan para identificar a un comerciante
0 negociacién de otros. Son la representacioén sintética de un conjunto de
cualidades poseidas por la empresa. Por su parte, el aviso comercial es lo
que anteriormente era llamado ‘el lema del negocio’. Este sirve para llamar
la atencién hacia una mercaderia o establecimiento y es también conocido
por la palabra ‘slogan’.

Por uitimo, las denominaciones de origen son aquellos nombres de
lugar o region que se aplican legalmente a un producto agricola, natural o
fabricado y que denotan una calidad especial de la mercaderia por una
combinacién particular de elementos presentes en una circunscripcion
territorial, tal como las cualidades del ternitorio, el ingenio de los habitantes u
otros que den reputacion tnica al producto.

También dentro de la propiedad industrial, podemos encontrar a los
secretos industriales. La Ley de la Propiedad Industrial se refiere a ellos
como toda informacién de aplicacién industrial que guarde una persona
fisica o moral con caracter confidencial, que le signifique obtener o

mantener una ventaja competitiva o econémica frente a terceros en la
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realizacién de actividades econdmicas y respecto de la cual haya adoptado
los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el
acceso restringido a la misma. Estas modalidades de creacién tienen su
origen en la legislacién anglosajona que las llama ‘trade secrets’. Dichos
secretos industriales pueden ser invenciones que pudiendo ser patentables
o protegibles por otras figuras juridicas, su titular no desea hacerio y si
mantener su explotacion lejos del dominio publico para mantener su
confidencialidad.

En general, la fundamentacion de los derechos de propiedad
industrial se da a través de tres ideas'®:

e Social: Mediante el ejercicio de este derecho se otorga un beneficio a
los consumidores y a la empresa. A través de él, se distingue el
producto respecto al de la competencia y se establecen preferencias
de consumo.

e Justicia: El principio es evitar afectar intereses de terceros, no seria
justo vender un producto o una marca por otra.

e Progreso: Con la proteccion de la creacion se motiva a otros

individuos a realizar futuras aportaciones.

TESIS CON
S FALLA DE ORIGEN
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Por otra parte, los derechos de autor comprenden las creaciones
artisticas y literarias realizadas por artistas y autores. El derecho de autor
tiene dos elementos: la obra y sus productos. El primero es inalienable,
perpetuo, imprescriptible e intransmisible. El segundo puede cederse o
embargarse.

“El autor de una obra literaria, didactica, cientifica o artistica tiene la
facultad exclusiva de usarla y explotara y de autorizar el uso o explotacién
de ella, en todo o en parte; de disponer de esos derechos o cualquier titulo,
total o parcialmente y de transmitidos por causa de muerte; la utilizacion y
explotacion de la obra podra hacerse segun naturaleza, por medios
impresos o electrénicos.”'®

La publicacién o ejercicio del derecho de autor confiere dos tipos de
derechos a sus titulares:

e Derecho moral
e Derecho econémico

El derecho moral se refiere a la facultad del autor para exigir su
reconocimiento como creador, de dar a conocer su obra y de que se respete
la integridad de la misma. Asi, este derecho otorga facuitades exclusivas y

concurrentes. Las exclusivas se refieren al derecho de crear, continuar y

TESIS CON
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terminar la obra, modificar o destruir la obra, publicar bajo su nombre o un
seuddnimo, elegir los intérpretes de su propia obra y de retirar la obra del
comercio.

Las facultades concurrentes se refieren al derecho de exigir que se
mantenga la integridad de la obra y su titulo, el derecho de impedir que se
omita el nombre o seudénimo, de que el anterior se utilice indebidamente o
no se respete y el derecho de impedir la publicacion o reproduccién
imperfecta de la obra.

El derecho econdmico, también conocido como derecho pecuniario o
patrimonial, se refiere al derecho del autor de disfrutar econdmicamente de
la produccion intelectual. A través de é€l, el autor tiene el derecho de recibir
emolumentos de su explotacién, sea que lo administre por si mismo o que lo
haga por medio de un tercero. Con ello, el autor puede: publicar, reproducir,

transformar, colocar la obra en el comercio y registrarla.

sI CON
FALLA DY QRIGEN

1.5 La Organizaciéon Mundial de la Propiedad Intelectual.

Encontramos los origenes de la Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI) en 1883. En aquel ano, con el Convenio de

Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, se hizo el primer tratado
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internacional de gran alcance destinado a lograr que los ciudadanos de un
pais gozaran de la proteccién de sus creaciones intelectuales en otros
paises, mediante el reconocimiento de los derechos de propiedad
intelectual.

Hoy, la propiedad intelectual tiene una organizaciéon internacional
intergubernamental propia con sede en la ciudad de Ginebra, Suiza: la
OMPI o World Intellectual Property Organization (WIPO).

“‘Esta organizacion es sucesora de las antiguas Oficinas
Internacionales Reunidas para la Proteccion de la Propiedad Intelectual,
llamadas asi porque existiendo originariamente una Oficina en Paris, para la
Unién de Paris (propiedad industrial) y otra en Berna, para la Unién de
Berma (derecho de autor), se fusionaron ambas oficinas en una comun para
las dos Uniones.”°

La OMPI fue establecida por el Convenio de Estocolmo en 1967, sin
embargo entré en funciones en 1970 con dos propositos:

o fomentar la proteccidn de la propiedad intelectual en todo el

mundo y

e asegurar la cooperacion administrativa entre las dos Uniones

intergubernamentales.

TESIS CON
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27

La OMPI! es una organizacién dedicada a garantizar la proteccién de
los derechos de los creadores y los propietarios de propiedad intelectual a
nivel mundial, asegurando que se reconozca y recompense a los inventores
y autores por su inventiva.

Esta proteccion internacional sirve de estimulo a la creatividad
humana, ensanchando las fronteras de la ciencia, la tecnologia, la literatura
y las artes.

La funcién de la OMPI es promover la proteccion de la propiedad
intelectual en el mundo entero mediante la cooperacion de los Estados y
administrar tratados mullilaterales sobre los aspectos juridicos vy
administrativos de la propiedad intelectual.

En 1974, los miembros de la OMPI| y la Organizacién de Naciones
Unidas firmaron un acuerdo donde se reconocio a esta Organizacion como
un organismo especializado encargado de adoptar medidas para promover
la actividad intelectual creadora y facilitar la transmision de tecnologia
relativa a la propiedad industrial a los paises en desarrollo. Actualmente, la
OMPI es uno de los 16 organismos especializados del sistema de las
Naciones Unidas.

“El nimero de Estados miembros de la OMPI, al 30 de junio de 1998,
era de 171, mismos que representan casi el 90% de los paises del mundo.

Los principales érganos de decision de la OMPI son la Asamblea General,
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la Conferencia y el Comité de Coordinacién, mismos que ejercieron un

presupuesto de 383 millones de francos suizos en 1998.

»21

Por medio de sus Estados miembros, la OMPI realiza las siguientes

actividades:

armoniza las legislaciones y los procedimientos nacionales
en materia de propiedad intelectual,

suministra servicios relacionados con las solicitudes
internacionales en materia de derechos de propiedad
industrial,

intercambia informacién relativa a la propiedad intelectual,
proporciona formacién y asistencia técnico-juridica a los
paises en desarrollo y a otros paises,

facilta la solucién de controversias sobre la propiedad
intelectual entre partes privadas, y

dispone de la tecnologia de la informacion como instrumento
para el almacenamiento, el acceso y la utilizacion de

informaciones utiles en materia de propiedad intelectual.

La labor de la OMPI contribuye a generar un marco estable para la

comercializacion internacional de los productos relacionados o regulados

L Organizacidn Mundial de propiedad inelectual. No. 400. Julic 1998

FALLA DE ORinEN
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por la propiedad intelectual, agilizando el comercio internacional. De los 21
tratados que administra la OMPI, 15 son sobre propiedad industrial y 6 son
sobre derechos de autor.

Los servicios facilitados por la OMPI, por virtud de los tratados que
administra, simplifican y reducen el costo de las solicitudes que se llevan a
cabo en los paises en que se busca la proteccidon de un derecho de
propiedad intelectual determinado.

Por su parte, el desarrollo tecnolégico acelerado y ia globalizacion de
las actividades econdmicas han creado la necesidad de contar con
mecanismos que protejan con rapidez las nuevas invenciones y los activos
comerciales valiosos, como las marcas, los dibujos y modelos industriales
de numerosos paises.

Asi, en 1996 la OMPI extendidé sus funciones y demostré aiun mas la
importancia de los derechos de la propiedad intelectual en la ordenacién del
comercio en el ambito mundial, al concertar un acuerdo de cooperacién con
la Organizacion Mundial del Comercio (OMC).

“El tratado mas impecablemente redactado resulta ineficaz si los
Estados miembros no ejecutan sus disposiciones. Por ello, la OMPI insta
enérgicamente a los Estados a que firmen sus tratados y los ejecuten. La

adhesion generalizada a los tratados y su aplicacion constante contribuyen

T Cow
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a mantener un marco internacional estable, inspiran confianza, fomentan las
inversiones y contribuyen al desarrollo econémico y social.”?

Por encima de las fronteras nacionales, un sistema de propiedad
intelectual que funcione eficazmente permite que haya una mayor
estabilidad y seguridad para los derechos protegidos en un mercado

mundial cada vez mas competitivo. Ademas, puede ayudar a combatir las

actividades ilegales, como la falsificacion y la pirateria.

1.6 Origen y evolucion de la franquicia.

El término ‘franquicia’ data de las épocas medievales, en las
que la Iglesia Catdlica otorgaba tierras a oficiales recolectores de
contribuciones. Estos recaudadores actuaban en nombre de la Iglesia para
hacer que los fieles pagaran impuestos que ayudaran a solventar los gastos
de las comunidades religiosas. A cambio de ello, la Iglesia daba un
porcentaje de lo recolectado y el derecho de explotar ciertas extensiones de
tierra.

Lo anterior llegd a su fin cuando la Iglesia Catdlica dej6 de ser un ente

influyente en la vida econdmica y cuando la figura del Estado se encargd de

2o idn Mundial de p Op. CA.
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la recoleccién de sus recursos. Transcurrido el tiempo “la franquicia se
transformé en una forma para impulsar el desarrollo econdmico y comercial,
principalmente en Estados Unidos.”?

El nacimiento de las franquicias, como tales, se remonta al siglo XIX,
cuando las operaciones de grandes compairiias norteamericanas ferroviarias
y de servicios publicos (centrales eléctricas) se vieron afectadas por la falta
de medios de distribucién y venta de sus productos. Dado que los mercados
se expandian rapidamente, era necesario atenderlos mediante esquemas
de comercializaciéon novedosos, pero efectivos.

Los primeros paises que la adoptaron y contribuyeron a su
implementacion fueron los que contaban con mercados en crecimiento.
Dada la complejidad que una franquicia puede representar para sus partes y
a pesar de que se ha legislado, nacional e internacionalmente, sobre la
materia, todavia no existe un consenso juridico universal aceptado sobre
ellas.

El primer franquiciante minorista que buscé una forma alternativa para

distribuir y vender sus maquinas de coser de manera rapida y constante, fue

Singer Sewing Machine Company, quien de 1850 a 1860 establecié una red
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de vendedores a quienes llamd concesionarios y a quienes otorgd
franquicias a cambio del pago de regalias.

Hacia 1898, General Motors, en la industria automotriz, adopté el
sistema incipiente de franquicias para expandir su red de distribuidores. En
ese mismo afio Coca Cola, productor de bebidas gaseosas, franquicio parte
de su proceso con el fin de aumentar la capacidad de embotellamiento de
su producto. Igualmente, la industria petrolera, tal como la Standard Oil Co.
en 1930, optd por rentar sus estaciones a los administradores de las
mismas, convirtiéndolos en franquiciatarios.

La gran expansién de este sistema ocurri® hasta después de la
Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos. Asi, durante la segunda
mitad del siglo XX, se observo el desenvolvimiento de franquicias como un
método para la expansion de los negocios de empresas comerciales,
productoras y de servicios.

Dentro de este nuevo impulso a las franquicias, cabe mencionar el
caso de McDonald's. Esta empresa, en 1954, implementd el sistema de
franquicias para expandir sus operaciones de servicio de comida rapida,
contribuyendo a revolucionar la comercializacidn, distribucién, organizacion
y administracion de licencias, marcas y conocimientos basados en una

experiencia probada y exitosa. ——

FALLA DE ORIGEN |
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Para 1960, en Washington, se fundé la Asociacion Internacional de
Franquicias (IFA). Dicho organismo se encargé de representar los intereses
de las compaiiias de franquicias ante el Congreso de los Estados Unidos.
Ademas, su labor fue divulgar y analizar todo lo concerniente a las
franquicias, evitando que se promulgaran leyes que pudieran obstruir su
crecimiento y desarrollo.

Asi como las franquicias han sido y son atractivas para las empresas,
también lo han sido y son para el publico consumidor. En términos de
disponibilidad, precio y conveniencia, el puablico consumidor se ha
beneficiado obteniendo los productos o servicios que desea en mas de un
establecimiento comercial. Sin embargo y en muchas ocasiones, por no
estar la franquicia regulada en forma clara y precisa por la ley, existen
abusos, enganos y fraudes a consumidores e incluso al franquiciatario
inversionista por parte de dudosos vendedores de franquicias.

En respuesta a las irregularidades juridicas prevalecientes en Estados
Unidos, en 1971 el estado de California promulgé la primera ley relacionada
con las franquicias. Mas adelante, otros estados de la Unidn Americana
también legislaron para obligar a los franquiciantes a inscribir sus
franquicias y a presentar su informacién mediante un documento conocido
TESIS CON )
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. Actualmente, en Estados Unidos la legislacion exige que antes de

’,vender una franquicia, el franquiciante debe proporcionar a los
i ‘franquiciatarios potenciales una circular de oferta de acuerdo con las pautas

" de la Federal Trade Commission (FTC) o la Circular de Oferta Unifcrme
(UFOC). Es importante mencionar que las penas por incumplimiento del
reglamento de 1979 de la FTC son severas, abarcando sanciones
econémicas o privacion de la libertad, en caso de que se tipifique alguna
violacién penal como el fraude.

No obstante que la internacionalizaciéon de las franquicias comenzé
de manera muy incipiente en la década de los sesenta, un nuevo auge de
internacionalizacion ocurrié en la década de los ochenta. Actualmente,
existen mas de 400 compaiiias estadounidenses que otorgan franquicias
fuera de los Estados Unidos, localizandose éstas en mayor medida en
Brasil, México, Canada, Japén, Reino Unido, Francia, Italia, Gran Bretaria y
Australia.

Particularmente en México, el concepto de franquicia es relativamente
nuevo. Una de las primeras franquicias que llegd a México fue el caso de
McDonald's, la cual abrid su primera unidad de comida rapida en la ciudad
de Monterrey en el afio de 1985.

Segun informacién proporcionada por el Instituto Mexicano de Ila

Propiedad Industrial, para 1989 solamente existian seis franquicias
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registradas; en 1990, sobrepasaron las 40 y para 1994 ofrecian franquicias
mas de 200 empresas. Hoy en dia existen mas de 500 empresas que
ofrecen franquicias dentro de cualquier tipo de mercado.

Como respuesta al incremento de franquicias, en 1988 se constituyd
la Asociacién Mexicana de Franquicias (AMF) como organismo promotor e
interlocutor con las autoridades. Esta entidad, que desde sus inicios se
propuso difundir las bondades y riesgos de las franquicias, tiene entre sus
tareas facilitar informacion econémica, juridica y social que sirva para dar a

conocer el sistema de franquicias en México.
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CAPITULO Il
LA MARCA Y EL KNOW-HOW

2.1 Concepto y clasificacion de marca.

Las marcas, desde tiempos remotos tuvieron el propdsito de
distincién, control y garantia. Las Ordenanzas de Bilbao, regulaciones
comerciales de la Nueva Espafia en el siglo XIX, sefialaban que una marca
era un medio de prueba de propiedad para los duefios de mercancias. Asi
también, indicaba la ley que su empleo constituia un medio de control y
garantia en la circulacion de productos en el mercado.

En la Colonia, los creadores de las marcas acudian a la Secretaria de
Fomento, Colonizacion e Industria para obtener su registro; sin embargo, al
no existir una legislacion especifica habia la practica de falsificacion y la
confusion con las obras escritas. Con el paso del tiempo, se consideré a la
marca como un elemento para distinguir mercancias, mientras que una obra
permitia distinguir y otorgar privilegios exclusivos a un autor o artista.

TESIS CON
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El concepto de marca, como un medio de identificacién de
»,m'ercanclas, definido en el Cédigo de Comercio, fue especificado en el
articulo 1° de la Ley de Marcas de Fabrica de 1889. Dicho articulo senalaba
que la marca de fabrica era cualquier signo determinante de la especialidad
para el comercio de un producto industrial.

De igual forma, en el articulo 3° de la Ley mencionada se indicaba
que no debia considerarse como marca la forma, el color, las locuciones o
designaciones que no fueran por si solas un signo determinante distintivo de
un producto o elio fuera en contra de la moral.

La Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales de 1928, utilizando
la experiencia legal adquirida y tomando en cuenta convenios
internacionales, seiiald que la marca es un signo o medio material distintivo
que esté usando o quiera usar un comerciante, industrial o agricultor para
distinguir y denotar la procedencia de los articulos que expende, fabrique o
produzca.

Asi también, en su articulo 2° indicé que una marca constituye los
nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones y cualquier medio
material con caracteres especiales para hacer distinguir objetos de su
misma especie o clase. También, consideré6 como marcas las razones

sociales de los comerciantes, las leyendas o muestras aplicados a las
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mercancias, los envases que pertenecian al dominio putblico y los nombres
que indicaran procedencia de los productos.

Como puede observarse, el concepto de marca en los diversos
ordenamientos mencionados tiene variaciones. Estas van desde un medio o
signo distintivo para denotar propiedad hasta utilizarse para distinguir su
procedencia. Sin embargo, se mantiene la esencia de ser un accesorio al
producto.

Tomando en cuenta otras definiciones, podemos anotar que la marca,
desde un punto de vista juridico francés, es un signo distintivo que permite a
su titular "distinguir sus productos o servicios de los de su competencia.
Iguaimente, desde un punto de vista econémico, la marca es un signo que
tiende a proporcionar a la clientela una mercancia o servicio cubierto
publicamente con su garantia.”®

Asi también, la marca “es todo signo, palabra o combinacién de
palabras, o cualquier otro medio grafico o material, que por sus caracteres
especiales es susceptible de distinguir claramente los productos,
mercancias o servicios de una persona natural o juridica, de los productos,
mercancias o servicios de la misma especie o clase, pero de diferente
titular.”2° ESIC‘_ CON
FALLA DE ORIGEN
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Atendiendo a la legislacion mexicana vigente, en el articulo 88 de la
Ley de la Propiedad Industrial, una marca se entiende por todo signo visible
que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en
el mercado. Con todo ello, se puede apreciar que el concepto de marca se
ha mantenido esencialmente igual desde su establecimiento en el Cédigo
de Comercio de 1854 hasta la legislacién actual.

Por otro lado, respecto a la clasificacion de signos distintivos, es
necesario apuntar que existen diversas formas de agruparios. Cada forma
puede ir desde un punto de vista general hasta especificar sus
particularidades. Una forma de agruparlos puede ser:?®

e Marcas de productos. Se aplican para distinguir productos de
toda clase y para indicar la procedencia de los mismos.

e Marcas de servicios. Se aplican para distinguir la prestacion de
servicios de otros de la misma especie o clase y que no pueden
protegerse de otra manera contra la competencia desleal.

e Nombres comerciales. Se aplican para identificar a un
comerciante o negociacion de otros. En general, son una
representacion sintética de un conjunto de cualidades poseidas

TESIS CON
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e Avisos comerciales. Comprenden lo que anteriormente se
llamaba 'lema del negocio’. Se aplica para llamar la atencién de
los clientes hacia una mercancia o establecimiento y esta
representado por el americanismo de ‘slogan’.

» Denominaciones de origen. Son aquellos nombres de lugar o
region que se aplican legalmente a un producto agricola,
natural o fabricado y que denotan una calidad especial de la
mercaderia por una combinacidn particular de elementos
presentes en el territorio donde se producen.

Otra forma de clasificar los signos puede ser”’:

e Signos nominales o verbales. Consisten en palabras que
pueden tener o no un significado, pero que en definitiva
atraen la atencién. Estos pueden representarse por el
nombre civil, geografico y comercial, los seudénimos, las
firmas, los sellos, los titulos de obras literarias, artisticas o
cientificas u otros signos expresados como numeros, letras,
iniciales y monogramas®?®,

e Signos figurativos o emblematicos. Consisten en signos

destinados a atraer la atencibn de los ojos. Estan

" Nava Negrete, Justo. D ho de las M. . Porriia. México. 1985

2 Nota: Cifra formada can letras de un nombre. D Lex&on, F Ménxico. 1979
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representados por emblemas, etiquetas, vifietas, retratos,
fotografias, colores, mapas, envolituras, formas del envase y
del producto, escudos y banderas.

¢ Signos mixtos. Son aquellos donde se combinan signos

nominales y figurativos. Son susceptibles de proteccién
juridica siempre y cuando sean distintivos y licitos.

A su vez, conviene sefialar los signos que no pueden ser incluidos
dentro de una determinada clasificacion de marca. Dichos signos, ya sean
porque impiden o confunden a una clara distincion entre productos y
servicios, porque son de uso comun o porque se contraponen a las buenas
costumbres no pueden constituirse como marca.

Estos signos estan representados por los nombres (propios, técnicos,
genéricos o de uso comun), denominaciones, frases o figuras descriptivas,
titulos y documentos bancarios, premios, palabras de lenguas vivas
extranjeras, signos susceptibles para engafar, signos contrarios a la moral y

al orden publico y distintivos oficiales y reservados al Estado.

2.2 Funciones y requisitos de validez de la marca.

TESIS COH
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A lo largo del desarrollo practico y legal de las marcas sus funciones o
finalidades han variado, adecuandose a los requerimientos de los
propietarios de ellas y de los consumidores. Las funciones han
evolucionado desde la propiedad y control, la procedencia y origen, la
calidad, la proteccién, la publicidad hasta la distincién entre productos,
servicios y competidores.

Originalmente, las funciones de la marca se dirigian a identificar a la
persona propietaria. Los artesanos marcaban sus productos para serialar
que ellos los habian realizado. Al transcurrir el tiempo, de la identificacion de
la persona se pasé a la identificacion del producto.

De igual forma, la funcion de conocer la procedencia u origen del
producto con una marca fue superada cuando los productores trataron de
ofrecer una calidad similar independientemente del lugar de produccién de
sus mercancias. Sin embargo, aun existen productos donde su origen y
procedencia esta claramente relacionada con calidad y marca, tal como
algunas bebidas.

Asi, la calidad de un producto se correlaciona con la marca que
ostenta. Si la marca es representativa de la calidad del producto, el
consumidor es beneficiado. Por otro lado, si en un producto nuevo, donde
no se ha probado la calidad, supone que por su marca la calidad es buena,

el consumidor quedaria en desventaja hasta no probario.
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De la misma forma, cuando un producto y su marca son fabricados y
utilizados por diferentes productores o comerciantes, la calidad puede
diferir. Asi, debe entenderse con reserva que la funcién Unica de la marca
no es la calidad, sino sigue siendo la distincién entre calidades de productos
de la misma especie o clase.

Una marca al individualizarse en un producto, grupo de productos o
servicios tiende a penetrar en el consumidor. Si la accién es efectiva, si la
marca es tomada en cuenta por el cliente, la marca se convierte en un
medio para atraer, retener y permanecer en un mercado altamente
competido.

Por otro lado, la marca en términos de proteccién ha tenido y tiene
doble efecto: proteger a los consumidores y proteger al productor de su
competencia. En el primero, la marca protege contra el engario y a favor de
los intereses y confianza de los consumidores. Respecto al productor, la
marca protege a su titular contra usurpaciones de la competencia desieal.

Al dia de hoy, la marca conserva en primera instancia dos funciones
primordiales. En la practica, esta dirigida a atraer la atencion de un cliente.
Lograr esto, por medio del uso de la marca, depende de elementos
mercadotécnicos que combinados con los avances en los medios

electronicos produciran efectos aun no conocidos.
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Otra funcién primordial, desde un punto de vista legal, es distinguir
por medio de un signo al producto o servicio. Esta posibilidad de distincion
ofrece al consumidor y al productor certeza juridica, y por supuesto una
base para continuar regulando el objeto de las marcas.

Considerando el concepto y funciones de las marcas, para que éstas
tengan validez, deben cumplir con determinados requisitos esenciales. Los
requisitos deben contener condiciones de fondo y de forma®. Las
condiciones de forma son:

e Ser distintiva. La marca debe por naturaleza identificar un
producto o servicio entre los productos y servicios de la misma
especie o clase ofrecidos por los competidores, evitando la
confusion.

e Ser novedosa®. Aunado a lo anterior, la marca debe tener
capacidad de individualizacion, esto es diferenciar el producto a
través de un signo distintivo nuevo y diverso. Asi, la novedad
esta relacionada con lo relativo y no con una creacién absoluta.

e Ser especial. Dada su caracter distintivo y su novedad, una

marca al ser distinta de otra se convierte en especial. Asi, en la
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comparacion con otra debe ser diferente, sin generar
confusiones.

e Ser licita. LLa marca, dadas sus funciones sociales, debe
atenerse a los preceptos legales, evitar ir en contra de la moral,
las buenas costumbres, el orden publico, ser despectiva,
enganosa, fraudulenta e inducir al error.

Como complemento a lo anterior, las condiciones de forma “incluyen
que la marca sea facultativa, tenga libre adherencia y constituya un caracter
individual del signo.”®' Al ser facultativa, toda persona tiene la libertad de
usar o no alguna marca para distinguir sus productos o servicios. De igual
forma, la marca no necesariamente debe ser adherente o deberse fijar en el
producto. Ademas, al tener un caracter individual, la marca debe entenderse
que es propiedad de una persona fisica © moral, excepto las llamadas

marcas colectivas que pertenecen a organismos publicos o privados.

————
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2.3 Legislacion y registro de marcas.

EN

Las marcas no se encuentran mencionadas expresamente en los

articulos 28 y 89 de la Constitucion politica de los Estados Unidos

3! vela Guzman, Angel. "Los signos distintivos, marcas.” Patontes yo? jPorqué no! Universidad Reglomontana. México. 1998
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Mexicanos. “Por lo que se refiere al ejercicio libre de la industria y del
comercio y de la proteccion de la propiedad, las marcas adquieren
fundamento en los articulos 5, 14 y 16 constitucionales.”2

La Ley propiedad industrial incluye disposiciones generales sobre
invenciones, modelos de utiidad y disefios industriales, secretos
industriales, marcas, avisos y nombres comerciales, denominacién de
origen, esquemas de trazado de circuitos integrados, procedimientos
administrativos, inspeccién de las infracciones, sanciones administrativas y
delitos.

El objeto de la Ley de la Propiedad Industrial, en materia de signos
distintivos la intencion es proteger la propiedad industrial mediante la
regulacion y registro de marcas y avisos comerciales, publicacién de
nombres comerciales y declaracién de proteccion de denominaciones de
origen. Ademas, busca prevenir los actos que atenten contra la propiedad
industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma,
estableciendo las sanciones y penas respectivas, segun el articulo 2
fraccién V y Vi de la Ley en cuestion.

Respecto a lo que se refiere Unicamente a marcas, la Ley en su Titulo
Cuarto denominado ‘De las marcas y de los avisos y nombres comerciales’

indica en su articulo 87 que los industriales, comerciantes o prestadores de

32 vela Guzman, Angel. *Los signos distintivos, marcas.” Patontes yo? [Porqué no! Universidad Regiomontana. Maxico. 1998
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servicios podran hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en
los servicios que presten, condicionado su uso exclusivo mediante el
registro en el IMPI.

La Ley en su articulo 89, indica que pueden constituir una marca las
denominaciones o 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; las formas
tridimensionales (envoltorios, empaques, envases, la forma o |a
presentacién de los productos)®®; los nombres comerciales y
denominaciones o razones sociales, exceptuando los comprendidos en el
articulo 90 de la Ley; el nombre propio de una persona fisica, siempre que
no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.

De igual forma, en el articulo 90 se sefnalan aquellos signos que no
seran registrables como marca, tales como las denominaciones, palabras,
figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes que sean de
dominio publico, carezcan de originalidad y sean descriptivas o indicativas
para designar especie, calidad, cantidad, composicion, destino, valor, lugar
de origen y época de produccion, que constituyan falsas indicaciones sobre

la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que

 Articulo 53. Reglamento do la Ley de la Proplodad Industrial. Porrsa. México. 1999
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pretendan amparar, las que sean iguales o semejantes a una marca que el
IMPI| estime notoriamente conocida en México.

lgualmente, aquellos signos no registrables incluyen los nombres
técnicos o de uso comun de los productos o servicios, asi como aquellas
palabras que en lenguaje corriente o en la practica comercial sean una
designacion usual o genérica; las letras, los digitos o los colores aislados, a
menos que estén acompanados o combinados de signos o disefios; los que
reproduzcan o imiten escudos, banderas o emblemas de cualquier pais,
Estado, municipio, organizacién internacional, no gubernamental, asi como
la designacion verbal de los mismos.

De la misma forma, el articulo 90 incluye los que imiten signos o
sellos oficiales de control y garantia adoptados por un Estado, monedas,
billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de
pago nacional o extranjero; las condecoraciones y premios reconocidos
oficialmente; las denominaciones geogréficas, propias o comunes y los
mapas, asi como los gentilicios, nombres y adjetivos cuando indiquen la
procedencia y puedan originar confusiéon o error en cuanto a su lugar de
origen; los nombres, seuddénimos, firmas y retratos de personas sin
consentimiento de los interesados.

Asi mismo el articulo se refiere a los titulos de obras intelectuales o

artisticas, asi como los titulos de publicaciones y difusiones periédicas, los
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personajes ficticios o simbdlicos, los personajes humanos de
caracterizacion, los nombres artisticos y las denominaciones de grupos
artisticos, a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice
expresamente; una marca que sea idéntica o semejante en grado de
confusidn a otra en tramite de registro presentada con anterioridad o a una
registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o
servicios; una marca que sea idéntica o semejante 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 los productos o la prestacion de los servicios que se
pretendan amparar con la marca.

Respecto al registro de una marca, la aplicacién de la Ley propiedad
industrial y de su reglamento corresponde al Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial (IMPIl), segun el articulo primero de ambos
ordenamientos. Asi, el IMPI es la autoridad administrativa en materia de
propiedad industrial que funciona como organismo descentralizado, con
personalidad juridica y patrimonio propio.

Lo que concierne al registro de marcas, dentro del citado articulo se
indica que las facultades del IMPI abarcan la obligacion de tramitar y
resolver solicitudes de registros, emitir declaratorias de proteccion y

administrativas, publicar en la Gaceta los registros, requerir informacién y
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datos, ordenar y ejecutar las medidas provisionales para prevenir o hacer
cesar la violacidon de derechos, oir en defensa los presuntos infractores e
imponer sanciones administrativas.

Ademas, el IMP! tiene la facultad de designar peritos, emitir
dictamenes técnicos, actuar como depositario, sustanciar y resolver los
recursos administrativos, fungir como arbitro en la resolucidn de
controversias relacionadas con darios y perjuicios derivados de la violacién
de derechos, difundir, asesorar y dar servicio al publico en materia de
propiedad industrial, entre otras contenidas en el articulo 6 de la Ley>*.

Considerando lo anterior, lo que es una marca y lo que no puede
registrarse como marca, € IMP| fundamenta su criterio de registro de
marcas en la Ley y en su reglamento respectivo. Asi, el criterio de registro
esta contenido de los articulos 92 al 98, del 113 al 135, del 151 al 155 de la
Ley y de los articulos 56 al 68 del Reglamento de la propiedad industrial,
entre otros.

En el articulo 92 de la Ley se sefalan tres situaciones donde el
registro de una marca no producira efecto alguno:

1. Cuando un tercero de buena fe explote la misma marca o semejante
para los mismos o similares productos o servicios antes de la fecha de

solicitud de registro. Si otra persona registra la marca, éste, dentro de
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los tres afios siguientes a la publicacion de! registro, podra tramitar
primero la declaracién de nulidad de la marca y luego solicitar su
registro.

2. Cuando una persona que teniendo licencia comercialice, distribuya,
adquiera o use el producto, luego que éste sea introducido licitamente
por su titular.

3. Cuando una persona fisica o moral aplique su nombre, denominacién
o razdn social a los productos que elabore, siempre que lo use en la
forma en que esté acostumbrado y tenga caracteres que lo distingan
claramente de un homaénimo ya registrado como marca o publicado
como nombre comercial.

Considerando los articulos 93 de la Ley y el 59 del reglamento, las
marcas se registraran en relaciéon con la clasificacion de productos y
servicios especificado en el reglamento. Cualquier duda respecto de la
clase a que corresponda un producto o servicio sera resuelta en definitiva
por el IMPI.

Una vez efectuado el registro de una marca, no podra aumentarse el
numero de productos o servicios que proteja, debera obtenerse un nuevo
registro si asi se desea. En el otro extremo, si podra limitarse a

determinados productos o servicio cuantas veces se solicite al IMPI. El

* Nota: las también son a i ¥ oiros signos distintivos.




52

registro de la marca tendra una vigencia de diez afios contados a partir de
la fecha de presentacion de la solicitud y podra renovarse por periodos de
la misma duracion, segun los articulos 94 y 95 de la Ley.

Del articulo 96 al 98 se regula sobre el registro de las marcas
colectivas. Estas podran otorgarse a asociaciones o sociedades de
productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios que lo
soliciten y que deseen distinguirse en el mercado respecto a terceros. En la
solicitud de marca colectiva debera presentarse las reglas para su uso, no
pudiendo ser transmitidas a terceras personas y reservandose su utilizacion
a los miembros de la asociacién.

Propiamente el proceso de registro contiene tres etapas: la entrega
de solicitud, el examen de forma de ia solicitud y el examen de fondo. La
entrega de solicitud esta determinada de los articulos 113 al 118, 179 y 180
de la Ley y del 56 al 60 del reglamento respectivo.

En general, la solicitud por escrito y redactada en espariol debe
asentar datos del solicitante, mencionar si la marca es nominativa®,
innominada, tridimensional o mixta, la fecha del primer uso de la marca o la
mencion de que no se ha usado, los productos o servicios que se aplicaran

a la marca en funcidn de la clasificacion del articulo 59 del reglamento, las

hed Segiin el articulo 58 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial cuando sean marcas se que el
se reserva el uso exclusivo de la marca en cuaiquier lipo o tamafio de letra.



53

leyendas y figuras que aparezcan en el ejemplar de la marca y cuyo uso no
se reserva, entregarse por triplicado con firma autégrafa, adherir un
ejemplar de la marca en cada uno de los tanto de la solicitud® y sefalar la
ubicacién del o los establecimientos o negociaciones relacionados con la
marca, todo ello acompafado del comprobante de pago de la tarifa
correspondiente.

Recibida la solicitud, se procedera al examen de forma y de la
documentacién exhibida. El objeto de este examen es comprobar si se
cumplen los requisitos que previene la ley y su reglamento, segun el
articulo 119 de la Ley. La fecha de presentacién determinara la prelacion
entre las diferentes solicitudes, segun el articulo 121.

Concluido el examen de forma, el examen de fondo tendrda como fin
verificar si la marca es registrable en los términos de la ley. Concluido el
tramite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios,
se expedira un titulo por cada marca para usarse en el territorio nacional,
ostentando la leyenda ‘marca registrada’, las siglas M.R. o el simbolo ® y
se publicara la resolucion de registro en la Gaceta, segun los articulos

122,125, 126, 127, 131 de la Ley.
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% Segun el Acuerdo que eslablece las reglas pare ka prcsenlpcbn de solicitudes ante ol IMPI, puh&cadn al 22 de marzo de 1999 se indica que
la solicitud de la marca debe de siete det signo de la marca en blanco y
negro o en color na mayotes da 10 cm x 10 cm ni menores de 4 cm x 4 cm. Cuando se salicite prolaccion de colores eslas no deberan ser
mayor de 21.5 ¢cm y 28 cm, seguin el articulo 11.
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Si la solicitud o la documentacién exhibida no cumple con los -
requisitos legales o si existe impedimento para el registro, el IMP! debera
comunicario por escrito al solicitante. Este tendra un plazo de dos meses o
dos mas adicionales para que subsane los errores u omisiones, si no
contesta en esos periodos se entendera abandonada la solicitud, conforme
los articulos 122 y 122 bis de la Ley.

Segun el articulo 124, cuando exista impedimento para el registro por
marcas idénticas o similares en grado de confusién sobre los cuales exista
o se presenten procedimientos de nulidad, caducidad o cancelacion, el IMPI
suspendera el tramite de solicitud hasta que se resuelva el procedimiento
respectivo.

Con todo ello, el registro de marcas es llevado acabo por el IMPI en
funcion de la legislacion actual. Esta especifica lo que se refiere al registro,
los derechos y obligaciones de los titulares para proteger y fomentar la
propiedad industrial.

Naturalmente, por lo que respecta a marca, la legislacion mexicana
también se refiere a las situaciones de caducidad, nulidad, renovacion,
modificacion, cancelacién, entre otras. Sin embargo, ello va mas alla del
objeto de este estudio. De igual forma, el registro internacional de la marca

escapa del propdsito de este apartado, el cual tnicamente pretende

conjuntar los criterios de registro del IMPI. ESIb CON
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2.4 El know-how.

Considerando la Ley de la Propiedad Industrial en su articulo 142, se
sefala que existira franquicia cuando con la licencia de uso de una marca
se transmitan conocimientos técnicos. Ante ello, se desprende que la
acumulacion de experiencias Gnicas, repetibles, transmisibles y exclusivas
constituyen el ‘cdmo’ de un negocio.

El concepto que se refiere a que "transmita conocimientos técnicos",
se conoce generalmente como know-how* . Este concepto es una expresion
de origen anglosajén que significa destreza, pericia técnica y habilidades
desarrolladas en el uso de la tecnologia en un proceso, producto o servicio
determinado.

La Organizacion Mundial de la propiedad intelectual (OMPI) relaciona
a los conocimientos técnicos con el término know-how, y define a éste
ultimo como la informacidn para el desarrollo de una fabricacién industrial o
para la organizacién de una empresa industrial. Igualmente, el know-how
también implica una serie de informacién que es utilizada para la prestacion

de servicios, lo cual amplia su alcance y complejidad.

3 Nota: Know-how: abreviatura de "know-how to do it" que significa saber cémo hacerlo.
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En el caso de franquicias, el know-how se transmite al franquiciatario
por medio de distintas formas. Una de ellas comienza en el programa de
entrenamiento que el franquiciatario debe cursar y aprobar antes de que se
le otorgue la franquicia. Otra forma consiste en proporcionar los manuales
operativos del negocio franquiciado, asi como las adecuaciones que se les
hagan en el tiempo. Por Ultimo, otra forma es transmitir el know-how a
través de la asistencia técnica hasta el punto en que sea acordado.

Dada la importancia del know-how, como un elemento indispensable
para reproducir una experiencia de éxito, su conocimiento, dominio,
retroalimentacion, ajuste y evoluciéon debe establecerse desde el inicio de
una operacidn hasta el término de una relacion de negocios. Asi,
generalmente, el know-how es parte de un contrato donde se indican
obligaciones y derechos para las partes.

Siendo el know-how, primero una experiencia individual y luego
compartida, es comprensible que su contenido sea guardado como
informacién privada y confidencial.

Tomando en cuenta el Reglamento 4.087/88 de la Comisién Europea
sobre el know-how en una franquicia, éste se define como el conjunto de
conocimientos practicos, no patentados, derivados de la experiencia,

verificados, secretos, sustanciales e identificados.
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Es considerado secreto dado que si estuviese al alcance de
cualquiera, desapareceria la ventaja competitiva del que lo posee. De ahi
que el ‘saber hacer' constituya la base misma de un negocio que debe
resguardarse tanto por la empresa como por los empleados que conozcan
de él.

En general, el know-how comprende conocimientos obtenidos a
través de l|a experiencia referentes a los métodos de fabricacion,
procedimientos comerciales, logisticos financieros, administrativos, de
gestion de personal, técnicas de comunicacion, seleccion dei surtido, entre
otros.

Por tanto, el saber hacer debe ser probado, practico, flexible,
dinamico y transmisible. Es probado porque la mejor forma de comprobar
que el saber hacer es realmente valido es cuando ha sido experimentado
con éxito en un periodo suficientemente amplio de tiempo, en una o varias
unidades operativas.

Se considera practico porque los conocimientos experimentados
ofrecen resultados satisfactorios y replicables. Es considerado flexible y
dinamico porque las normas no tienen por qué ser absolutamente rigidas,

sino permitr que se adecuen al mercado y a factores externos no
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También el know-how es transmisible porque estando sistematizado,
se da la posibilidad de retenerlo como secreto, venderlo, reproduciro,
adecuarlo y en todo momento ser capaz de implementarlo con personas y

recursos materiales similares.

2.5 Transmisioén y adquisicion de know-how.

La transmision y adquisicion del know-how implica que tanto el que lo
conoce como el que recibe establezcan un proceso de comunicacion
efectiva. Las necesidades de formacién para la transmisién del saber hacer
dependeran del tipo know-how y de las circunstancias que se vayan
produciendo en la marcha del negocio. Dicha comunicacién debe
establecerse mediante documentos, cursos de formacién, dinamicas,
simuladores, practicas cotidianas e intervenciones controladas de quienes
estan transmitiendo el conocimiento.

Por lo general, siendo dinamico el know-how la transmision es
continuada: antes de la apertura del establecimiento, durante la explotacidn
del negocio y hasta que finalice el contrato. Asi, para la transmision del
saber hacer es necesario una asistencia periddica acompafada por

acciones concretas de correccion y evaluacion.
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Dado que el proceso involucra personas y recursos importantes, es
necesario acordar mediante un contrato las obligaciones y derechos de las
partes. Cada parte debe evaluar los costos, tiempos, alcances, limitaciones,
resultados, medios de ensefianza, centros de practica y retroalimentacion.

Desde la concepcion del proyecto de empresa hasta el normal
funcionamiento del negocio, la asistencia técnica junto con el know-how
deben contemplarse antes, al inicio, durante y al término del contrato que
acuerden los involucrados. La consideracién de aspectos legales,
administrativos, financieros, de marketing y productivos deben tomarse en
cuenta en todo momento ya sea que el proyecto implique Unicamente la
transmision de conocimientos o la puesta en marcha del negocio.

En el caso de una franquicia, un contrato y el know-how implican los
derechos y obligaciones del franquiciante y el franquiciatario. Las partes que
componen el acuerdo se refieren a tres areas: 1) informativa, 2) contractual
y 3) documental.

El area informativa debe incluir un informe con las principales
caracteristicas de la franquicia y datos imprescindibles para que el
franquiciatario conozca el concepto de negocio y su forma de
funcionamiento. Ei area informativa se complementa con el cuestionario de

candidatura del candidato a franquiciatario.
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El area contractual recoge tres documentos que afectan a la relacion
de colaboraciéon entre el franquiciante y el franquiciatario: la carta de
intencidn, el precontrato o acuerdo de opcién de compra de la franquicia y el
contrato definitivo de franquicia.

El area documental es la Gnica que tiene como objetivo la transmision

del saber hacer por parte del franquiciante al franquiciatario. Se integra de

los siguientes documentos:

. Manual de imagen corporativa. Recoge las
caracteristicas técnicas de la imagen de marca comun a toda
la red franquiciada. Contiene las normas que identifican el
negocio ante el publico, tales como logotipos, anagramas,
colores corporativos, tipografia, etcétera. Su funcién principal
es que el franquiciatario sepa explotar al maximo uno de los
recursos mas competitivos de la franquicia: una identidad

visual diferenciada.

. Manual de adecuacidon del local. Incluye todas las

d
|

condiciones estandares de decoraciéon y equipamiento del

~l
L

£ local (interior y fachada), incluido el presupuesto estimado

=3 e
Ty
£ wr para su correcta implementacion.
| aal -y
)
== . Manual de marketing y gestion comercial. En este

documento se establece la politica de precios de la cadena,




técnicas de venta, merchandising, escaparatismo, medios
publicitarios y promocidnales.

Manual operativo. Contiene todas las normas y
sistemas ya experimentados por el franquiciante para la
correcta explotacién del negocio.

Manual de procedimiento. Recoge los requisitos de
implantacién (zona de exclusividad, gestiones previas a la
apertura del negocio, entre otras), aprovisionamiento
(suministro, stock de seguridad, condiciones de suministro y
entrega, etcétera), reclutamiento de personal, definicidén de
puestos de trabajo, horarios comerciales y otras cuestiones
de organizacion relativas a los recursos humanos.

Manual administrativo. Informa al franquiciatario sobre
los procedimientos contables, informes analiticos de gestion
o aplicaciones informaticas que debera utilizar para gestionar
de forma adecuada su negocio. En este manual se
especifica qué informacion debera presentar periodicamente
el franquiciatario al franquiciante para que éste uitimo pueda

analizar la trayectoria y calidad de la gestién del centro
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Manual administrativo. Informa al franquiciatario sobre
los procedimientos contables, informes analiticos de gestion
o aplicaciones informéticas que debera utilizar para gestionar
de forma adecuada su negocio. En este manual se
especifica qué informacién debera presentar peridédicamente
el franquiciatario al franquiciante para que éste uUitimo pueda
analizar la trayectoria y calidad de la gestion de! centro
franquiciatario.

Manual de control y supervisién. En este documento,
el franquiciante explica qué sistema utilizara para llevar a
cabo |a inspeccidén respecto a |la calidad de la gestion del
franquiciatario. Si utiliza un test de control y supervision,
especificara su contenido.

Manual econdmico-financiero. Es el plan financiero
que se debe instrumentar en todo tipo de negocios, sea o no
de franquicia. Se elaborara con una proyeccion a tres afios y
un detalle mensual para el primer ejercicio de actividad.
Dependiendo de los resultados del centro franquiciatario, se
podran analizar los posibies errores de gestion y, por tanto,
las desviaciones con respecto a los objetivos iniciales, para

después adoptar las correcciones oportunas. Con los datos

62
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de toda la cadena, el franquiciante puede elaborar
regularmente un estado contable analitico a fin de observar
cudles son los ratios actuales y los deseados, asi como
confrontar los resultados del conjunto de la red en funcién de
los calculos previsionales fijados para cada periodo.
Igualmente, el franquiciatario podra comparar su actividad
con la de otros franquiciatarios.

Con todo, el know-how encierra el conocimiento practico que
presupone una gestidon exitosa para quien lo adquiere a través de un
proceso de transmision. Sin embargo, cabe reconocer que aun cuando
existan las mejores condiciones, el éxito es relativo y esta en funcién de la
capacidad de identificacion de las variables criticas en un negocio

determinado.

2.6 Otros derechos. FNIA ;r ':‘.4 O??T"YEN

Los derechos exclusivos pueden ordenarse bajo las creaciones
nuevas y los signos distintivos. Las creaciones nuevas, las cuales generan
un monopolio temporal de explotacion, son las patentes, las invenciones, los

modelos de utilidad y los disefios industriales. Por su parte, los signos
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distintivos son las marcas, los nombres comerciales, los avisos comerciales,
las denominaciones de origen, las franquicias, los secretos industriales, el
know-how, entre otros. A diferencia de las creaciones nuevas, los signos
distintivos no aseguran un monopolio, sino que son derechos que le dan a
una empresa el uso exclusivo para atraer y conservar a sus clientes.

En una franquicia, la marca y el know-how representan signos
distintivos esenciales. Sin embargo, existen también otros derechos
interrelacionados que estan presentes en el contrato. Dichos derechos se
refieren al aviso comercial, al secreto industrial, al nombre comercial y los
derechos de autor.

El aviso comercial por definicion contiene las frases u oraciones que
sirven para anunciar al publico los productos o servicios de determinada
empresa. Mediante su utilizacion, el publico consumidor puede distinguirlos
de los demas de forma mas facil evitando confusiones, segun el articulo 100
de la Ley de la Propiedad Industrial.

Los nombres comerciales se utilizan para identificar a un comerciante
0 negociacion de otros. Son la representacion sintética de un conjunto de
cualidades poseidas por la empresa. Por su parte, el aviso comercial es lo
que anteriormente era llamado ‘el lema del negocio’. Este sirve para llamar

la atencion hacia una mercaderia o establecimiento y es también conocido

por la palabra ‘slogan’. [ TESIS CON
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En términos del articulo 82 de la ley citada, el secreto industrial es
toda informacién de aplicacion que guarde una persona fisica o moral con
caracter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja
competitiva o econémica frente a terceros en la realizacion de actividades
econémicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas
suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la
misma.

El secreto industrial se refiere a las caracteristicas o finalidades de los
productos; a los métodos o procesos de produccion; o a los medios o
formas de distribucion o comercializacién de productos o prestacion de
servicios. De la misma forma, no se considerara secreto industrial aquella
informacién que resulte evidente para un técnico en la materia, o la que
deba ser divulgada por disposicion legal o por orden judicial.

Por su parte, el articulo 84 indica que la persona que guarde un
secreto industrial podra transmitirlo o autorizar su uso a un tercero. El
usuario autorizado tendra la obligacion de no divulgar el secreto industrial
por ninguin medio. En los convenios por los que se transmitan
conocimientos técnicos, asistencia técnica, provision de ingenieria basica o
de detalle, se podran establecer clausulas de confidencialidad para proteger
los secretos industriales que contemplen, las cuales deberan precisar los

[ ———— .
ey
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El derecho de autor contiene a su vez dos tipos de derecho, los

morales y los patrimoniales. Los derechos morales significan “el derecho

perpetuo que el creador intelectual tiene al ser reconocido como autor de la

obra. Este derecho implica la posibilidad de:

crear, continuar y terminar una obra,

divulgar o mantenera inédita,

publicar la obra en la forma en que el autor la ha creado,
bajo su nombre, bajo un seudénimo o que se respete el
anonimato,

corregir, modificar o destruir la propia obra,

retirar la obra del comercio,

exigir que se mantenga la integridad de la obra y su titulo,
impedir la reproduccion imperfecta de la obra y

elegir el intérprete de la obra y de oponerse a su
interpretacion, ejecucion o realizacion mediocre o de dudosa

calidad.

Por su parte, los derechos patrimoniales se refieren a la explotacion

econdémica de la obra y de cuyos frutos el autor debe participar. Es decir, el

creador intelectual debe gozar exclusivamente de la explotacion econémica

de la obra en la forma en que mejor le plazca, a fin de obtener de ella los

beneficios pecuniarios que la misma pueda producir.
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Los derechos de caracter patrimonial comprenden el derecho de

publicacién, de reproduccién, de adaptaciéon, de colocar la obra en el

comercio, de disposicidn, de plusvalia y de exhibicién. Con ello, estos

derechos son temporales, enajenables, prescriptibles, renunciables y

transmisibles por cualquier medio legal.

Considerando un ejemplo practico, la franquicia de Mc Donalds

implica:

Derecho

Ejemplo

« Aviso comercial

‘Solo... en Mc Donalds’

« Secreto industrial

La mezcla de productos. Un caso es
las combinaciones de tipos de
hamburguesa, tamaiio de refresco y

papas con precios equivalentes.

o Nombre comercial

empresa

de

la

Mc Donalds; para cada producto a
‘Mc’ se le agrega: Patatas, Nuggets,

Nifica, etcétera.

¢ Derecho de autor

Los manuales de operacion.
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CAPITULO IN
LA FRANQUICIA

3.1 Concepto y clasificacion.

El término franquicia en México, desde la perspectiva del Derecho
Aduanero, ha teniendo diversas connotaciones. La mas comun es aquella
que se refiere “a la libertad y excepcidén que se concede a una persona para
no pagar derechos por las mercaderias que introduce o extrae de un pais o
lugar, o por el aprovechamiento de un servicio publico™®, teniendo como
ejemplos mas tipicos a las franquicias postales y fiscales.

Sin embargo dicho concepto, aunque es valido, no es el objeto de
estudio del presente trabajo, como si lo es la figura juridica que recibe la
misma denominacion y que se aplica dentro del Derecho Mercantil a la que
algunos expertos en la materia, como Donald D. Boroian*®, han denominado

como franquicia de formato de negocio o franquicia comercial.
GTE )
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; ’f INc:ta'. Presidente y fundador de la firma internacional Francorp dedicada a la consultaria especializada sobre
ranquicias,
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De tal suerte, considerando el aspecto puramente mercantil, el
concepto de franquicia comercial implica un acto de derechos y obligaciones
para las partes. Se refiere a otorgar algtin privilegio o beneficio especial a
alguna persona, para la explotacién de elementos indispensables para la
operaciéon de cierto y determinado negocio o establecimiento comercial,
como el nombre, las marcas, los derechos de autor o un conjunto de
técnicas (know how).

“El contrato mercantil de franquicia es un acuerdo de voluntades
mediante el cual el franquiciante otorga al franquiciatario la licencia de uso
de una marca con el derecho a distribuir ciertos productos o a explotar, con
cierta exclusividad, una empresa o negociacién de bienes o servicios; en
ambos casos, mediante la transmisién de conocimientos técnicos y el uso
de marca(s) y nombre(s) comercial(es), a cambio de una contraprestacion
generalmente ligada a los resultados de la operacion de la negociacion”.*

De la misma forma el ‘franchising’ (término generalmente usado en
inglés) es considerado un método de expansién comercial mediante el cual
un dueno o gerente de empresa autoriza a otra persona a comercializar
productos o servicios bajo su nombre y marca registrada, observando

estrictamente un sistema que él estipula. A cambio, el franquiciador, como

. “ Arce Gargollo, Javier. Op. Cit.
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se denomina a esa persona u organizacion, abona derechos en forma de
regalias permanentes. Ademds, el franquiciado se hace cargo de la
totalidad de los costos de la puesta en marcha del negocio.

Encontramos los antecedentes de la franquicia en México con la
promulgacién de! Reglamento de la Ley sobre el Control y Registro de la
Transferencia de Tecnologia y el Uso y Explotacién de Patentes y Marcas,
publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 9 de enero de 1990,
que menciond por primera vez el término franquicia, en su articulo 23,

Dicho articulo indica que la franquicia es un acuerdo en el que el
proveedor, concede autorizacién para la explotacion de marcas o nombres
comerciales al adquirente. Asi mismo, el proveedor debe transmitir al
adquirente conocimientos técnicos, asi como proporcionarle asistencia
técnica, con el fin de que produzca o comercialice bienes, o preste servicios
de manera uniforme, con los mismos métodos operativos utilizados por
otros adquirentes del mismo negocio franquiciado.

lgualmente, se indica que “existe franquicia, cuando con la licencia de
uso de una marca se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione
asistencia técnica, para que la persona a quien se le conceda pueda
producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los

métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular

TESIS con
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de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los
produdos o servicios a los que éste distingue "'

Por lo que hace a la clasificacion del contrato de franquicia, en razén
de la relacién que tiene con otros contratos, podemos encontrar que el
contrato de franquicia es un contrato mixto o complejo (en contraposicién a
los contratos simples). Los contratos mixtos se clasifican, segun lo que en
doctrina se conoce como clasificacion Germana de los contratos atipicos y
uniones de contratos, en contratos principales y accesorios; ademas de los
preparatorios y los definitivos.

Tomando en cuenta lo anterior podemos indicar que:

a)El contrato de franquicia es un contrato mixto, pues comprende
prestaciones derivadas de obligaciones contenidas en
distintos tipos de contratos, y no se reduce a produce las
obligaciones tipicas de un contrato reglamentado.

b)El contrato de franquicia considerado en si mismo es un
contrato principal, pues tiene autonomia juridica propia. En

esencia no depende de la existencia de otro contrato para su

validez.

TESIS CON
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. “ Ley de la Propiedad Industrial. Porria. México, 2000, Articulo 142,
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c)El contrato de franquicia es un contrato definitivo, pues no sirve

como preparatorio para otro contrato posterior.

En el caso del contrato de franquicia (como contrato mixto)
encontramos dentro del mismo, la obligaciéon del franquiciatario de otorgar el
uso de una o varias marcas (contrato de arrendamiento) con el fin de que el
franquiciatario produzca o comercialice productos o servicios con dicha
marca. Con los conocimientos técnicos que el franquiciatario revele al
franquiciante y con la asesoria técnica para el uso de los mismos a cambio
de una contraprestacion que el franquiciatario esta obligado a entregar se
da la existencia de un contrato de prestacion de servicios. Igualmente, en la
mayoria de los contratos de franquicia, existe también entre las partes, sin
que esto sea un elemento esencial en el contrato, la celebracién de un
contrato de compraventa por suministro, en el que el franquiciante se obliga
a suministrar materia prima para la producciéon de la mercancia que sera
objeto de venta.

Por otra parte, la clasificacion basada en los contratos considerados
en si mismos establece que los contratos deben estudiarse atendiendo al
objeto que persiguen. “Considerando que el objeto de los contratos no es
amplio y se reduce a cosas o hechos, positivos o negativos, la combinacién

del objeto con la finalidad de las partes o la reciprocidad de las ventajas,
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entre otros elementos, puede llegar a formular contratos nominados o los
contratos que los particulares pueden formar combinando varios de ellos."*?

Asi mismo y dentro de la clasificacidn de los contratos estudiados en
si mismos, se distingue a los contratos unidos, que a diferencia de los
contratos mixtos, son contratos distintos pero no auténomos. Estos, son
contratos que estan intimamente relacionados por que asi lo han querido las
partes, agrupandolos para que los efectos de un contrato repercutan en los
efectos del otro contrato.

Considerando el criterio de la clasificacion tradicional, el contrato de
franquicia puede ser clasificado de la siguiente manera;

o Bilateral: porque, como lo establece el articulo 1836 del Cddigo
Civil, "produce obligaciones para las dos partes contratantes." Esta
obligacién es reciproca e interdependiente entre las partes.

. Mercantil: Las partes que intervienen en la celebracion del
contrato de franquicia son comerciantes, de conformidad con lo
dispuesto por la fraccién | del articulo 75 del Codigo de Comercio.

. De colaboraciéon: Conforme a una clasificacion de los contratos
mercantiles, una parte coopera con su actividad al mejor desarrolio

TESIS CON
{FALLA DY ORIGEN
by TG '

. “? Lozano Noriega, Francisco. Cuarto Curso de Derecho Civil Contratos. 5* edicion. Asociacidn Nacional del
Notariado Mexicanc. México. 1990

de la actividad econdmica de la otra.
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. Qnetoso: Segun lo establece el articulo 1837 del Cddigo Civil,
en la rﬁayoria de los casos, cuando se pacta una contraprestacion
hay derechos y gravamenes reciprocos.

. Intuitu personae: Sucede para el franquiciante respecto del
franquiciatario, porque se celebra sobre la base de las
caracteristicas personales del franquiciatario, laimagen de la marca,
los conocimientos y asistencia técnica que pueden constituir
secretos industriales, cuya divulgacion haria que su valor
disminuyera o se extinguiera al pasar a formar parte de los
canocimientos de dominio publico.

. Formal: Cuando el contrato de franquicia se celebra en el
momento en el que también se concede la licencia de uso de marca,
conforme al articulo 136 de la Ley de la Propiedad Industrial, debe
celebrarse por escrito®® e inscribirse en el Instituto Mexicano de la

Propiedad Industrial para que pueda producir efectos en perjuicio de

terceros.* Iﬁ:SIS CON
FALLA DE ORIGEN

. 3 Cédigo Civil. Porrza. México. 2000. articuto 2406

. “ Nota: Por otra parte, debemos distinguir, si el contrato de franquicia sera civil o mercantil, pues en caso de ser
mercantil, es consensual, cuando la licencia de uso de marca se otorgd con anterioridad, y solamente se celebra el
contrato de franqguicia considerando la licencia de uso de marca ya concedida con anterioridad, y afadiendo la
trar ision de los conocimientos técnicos o know how, pues la Ley de la Propiedad Industrial, no requiere la inscripcion
de los contratos de franquicia, solamente la de licencias de uso de marca, con lo cual si ya obra inscrita tal licencia, el
contrato de franquicia no requiere de mayor formalidad. Asl, el articulo 78 del Cddigo de Comercio, establece que en fas
convenciones mercantiles, cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que la
validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados. Sera formal también en
el caso en que el contrato sea civil, pues el Codigo Civil, en su articulo 1796, establece que los contratos se perfeccionan
por el mero consentimiento, excepto aquellos que deben revestir una forma establecida por la ley. El contrato de
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. .De tracto sucesivo: Sus prestaciones se cumplen
periédicamente a través del tiempo.*®

. Atipico: No esta regulado en la legislacién mexicana, en cuanto
a la relacién de derecho privado entre las partes contratantes. La
regulacion de la Ley de la Propiedad Industrial es exclusivamente de
caracter administrativo y registral.

. Conmutativo: El contrato serd aleatorio, por oposicién a los
conmutativos, cuando el valor concreto de la prestaciéon o de la
contraprestacion dependa de un factor incierto que puede actuar en
ventaja, de una parte contratante y en contra de la otra; de lo que se
desprende que el contrato de franquicia no es de caracter aleatorio,
ya que en este contrato es de los de colaboracién.*®

. Translativo de uso: Porque transmite el derecho a usar una
marca o nombre comercial determinado y un know how.

. Principal: No necesita de otro contrato para existir.

I TESIS CON
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arrendamiento, es un contrato en virtud del cual una persona concede a otra el uso o goce temporal de una cosa,
obligndose la otra a pagar por ese uso 0 goce un precio cierto y en dinero, tal como la licencia de uso de marca, la cual
es un contrato de arrendamiento.

. 3 Sanchez Medal, Ramén. De los contratos civiles. México. s.f.

«  *° Nota: Podria argumentarse que el contrato de franquicia es de caracter alealorio, ya que el beneficio o pérdida
del franquiciante, por lo que hace a las regalias, y del franquiciatario, dependerd de un hecho incieto como es el
volumen de ventas que tenga éste en Ia explotacion del negocio franquiciado. Sin embargo, ante la generalidad o
deficiencia del concepto dado por el Codigo Civit para los contratos aleatorios*, en su articulo 1838, que dispone que:
*...el contrato oneroso es aleatorio cuando la prestacion debida depende de un acontecimiento incierto que hace que no
sea posible la evaluacion de la ganancia o pérdida sino hasta que ese acontecimientc se realice...”*%; hay que agregar
que para que un contrato sea aleatorio, debe haber reciprocidad y ser alternativo entre la ganancia de uno y ia pérdida
experimentada por el otro.
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. Mixto: Aunque es un contrato unitario, sus elementos esenciales
de hecho estan regulados por disposiciones relativas a diversas
especies tipicas de contratos.

. Definitivo: Las partes que intervienen en un contrato de
franquicia no requieren, necesariamente, de celebrar un contrato

posterior.

3.2 Elementos personales y reales.

Considerando que los elementos personales son aquellos que se
refieren a los sujetos que intervienen en la relacion juridica, los elementos
personales del contrato de franquicia son: el franquiciante y el
franquiciatario.

El franquiciante es la persona que por virtud del contrato de franquicia
otorga a otra (franquiciatario), el derecho de uso de una marca, nombre
comercial y conocimientos técnicos (know-how), a cambio de una
contraprestacion. Para estar en aptitud de celebrar Ia relacién juridica de
que es objeto, el franquiciante debera contar con la capacidad legal que la

legislacion exige, que es distinta a la capacidad de ejercicio.

TESIS CON
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La capacidad de goce es el derecho que tiene una persona para ser

- titular de derechos y obligaciones; la de ejercicio consiste en la aptitud de la

persona para ejercer por si misma sus derechos y asumir sus obligaciones.
Por lo que respecta a la capacidad de ejercicio, el franquiciante debera
tener la capacidad legal para contratar, misma que significa la aptitud
reconocida por la Ley para celebrar un contrato; a contrario sensu, habra
incapacidad de ejercicio cuando una persona no pueda celebrar por si
misma un contrato, pero esté en aptitud de hacerio a través dé su
representante legal.*’

Asi también, cuando el franquiciante sea persona moral se vera
obligado a actuar a través de un representante, quien debera gozar de las
facultades para ejercer actos de administracién. Es importante destacar que
dentro de las facultades para realizar el objeto social de una empresa, se
incluyen las relativas a la celebraciéon de contratos de franquicia, lo que
significa que no es necesario que expresamente se contemple en su objeto
social la actividad concreta de otorgar o de adquirir franquicias.

El otro elemento personal del contrato de franquicia, el franquiciatario,

es la persona fisica 0 moral que a cambio del pago de una contraprestacion

“7 Nota: En términos del articulo quinto del Cédigo de Comercio, toda persona que segun las leyes comunes es hébil para
contratar y obligarse, y a quien las mismas leyes no prohlben pi te la p 1 del , tiene idad legal
para ejercerio. igualmente, son habiles para contratar segun el articulo 1798 del Cédlgo Civit (suplelono del Cédigo de
Comercio), todas las personas no exceptuadas por la Ley, excepciones que se encuentran plasmadas en el numeral 450
del citado ordenamiento juridico.
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adquiere el derecho de producir o vender un bien o prestar un servicio, bajo
la imagen corporativa del franquiciante.

Respecto de la capacidad, el franquiciatario debera tener la capacidad
general para contratar. Ademas de la capacidad, el franquiciatario debe
reunir ciertas condiciones que no estan previstas en la Ley, sino que le
impone el franquiciante para tomario en consideraciéon para la celebracion
de este tipo de contratos.

Estas condiciones pueden ser de diversa indole, atendiendo
principaimente a la franquicia a otorgarse. El franquiciante buscara que en
la reunion de estas condiciones el franquiciatario cumpla con lo que se ha
llamado el ‘perfil del franquiciatario’. Entre las condiciones mas comunes de
este perfil, se encuentran las siguientes:

e Tener determinada profesién o experiencia en el ramo de que se
trate el negocio a franquiciar.

e Tener solvencia econdmica, capacidad crediticia y financiera
aceptable.

e Aprobar un programa inicial de capacitacion a satisfaccion del
franquiciante.

Estas caracteristicas que debe de reunir el franquiciatario para tener
la aptitud, a criterio del franquiciante, para la celebracion del contrato de

franquicia, se encuentran generalmente estipuladas en las solicitudes,
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formas o examenes que el futuro franquiciatario debe elaborar para ingresar
al llamado procedimiento de seleccion.

Estas solicitudes, formas y, en algunas ocasiones, contratos previos
conocidos como contratos preparatorios o contratos de promesa de
franquicia, se determinan de acuerdo al procedimientc que siga el
franquiciante para la seleccion de sus franquiciatarios, variando en cada
caso segun la franquicia de que se trate.

Por otfra parte, los elementos reales del contrato de franquicia son la
marca, el know-how, la asistencia técnica y la contraprestacion. Como
elemento fundamental*® para la celebracion de este contrato, la marca,
representa los signos utilizados por los industriales, fabricantes o
prestadores de servicios en las mercancias o en aquellos medios capaces
de presentarlos graficamente, para distinguirlos, singularizarios,

individualizarlos, denotando su procedencia, calidad, clase o especie.

+ Distincidn: consiste en distinguir un producto o servicio de otro
de su misma especie, con el fin de comercializarlo o prestario,

segun sea el caso.

Ry
FEOYER

“® Nota: La marca constituye un elemento L i6n del contrato de franquicia, como lo establece el
articulo 142 de la Ley de la Propiedad Industrial al declr exrsuré franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca”
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o Proteccién: desde el punto de vista de titular de la marca, ésta

" tiene por objeto protegerio contra sus competidores. Ella

permite al productor o proveedor que sus productos o servicios
sigan en el mercado y que pueda controlar su difusion.

e Indicacion de procedencia: esta es la esencial finalidad de Ia
marca en el concepto clasico legal de la misma, en tanto que se
emplea primordialmente para dar al probable comprador una
indicacion sobre la procedencia de los productos o servicios
(especificamente 'sobre la identidad de su fabricante o
proveedor).

e Social o de garantia de calidad: es considerada una garantia
para el consumidor y el fabricante o proveedor.

e Propaganda: tiene como fin la atraccién de la clientela,
precisamente por medio de la marca que los identifica.

Respecto al know-how, considerando la definicion del contrato de
franquicia que establece el articulo 142 de la Ley de la Propiedad Industrial
en su articulo 142, en el que se sefala que "existira franquicia, cuando con
la licencia de uso de una marca se transmitan conocimientos técnicos", se
desprende como elemento esencial del texto citado que el franquiciante
TSI CON
FALLA DE ORIGEN

transmita conocimientos técnicos.
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La transmisién del know-how al franquiciatario puede ocurrr en
diferentes formas y momentos, como son:

+ Antes: a través del programa de entrenamiento inicial que el
franquiciatario (o sus funcionarios y empleados) debe cursar
y aprobar antes de que se le otorgue la franquicia;

¢ Durante: a través de manuales operativos del negocio
franquiciado, asi como de las enmiendas que se les hagan
de tiempo en tiempo;

o Permanente: a través de la asistencia técnica que presta el
franquiciante al franquiciatario.

En cuanto a la experiencia e informacion secreta que debe estipularse
en el contrato en estudio, cabe mencionar que la legislacion ayuda a la
proteccion de los franquiciantes que operan en nuestro pais respecto de los
secretos comerciales, reconocidos legalmente como secretos industriales.

El articulo 82%° y el articuio 84°° de la Ley de la Propiedad Industrial prevén
TESI3 CON
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*® Ley de la Propiedad Industrial. Op. Cit. Articulo 82: Se considera secreto industrial a toda informacidn de aplicacion
industriat que guarde una persona fisica © moral con caracter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja
competitiva 0 econdmica frente a terceros en la realizacion de actividades econdmicas y respecto de la cual haya adoptado
los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a fa misma. La informacion de
un secreto industrial necesariamente deberd estar referida a la naturaleza, caracteristicas o finalidades de los productos; a
los métodos O procesos de produccion; o a los medios o formas de distribucion o comercialzacion de productos o
prestacion de servicios. No se considerara secreto industrial aquella informacion que sea del dominio plblico, la que resulte
evidente para un técnico en la materia, o la que deba ser divulgada por disposicion legal o por 'orden judicial, No se
considerard que entra al dominio publico o que es divuigada por disposicion legal aquella informacién que sea
proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el
efecto de obtener licencias, permisos, aulorizaciones, registros, o cualkquiera otros actos de autoridad.

% Ley de la Propiedad Industrial. Aticulo B4: La persona que guarde un secreto industrial podra transmitirio o autorizar su
uso a un tercero. El usuaric autorizado tendra la obligacién de no divulgar el secreto industrial por ningun medio. En los
convenios por los que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica, provision de ingenieria basica o de detalle,
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la proteccién de los secretos industriales e imponen penas para aquellos
que infrinjan lo dispuesto en la Ley.

En cuanto a la asistencia técnica, es obligacién del franquiciante
transmitifa al franquiciado. El articulo 142 de la Ley de la Propiedad
Industrial prevé, como elemento del contrato de franquicia a la asistencia
técnica, ya que establece que existira franquicia, cuando con la licencia de
uso de una marca se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione
asistencia técnica.

La Organizacion Mundial de Protecciéon Industrial (OMPI), ha
sefialado que los conocimientos técnicos, deben suministrarse a través de
consultores u otros expertos profesionales que proporcionen servicios y
asistencia, que cubran la ingenieria basica de una instalacion industrial o su
maquinaria y equipo, el montaje, la explotacion y el mantenimiento de una
instalacién industrial o la administracién de una empresa y sus actividades
industriales y comerciales.

De la misma forma, la asistencia técnica también puede alcanzar a las
fases previa y posterior a la inversion inicial de un proyecto, incluyendo
estudios técnicos, econémicos, financieros y de organizacion, asi como la

——
TESIS CON
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se podrin establecer cliusulas de confidencialidad para proteger los secretos industriales que contemplen, las cuales
deberd i que comprenden como confidenciales.

' p os asp
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planificacién general, llamados algunas veces servicios técnicos
especializados.

Cabe mencionar que los conceptos anteriores pueden confundirse o
abarcar algunos conocimientos técnicos del know-how; sin embargo, Ia
asistencia técnica tiene como caracteristica el que generalmente se preste
en forma personal por técnicos, expertos, consultores o personal del
franquiciante.

En el contrato de franquicia se indica que el franquiciatario queda
obligado para con el franquiciante al pago de una contraprestaciéon. Esta,
por lo general, comprende dos pagos: 1) el "Franchise Fee" o "Derechos de
Franquicia" o “Cuota Inicial de Franquicia” y 2) los "Royaities” o "Regalias" o
“Cuotas Periddicas de Franquicia”:

El primer pago denominado cuota inicial de franquicia, cubre el
otorgamiento de la franquicia. Este, incluye todos aquellos gastos
administrativos, contables y legales en que incurre el franquiciante por la
firma del contrato. En esencia, constituye el pago por la venta de la
franquicia, entendida como el derecho a explotar la negociacién mercantil.

El segundo pago denominado regalias, puede definirse como la
compensacion por el uso de un bien o un servicio. En el caso concreto de la

franquicia son el pago periédico relacionado con los resultados de la

{ e
explotacion de la negociacion. f TEEIS CON

L}i/“aJ.dl ’Iﬁ ORJGEN




84

Este ultimo pago se determina aplicando un porcentaje a los ingresos
brutos del negocio franquiciado. Dicho porcentaje varia de franquicia en
franquicia y no hay uno en particular que pueda considerarse como el justo
o mas adecuado. El monto o porcentaje de las regalias depende de una
serie de factores entre los que figuran el valor y penetracién de la marca o
nombre comercial en un mercado en particular, asi como el valor de los
conocimientos que le son transferidos al franquiciatario.

La contraprestacién, ya sea de la cuota inicial de franquicia o de las
regalias, podran ser en dinero o en especie. En dinero, la contraprestacion
se realiza en moneda nacional o en moneda extranjera. En este ultimo
supuesto sera necesario pactar el contrato el tipo de cambio al que habra de
efectuarse el pago.

Por ofra parte, si el pago es en especie, debera determinarse el valor
de los bienes materia de la contraprestacion. Por la naturaleza del contrato
de franquicia, puede pactarse que la contraprestacion se cubra con la
entrega de una parte de los productos fabricados o manufacturados materia
de la franquicia, o con acciones de la sociedad franquiciataria.

Asi, la contraprestacién es la combinacion de un pago inicial y
diversos pagos de regalias, que puede cubrirse en dinero o en especie, en
moneda nacional o en moneda extranjera y que estara relacionada, directa

o indirectamente con los resultados de la operaciéon del negocio.
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3.3 Marco regulatorio y registro.

En 1990, debido a la necesidad urgente del gobierno mexicano en
regular el creciente interés de los inversionistas mexicanos en la
penetracion de las franquicias extranjeras al territorio nacional, se publicé el
Reglamento de la Ley sobre el Control y Registro de Transferencia de
Tecnologia y el Uso y Explotacion de Patentes y Marcas. En dicho
ordenamiento se reconocio por primera vez en México a la franquicia como
una figura juridica dentro del campo de la propiedad industrial.

lgualmente, se previeron reglas mas claras para el registro de
contratos de tecnologia, se modificaron y se hicieron mas flexibles los
criterios para su registro y se redujo la facultad discrecional de las
autoridades.

No obstante este Reglamento reconocid la figura de la franquicia,
establecié excepciones a las negativas para su registro y contribuyé a
facilitar el registro de este tipo de contratos, no fue una legislacion suficiente

para solucionar los obstaculos existentes para el buen desarrolio de las

franquicias en México. T[‘SIS CON
FALLA DF QRIGEN
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Lo anterior, dio motivo para que el 27 de junio de 1991 se publicara la
Ley de Fomento y proteccién a la Pfopiedad Industrial (hoy Ley de la
Propiedad Industrial), misma que en su articulo 142 defini6 a la franquicia y
establecié la obligacidn a cargo del franquiciante de proporcionar al futuro
franquiciatario la informacién basica sobre la propia empresa franquiciante.
Con la promulgacion de esta Ley se abrogaron La Ley de Invenciones y
Marcas y La Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de
Tecnologia y el Uso y Explotacion de Patentes y Marcas y su Reglamento.

El articulo 142 de este nuevo y vigente ordenamiento establece que
“existira franquicia, cuando con la licencia de uso de marca se transmitan
conocimientos técnicos o se 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 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 distingue”®'.

Siendo el contrato de franquicia un contrato atipico, con reglas que no
le son propias, la Ley no ofrece suficientes recursos para caracterizarlo con

elementos que lo distingan. En particular, la legislacion que lo aborda no

o Leyda la Propiedad Industrial. Op. Ci. Articulo. 142,
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estd encaminada a regular dicho contrato con sus caracteristicas
especiales.

Siendo que en el contrato de franquicia se involucran varios contratos,
le son aplicables las reglas de los contratos que se encuentren
involucrados. Dada la complejidad que implica un contrato de franquicia,
pueden existir en él compraventas, arrendamientos, prestacion de servicios,
comodatos, depdsitos, contratos de distribucion, de suministro, entre los
mas comunes. Lo anterior, hace que las relaciones que nacen entre las
partes sean muy diversas, y que los efectos rebasen tanto la ley como la
doctrina y la practica.

Regularmente, los contratos de franquicia son muy extensos, debido a
la cantidad y gravedad de las consecuencias que pueden derivarse de las
obligaciones contenidas en ellos. Como se ha venido exponiendo, no
existen leyes que regulen directamente la forma del contrato de manera
especifica, sus efectos o su terminacion, sino que se rige por disposiciones
supletorias y aplicables a todo contrato, contenidas dentro de la legisiacion
civil, o bien dentro de la mercantil.

Parte de la problematica que implica la falta de legislacion en materia
de franquicias se actualiza en el hecho de que el franquiciante, se obliga a
permitir al franquiciatario el uso de secretos industriales para la produccion

o comercializacion de productos o servicios, misma prestacion que por su
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naturaleza no puede ser devuelta en caso de rescisién o terminacién del
contrato. Por ello, la divulgacién y uso de dicha informacién confidencial
generalmente se prohibe por virtud del mismo contrato de franquicia, misma
prohibicibn que permanece para el franquiciatario ain después de
terminado el contrato.

Igualmente y siguiendo el ejemplo anterior, el franquiciante habra de
establecer de manera precisa la forma y términos en que el secreto
industrial debe ser utilizado. En caso de divulgacion, la esencia de su
franquicia tiene el peligro de perder su confidencialidad, provocandole
dafios y perjuicios fatales, pues la franquicia basa su valor en la
exclusividad de conocimientos que permiten ventas o produccion
garantizados y que logran que el franquiciante cobre por tales
conocimientos al franquiciatario. La divulgacion generalizada o la caida en
el dominio publico de tales conocimientos o secretos industriales, tiene
como consecuencia que se pierda para el franquiciante la explotacion
exclusiva de los mismos y por tanto una necesaria pérdida de ganancias.

Asi, resulta evidente e indispensable determinar las caracteristicas de
cada contrato de franquicia en especifico, atendiendo a los elementos

especiales que lo componen, los efectos especiales que derivan del mismo

y las reglas especiales que le seran aplicables. TLX?TS CON
JO}3 AVEY
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La importancia de tener certeza juridica respecto del tratamiento que
se debe dar a éste tipo de contratos, es vital para que los inversionistas,
bajo un esquema legal conocido y aceptado, desarrollen técnicas
avanzadas para la produccion y comercializacion de productos y servicios,
que ofrezcan beneficios al mercado en general.

En suma, la legislacién respectiva al contrato de franquicia sigue
siendo inadecuada, incompleta, confusa, compleja y alejada de la realidad.
Desafortunadamente, los ordenamientos sobre la propiedad industrial, son
insuficientes para establecer con precisién la naturaleza juridica,
caracteristicas y efectos de este contrato.

Considerando que nuestra legislacion civil contempla la existencia de
los contratos atipicos (aunque no los menciona bajo esta denominacion) el
articulo 1858 del Codigo Civil establece el régimen juridico de los contratos
no regulados como tipicos y las normas que deben aplicarse para su
interpretacion e integracion.

Dicho precepto expresa que los contratos que no estan especialmente
reglamentados en este Cddigo, se regiran por las reglas generales de los
contratos, por las estipulaciones de las partes y, en lo que las partes fueran

omisas, por las disposiciones del contrato con el que tengan mas analogia

de los reglamentados en este ordenamiento.

TESIS CON
FALLA DV ORIGEN i




90

Derivado de lo anterior, el contrato de franquicia es atipico por no
estar regulado en la legislacidn mexicana, ya que en principio no existe una
formalidad impuesta por la Ley. Sin embargo, atendiendo al contenido
esencial de la franquicia, en la que supone la existencia de la licencia de
uso de una marca, acto que si se encuentra regulado por la Ley,
encontramos un punto de referencia respecto de algunas disposiciones
legales que deban observarse en cuanto a la franquicia.

Tratandose de la marca, el articulo 113 de la Ley de la Propiedad
Industrial, establece que para obtener el registro de una marca debera
presentarse solicitud por escrito ante la Secretaria de Economia.

Por otro lado, el articulo 136 del mismo ordenamiento legal, dispone
que el titular de una marca registrada podra conceder mediante convenios,
licencia de uso a una o mas personas, con relacion a todos o algunos de los
productos o servicios a los que se aplique dicha marca; y que dicha licencia
debera ser inscrita ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para
que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.

Como se desprende de la disposicion citada, el (nico medio para
registrar una marca, asi como para inscribir la licencia de uso sobre dicha
marca, es mediante solicitud escrita a una dependencia publica. De este
modo, el contrato de franquicia resulta ser de caracter formal,

indirectamente, pues siendo la marca uno de sus elementos fundamentales
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la que debe revestir los requisitos establecidos por Ley para que pueda
gozar de validez, es indiscutible afirmar en consecuencia que la franquicia

es un contrato formal.

3.4 Efectos: derechos y obligaciones de las partes.

Previa la celebracion del contrato de franquicia existe un
procedimiento de seleccion del franquiciatario, que permite al franquiciante
conocer el lamado perfil dei franquiciatario. Una vez que el franquiciante
conoce dicho perfil y estd conforme con el mismo, entonces el futuro
franquiciatario debera reunir ciertos requisitos para que el contrato pueda
celebrarse.

En el procedimiento de seleccion antes mencionado, tanto el
franquiciante como el franquiciatario emplean cierto tiempo e invierten
recursos en espera de cumplir el procedimiento de seleccion y de reunir las
calidades establecidas para la 6ptima operacién de ia franquicia.

El contrato de franquicia puede sujetarse al cumplimiento de ciertas
limitantes, dada la importancia de las prestaciones a cargo del

franquiciatario. Dichas condiciones pueden variar segtin cada franquiciante,

TESIS CON
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e Cubrir a satisfaccion del franquiciante el programa inicial de
entrenamiento.

e Poseer en uso o en propiedad y a satisfaccion del
franquiciante, el local donde se va a establecer el negocio,
siempre y cuando se trate de un contrato de franquicia de
sitio.

e Comprobar la capacidad financiera y crediticia para pagar la
contraprestacion al franquiciante y para adquirir el mobiliario,
equipo e inventario con que el franquiciatario debera contar
para la operacion del negocio.

o Obtener la aprobacién del franquiciatario para el proyecto
arquitecténico de las instalaciones del establecimiento donde
se ubicara el negocio, cuando se trate de un contrato de
franquicia de sitio.

« Obtener aprobacién del franquiciante respecto de la
designacion del Gerente de la empresa franquiciada.

Agrupando las obligaciones esenciales y accidentales que debe
cumplir el franquiciante, las esenciales son:

e El otorgamiento del uso de la marca, y demas derechos de
propiedad industrial o intelectual que deba transmitir el

TESIS CON
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del manual o manuales de operacién y su aplicacion, asi

como de todo lo relacionado con las operaciones diaras del

negocio, de tiempo en tiempo segun se convenga o cuando

asi lo solicite el franquiciatario mediante comunicaciones,
verbales o escritas, o de visitas que el franquiciante
practique regularmente al franquiciatario; (b) apoyar en el

inicio de operaciones; (c) apoyar en la eleccidon del

establecimiento en el cual se ubicara el negocio vy en el
desarroilo de fas instalaciones; y (d) apoyar en la realizacion
da programas de mercadotecnia y de publicidad.

« No obstruir a! franquiciatario en la explotacion del negocio
franquiciado en el lugar especifico que se haya convenido.

« Mantener al franquiciatario en uso de la marca y de los
demas derechos de propiedad industrial o intelectual
transmitidos a eéste, asi como del know-how proveido,
durante el tiempo de vigencia del contrato.

Entre las obligaciones accidentales, también llamadas usuales, del
franquiciante son:

« Respetar el derecho de preferencia o de exclusividad del
franquiciatario, para la explotacion del negocio en una area

determinada.
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Prestarle servicios adicionales, tales como servicios de
contabilidad, juridicos, de estadistica, administrativos,
etcétera.

L.a constitucidon de un fondo para la realizacion de publicidad
institucional, con los obtenidos del franquiciatario y de
recursos obtenidos del franquiciatario; y destinarlos para
llevar a cabo dicha publicidad.

No obstruir Ia cesién de los derechos derivados de la
celebracion del contrato que haga el franquiciatario a un
tercero, siempre y cuando cumpla los requisitos que se
convengan en al contrato.

No obstruir el derecho del franquiciatario a renovar el
contrato por el plazo que se haya convenido, siempre y
cuando se cumpla con las condiciones pactadas.

No obstruir ta cesion de los derechos del franquiciatario,
derivados de la celebracién de! contrato, en el caso de
muerte de éste, en la forma en que se haya convenido en el
contrato.

En caso que el franquiciatario sea una sociedad mercantil,
no obstruir los derechos de este en los casos de fusion, de

transmision de una parte de las acciones o de cambio de
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miembros del consejo de administracion, conforme a lo
convenido en el contrato respectivo.
En caso que asi se hubiere convenido, adquirir los activos

del franquiciatario para el caso de terminacién del contrato.

Por su parte, las obligaciones esenciales del franquiciatario son:

E! pago de la contraprestacién, en ia forma convenida en el
contrato.

Producir o vender los productos o prestar los servicios bajo
la marca y demas derechos de propiedad industrial o
intelectual transmitidos por el franquiciante y conforme a!
know-how que le transmite el franquiciante, con la finalidad
de que los productos o servicios que se produzcan o
comercialicen tengan la misma calidad. Para tal efecto el
franquiciatario debera mantenerse y mantener a su
personal actualizado en las politicas, método y patrones del
franquiciante, para la operacion del negocio, tales como
observar los métodos y estandares de venta, métodos
publicitarios, mantener el equipo inventario determinado por
el franquiciante y adquirir dicho equipo e inventario de

proveedores autorizados por el franquiciante.

TE3IS CON
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e No divulgar los secretos industriales que el franquiciante
conozea en vitud de la celebracion del contrato de
franquicia, salvo que asi lo haya autorizado el franquiciante;
y cerciorarse de que las personas empleadas o no en la
explotacion del negocio, cumplan con tal obligacion.

o No contribuir al desprestigio o demeritar la imagen de la
marca ni de los productos que ampare la misma.

Finalmente, las obligaciones accidentales del franquiciatario son:

e Construir las instalaciones conforme a lo establecido en el
manual operativo, y mantenerias en buenas condiciones
para su operacién en apego a dicho manual durante la
vigencia del contrato, efectuando las reparaciones vy las
remodelaciones que se requieran.

e Pagar al franquiciante una cantidad determinada como
aportacion a un fondo de publicidad institucional. Esta
cantidad también se determina en un porcentaje
determinado de los ingresos netos del franquiciatario,
obtenidos en la explotacion del negocio.

e Entregar al franquiciante ios reportes contables y financieros

que se hayan convenido en el contrato.
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e No obstruir la practica de revisiones que haga el
franquiciante en su administracion.

e Pagar los servicios adicionales prestados por el
franquiciante, segin se convenga.

e No obstruir el ejercicio del derecho de preferencia del

franquiciante para adquirir los derechos derivados del

contrato de franquicia, para el caso de que deseé
enajenarlos a un tercero.

o Pagar al franquiciante la cantidad pactada por la transmision
de los derechos derivados del contrato a un tercero.

e Obtener las podlizas de seguros que convengan en el
contrato.

» Designar a la persona que se vaya a encarqar de la
operacion diaria del negocio. Generaimente, el franquiciante
exige que esta persona tenga ciertas cualidades enfocadas
al éxito del negocio. En el caso de que el franquiciatario sea
una persona fisica es recomendable que este mismo sea el
gerente y, en caso que el franquiciatario sea una persona
moral, que el gerente tenga u porcentaje determinado de las

acciones con derecho a voto de la sociedad franquiciataria, o

TE5IS CON
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bien que sea aprobado por el franquiciante, para
desempeniar éste cargo.

s Obtener de las autoridades administrativas todos los
permisos, autorizaciones y constancias necesarias para la
construccion de las instalaciones e inicio de operaciones; asi

como mantenerias actualizadas durante la vigencia del

contrato.

o Respetar el derecho del franquiciante de aprobar el proyecto
de publicidad y promocion que haga el franquiciatario para la
apertura del negocio, asi como a los proveedores del
franquiciatario y al gerente del negocio franquiciado.

e Respectar el derecho del franquciatario de aprobar al tercero
a quien desee transmitir sus derechos derivados de la
celebracion del contrato, como nuevo franquiciatario.

e No obstruir el ejercicio del derecho del franquiciante de
ceder los derechos derivados de la celebracion de este
contrato a un tercero.

Como puede observarse el contrato de franquicia es un contrato
que implica un complejidad extrema. Aunado a ello, |a falta de legisiacion

expresamente aplicable a dicho contrato limita su desarrollo y vulnera los

derechos y obligaciones de las partes. ’I’L’SIS CON
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3.5 Relacion con otros contratos.

A pesar de que el contrato de franquicia cuenta con caracteristicas
definidas, con frecuencia se le confunde con otras figuras afines. Dichas
figuras son el contrato de agencia mercantil, el de suministro, el de
concesion mercantil y el de distribucion.

El contrato de agencia mercantil no esta regulado como tal en nuestra
legislacion. Solo existen algunas referencias confusas e indeterminadas en
diversas disposiciones legales. "El Cadigo Civil Italiano considera al contrato
de agencia cuando una parte asume de manera estable el encargo de
promover, por cuenta de la otra, mediante la retribucion la conclusion de
contratos en una zona determinada %

Este contrato tiene una cierta similitud con el contrato de franquicia
maestra®; sin embargo, en el mencionado contrato, el franquiciatario esta
obligado a desarrollarse en un plazo y en una zona determinada, actuando

a su nombre propio y transmitiendo solo la tecnologia y la licencia de uso de

una marca que contractualmente adquirié. 'l’ESIg CON
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. :: Arce Gargollo, Javier. Op. Ct.

. ivoia. Consikuye una empresa avidnNoma que compra ios derechos Ge ia iranquicia Para un (oo, A su vez,
ravende fracnionadamante Inr diwrrnr termitarine a quienes desesan adquinic 1na onidad de franauicia .lalife Nahar,
Mauricio. “Franquicias, el fin de la luna de miel.* En £/ Economista. Méxco. Junlo, 1893
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En el contrato de agencia, la actividad del agente va mas alla de
adquirir el uso de una marca y cierta tecnologia para emprender una
determinada negociacion comercial, industrial o de servicios propia.
También, su actividad abarca el preparar y atraer determinados tipos de
contratos con el empresario que asi se lo solicita, aunado al hecho de poder
celebrar dichas transacciones por cuenta y orden de este uitimo.

Oftra figura afin, es el contrato de suministro que es definido como "el
contrato por el que una parte llamada sumistrador se obliga mediante un
precio, a ejecutar a favor de otra, suministrado prestaciones periodicas o
continuiadas de cosas "™

En el derecho mexicano, éste es un contrato nominado y atipico. Es
nominado, sequn el Coédigo de Comercio, dado que en su enumeracion de
actos de comercio, seflala como tales, en la fraccién V del articulo 75, a las
empresas de abastecimiento y suministros. El suministro implica un
abastecimiento periédico creando obligaciones duraderas o de tracto
sucesivo para las partes que intervienen en el mismo.

Para algunos, el contrato de suministro es una modalidad del contrato
de compraventa, ya que se habla de venta por suministro. Aunque la causa

de ambos contratos es la misma, en el contrato de suministro, el comprador

. * Sanchez Calero, Fernando. Instituciones de Derecho mercanti. 15* ed. Revista de Derecho Privado Madrid.
1891
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pretende que las mercaderias que adquiere le sean entregadas en
prestaciones periddicas a lo largo del tiempo que dure el contrato, para
poder atender asi [as necesidades que se le presenten en ese periodo.

Por lo que se refiere al contrato de franquicia, la asistencia técnica
que presta el franquiciante al franquiciatario se da durante todo el tiempo de
vigencia del contrato. Es decir, la asistencia técnica se presta
periddicamente a través de visitas del franquiciante, proporcionando éste al
franquiciatario manuales, planos, sistemas operativos y de contabilidad,
entre otros documentos.

l.os efectos del contrato de suministro se agotan en el prestacion
periddica de lo contratado, mientras que en el caso del de franquicia, la
asistencia técnica durante la vigencia del contrato viene a ser uno mas de
los elementos del mismo, ya que también se contrata la licencia de uso de
una marca exitosa, la transferencia de tecnologia, la independencia de una
negociacién propia.

Las figuras que mas se asemejan a! contrato de franquicia son el
contrato de concesion mercantil y el contrato de distribucion. Al iguat que
ocurre con la figura de la franquicia, las partes que intervienen en el contrato
de concesion mercantil, el concedente y el concesionario, buscan una
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finalidad comun en la celebracion del contrato el cual se sustenta en la
existencia de un privilegio o concesion®S.

Por su parte, el contrato de distribucion "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 términos y
condiciones de reventa que éste le sefale; también podra imponerie
obligaciones sobre la organizacion del negocio.”*®

No obstante las semejanzas entre los tres uitimos contratos, las
caracteristicas que los diferencian son claramente identificadas. En primer
término, la inclusion de 1a marca y la transferencia de tecnologia en el
contrato de franquicia, es inexistente en el contrato de concesion mercantil o
en el de distribucion

Por otra parte, en el contrato de concesién mercantil, el objeto
principal es la adquisicién de productos del concedente para revenderios,
por io que quedan excluidos la transformacion, modificacion, produccion y
operacidn que se suelen presentar en el contrato de franquicia y que

constituyen el mantenimiento de la calidad y servicio del negocio

TESIS CON
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. % Nota: La concesitn es el acto administrativo a través del cual la administracién pablica concedente otoraa a los
partculares, concesionanos, & derecho para explotar un bien propiedad del Estado o para expiotat un semeio pabhco,
Nava Negrete. Dicconano Jurldico Mexicano. Citado por Arce Gargollo, Javier. £/ contrato oe franquicia. Op. Cit.

. = Arce Gargollo, Javier. Contratos mercantilas atfpicos. 3* ed. Porrua. México. 1996
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Cabe enfatizar que el contrato de franquicia necesariamente debe

incluir una asistencia técnica y asesoria permanente, con la finalidad de

L iy -

que el desarrolio de la misma sea de acuerdo a lo requerido por las
partes en su mutuo beneficio. De la misma forma, la presencia de una
marca y otros derechos de propiedad intelectual dentro de! contrato de
franquicia, lo hace marcadamente distinto a cualquier figura afin en el

contexto legal mexicano.
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CAPITULO IV

TERMINACION DEL CONTRATO DE FRANQUICIA

4.1 El contrato de franquicia.

Hasta 1972 el contrato de franquicia no estaba expresamente
contemplado dentro del marco legal mexicano y por lo tanto no era una
figura contractual cominmente usada como tal en la economia de nuestro
pais. A partir 1972 se incluyd a la franquicia en [a Ley sobre el Control y
Registro de la Transferencia de Tecnologia vy el Uso y Explotacion de
Patentes y Marcas (vigente hasta 1990) y en su Reglamento, se obligaba a
registrar los contratos de franquicia®’ como contratos de transferencia.

A partir del 27 de junio de 1991, con la Ley de Fomento y Proteccion a
la Propiedad Industrial promulgada en esa fecha, el contrato de franquicia
va no debe inscribirse como especie del contrato de transferencia para que
surta efectos en México. Esta modificacion se hizo conforme a ias normas

entonces vigentes en el ambito internacional de la propiedad industrial, que
M
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sefalaban que, “siguiendo los principios del Instituto Internacional para la
Unificacion del Derecho Privado (UNIDROIT)®® Ias partes pueden libremente
determinar el contenido del contrato sin limitacidon legal, directa o indirecta
en lo que respecta a la transferencia de tecnologia.”®

La mencionada Ley es resultado de las politicas y directrices del Plan
Nacional de Desarrolio 1989-1994, en el gue se busco un crecimiento de la
produccién y de los medios productivos, junto con las percepciones de la
fuerza laboral y la satisfaccion de las necesidades de los consumidores, en
forma duradera y estable.

Las legisiaciones que regulaban la actividad comercial en los inicios
de la década de los noventa buscaron incorporar, con éxito, a {a naciéon en
el contexto de la economia internacional. Es por ello, que el desarrollo
tecnoldgico adquiere una significacion especial bajo los principales puntos
de este plan, aspecto que repercute directamente en ta lamada propiedad
industrial.

Iguaimente, el mencionado ordenamiento trata de insertar

ventajosamente a Meéxico en la economia intemacional mediante la

generacion y atraccion de nuevas tecnologias, permitiendo el otorgamiento

-« ¥ o7 Nota: Se registraba en el desaparccido Regrstro Nacional de Transferencia de Tecnologia.

- iVoi: LOs principios de UINEDROIT s0on una recopiiacion de normas iegeies generaies sobie ios coniraios
internacinnales Consfiiiven nna pohlicanion privada mis /e dirge a Ins contatantes pam Ne &aink Ins incomoren en
sus ctausu'as contractuales. Arce Gargotlo, Javier. 4% ed. £/ conrratodefmnqum Themis. México. 1997

. ** arce Gargolio, Javier. Up. CIL
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de patentes en varias areas tecnolégicas industriales (antes vetadas), con lo
que se evita permanecer en desventaja frente a la industria de otros paises,
sobre todo en lo referente a la inversidbn en la investigacion y en la
capacidad productiva.

La Ley de la Propiedad Industrial, como actualmente se le conoce por
virtud de la reforma de 1994, tiene como fines principales el apoyo a la
productividad mediante la concordancia del desarrolio econémico nacional
actual y la norma juridica. Iguaimente, busca elevar los indices de calidad
para permitir una mayor satisfaccion de las necesidades de los
cansumidores

En dicha regulacién y en la practica cotidiana, el contrato de
franquicia tiene una vinculacidén importante con el contrato de licencia de
marca. Ademas de dicha licencia, el franquiciante debe proporcionar al
franquiciatario los conocimientos y la asistencia técnica necesarios y
suficientes para que éste pueda vender el producto o prestar
adecuadamente servicio. No obstante lo anterior, “el contrato de licencia
puede subsistir independientemente de que se celebre el contrato de

franquicia, lo cual impfica que la licencia es integrante del negocio juridico,

sin que ello lo convierta en un contrato accesorio.”® TESIS CON
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. d Reyes Lomelin, Arturo D. *Notas sobre el Contrato de Licencia de Derechos de propiedad intelectual ™ En Ef
Foro. Duodécirna época, Toma XIV. Nameto 1. México. 2001
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En el caso de los registros de marcas, nombres y avisos comerciales,
la Ley de la Propiedad Industrial extendio los plazos de vigencia de los
mismos, a fin de evitar renovaciones tan frecuentes y la consecuente
desventaja frente a los reqistros extranjeros.

Con la abrogacion de la Ley sobre el Control y Registro de la
Transferencia de Tecnologia y el Uso y Explotacion de Patentes y Marcas y
de su Reglamento, asi como con la desaparicion de la Direccion de
Transferencia de Tecnologia y del Registro Nacional de Transferencia de
Tecnologia y 1a consecuente entrada en vigor de la mencionada Ley de la
Propiedad Industrial, el panorama para el desarrollo de las franquicias
cambid radicalmente, pues por primera vez se da una definicion mas
completa de la franquicia sin asimilarla a algun caso de mera transferencia
de tecnologia.

La Ley de la Propiedad Industrial en su articulo 142, comprendido en
el Capitulo VI “De las licencias y transmision de derechos”, define a la
franquicia y en forma muy escasa la requla, de la siguiente forma:

"Art. 142. Existira franquicia, cuando con la licencia de uso de

una marca se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione
asistencia técnica, para que |a persona a la quien se le concede
pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera

uniforme y con los métodos operativos, comercigles vy
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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 distingue.

Quien conceda una franquicia debera proporcionar a quien se la
pretende conceder, previamente a la celebracion del convenio
respectivo, la informacion relativa sobre el estado que guarda su
empresa, en los términos que establezca el reglamento de ésta
Ley.

Para la inscripcion de la franquicia seran aplicables las
disposiciones de éste capitulo. TLS}S CON

FALLA DI ORIGEN |

El uitimo parrafo del articulo citado indica que para la inscripcion de la

franquicia seran aplicables las disposiciones de dicho capitulo. Por lo tanto,
conviene mencionar que el Capitulo VI relativo a las licencias, dispone que
las licencias de marcas y otros signos distintivos deberan inscribirse en el
Instituto para que puedan producir efectos en perjuicio de terceros. También
dispone que procedera fa inscripcion de una licencia o transmision de
derechos solo cuando el registro de la marca se encuentre vigente. Cabe
indicar que la redaccion de estas disposiciones no impone la obligacion
expresa y precisa de inscribir el contrato de franquicia ante el Instituto

mexicano de la Propiedad Industrial sino unicamente en lo relativo a las
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licencias sobre registros de marcas (y consecuentemente las licencias sobre
nombres y avisos comerciales) contenidos en el contrato.

El articulo 65 del Reglamento de la Ley de la Propiedad industrial, en
desarrollo del segundo parrafo del citado articulo 142, establece ia
obligacién a cargo del franquiciante de proporcionar cierta informacién
técnica, econémica y financiera al franquiciatario. Informacion, que de
acuerdo al propio articulo, hace parecer que ia intencién del legislador al
redactario, es la de esbozar algunas de las clausulas que podria contener el
contrato. Como una observacion al segundo parrafo de dicho articulo, no
obstante éste contempla la obligacion del franquiciante de proporcionar al
futuro franquiciatario la informacion respecto de su negocio, previamente a
la celebracién del contrato, no senala la sancion para el franquiciante en
caso de incumplimiento a dicha obligacion.

No obstante lo anterior, Ia obligacion que le sefiala tal precepto al
franquiciante de proporcionar la informacién puede no ser objeto del
contrato de franquicia, pues ésta se refiere mas bien a las clausulas
accidentales, cuyo pacto queda sujeto a la voluntad de las partes. Es decir,
la promulgacion del mencionado regilamento no hace ninguna aportacion
significativa a la regulacion de las franquicias y mucho menos sanciona su
incumplimiento.

Considerando lo anterior, existen en México dos posturas doctrinales:
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La primera dice que el hecho de que el franquiciante no proporcione
la informacion necesaria al franquiciatario que sefiala el articulo 65 del
Reglamento de ia Ley de la Propiedad industrial, tiene como consecuencia
la nulidad relativa del contrato, es decir, la falta de tal informacion es en
perjuicio de ambas partes y en consecuencia imputable a las mismas, pero
convalidable con la celebracion del contrato de franquicia.

En cambio, l1a segunda dice que el contrato esta afectado de nulidad
absoluta porque no cumplié con la formalidad de entrega previa, ya que la
celebracion del contrato no convalida esta faita, pudiendo el franquiciatario
demandar (y ganar) un juicio de nulidad de contrato por no reunir todos los

requisitos de validez.

TESIS CON
F/‘LMLA EE ORIG.IHN

4.2 Naturaleza juridica del contrato.

E! contrato de franquicia posee una naturaleza juridica propia. Esto
puede afirmarse en la diferenciacion respecto a otros contratos y figuras
mercantiles nacidas en la practica de los negocios, asi como en su
reconocimiento por la legislacion vigente en materia de propiedad industrial,
no solo en México sino a nivel internacional. Necesariamente, el contrato de

franquicia implica la licencia de uso de marca y la transferencia de
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tecnologia o know-how, por lo cual se estima una nueva figura juridica
contractual.

Aun cuando el contrato de franquicia posee una naturaleza juridica
propia, es un contrato atipico, pues que sus caracteristicas son una
amalgama de otras instituciones juridicas verdaderamente tipicas, con
reqglas especificas expresamente establecidas por la legislacion. Ademas, la
relacion entre las partes contratantes no esta regulada en el Derecho
mexicano con caracteristicas especiales, pues esta sujeto solamente a las
reglas generales de los contratos y de las obligaciones.

No obstante lo anterior, el contrato de franquicia goza en la actualidad
de eficacia real. Cada vez con mayor frecuencia se escucha su terminologia
en todos los Ambitos y sectores nacionales. Con el transcurso del tiempo se
ha logrado su aceptacién social, y se ha entendido al contrato de franquicia
en conjunto con su objeto, elementos y distinciones respecto a otros
contratos; sin embargo, existe todavia mucho camino por recorrer en la
legislacion mexicana para comprender a ésta figura y a sus consecuencias
practicas dentro de la economia nacional.

Al ser un contrato atipico, la normativa del mismo esta regida por ias
reglas contractuales establecidas para los contratos tipicos y por la voluntad
de las partes, siempre y cuando ésta no sea contraria a la ley ni a las

buenas costumbres. Corresponde a la doctrina y a la evolucién de las
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disposiciones legales resolver de mejor manera los conflictos que puedan
ocasionarse entre las partes contratantes.

Otro aspecto importante, respecto de la naturaleza juridica del
contrato de franquicia, son las dos posturas existentes sobre si es o no
contrato de adhesién

Si se le da el trato de contrato de adhesion, debera entenderse que el
franquiciante es quien determina en mayor medida los derechos y
obligaciones de ambas partes.

Para determinar la naturaleza juridica del contrato en este sentido, es
conveniente mencionar algunas particularidades:®'

e La oferta que realiza el franquiciante no se efectua a una
colectividad, sino a una sola persona que cuenta con los
elementos requeridos para atender un area geografica
definida. Por ello, el contrato de franquicia no debe
considerarse como un contrato de adhesion.

e Se dice que el contrato es obra exclusiva de una de las
partes, ello se refiere al hecho de que el contrato se
encuentre ya debidamente redactado. Si bien es cierto que es

el franquiciante es quien impone la mayoria de las

« " Borja Soriano, Manuel. Teorfa General de las Obligaciones. México.



condiciones de otorgamiento de la franquicia, también {o es el
hecho de que el franquiciatario se encuentra en la posibilidad
de negociar algunas clausulas, como lo es el caso de los
precios a ofrecerse al publico dependiendo de ia region
geografica a que se destine el mercado del negocio
franquiciado, © bien, la ubicacién qeografica del
establecimiento. Estas clausulas que no pueden determinarse
sin el comun acuerdo de las partes.

Dado que el contrato de franquicia no posee una
reglamentacion propia, sus clausulas generaimente son
complejas y adecuadas a las necesidades de ambos
contratantes. Esto se debe a dos razones: primera, se busca
suplir 1a falta de legislacion propia y segunda, la misma
complejidad de las contraprestaciones y la manera de regular
su cumplimiento incrementa su especializacion.

Dado que ia situacion del que ofrece es preponderante, la
voluntad del franquiciante se manifiesta a través del
establecimiento de Ia mayoria de las clausuias principales. El
que ofrece goza de un fuerte prestigio en el medio comercial,
prestigio que hara valer frente a las personas que deseen

integrarse a su red de franquicias. En este sentido, el contrato

114
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de franquicia podria considerarse como contrato de adhesion,
sin embargo muchas otras clausulas (algunas mencionadas
en los parrafos anteriores) son completamente negociables.

e La oferta puede ser discutida: EIl franquiciatario puede
negociar determinadas clausulas, incluyendo la que
consideramos como {a mas importante para él, esto es, la
contraprestacion.

e El contrato de adhesion implica un servicio privado de utilidad
publica o de satisfaccion de necesidades colectivas. Si
entendemos a la utilidad publica como la satisfaccion de
necesidades colectivas, aunque e! contrato de franquicia
busque remediar determinadas necesidades mediante el
acercamiento de nuevos puntos de produccion, venta o
servicio a los mas diversos lugares de la geografia carece de
capacidad para aliviar la marginacion social o econémica de
ciertos estratos economicos y sociales.

Por todo lo anterior, no existen bases suficientes para determinar que
el contrato de franquicia deba ser considerado como de adhesion. En
esencia, no existe en la franquicia un acto unilateral determinado por la sola
voluntad del oferente, mas bien se presenta la concurrencia de dos

voluntades sobre un mismo objeto directo.
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Con todo, Ia naturaleza juridica propia del contrato de franquicia se
manifiesta en la conjuncién de tres elementos principales, los cuales no se
encuentran intimamente ligados de esta forma, en ningun otro contrato
tipico o atipico. Estos elementos son (a) la marca, (b) la transferencia de
tecnologia y la asistencia técnica y (c) el pago de una contraprestacion por
parte del franquiciatario, que generalmente se traduce en el pago de una
cuota inicial de franquicia y en diversos pagos de regalias sobre [as ventas

que realice el propio franquiciatario.

4.3 Causas de terminacién del contrato de franquicia.

El éxito de las franquicias implica la mutua confianza y las buenas
relaciones entre franquiciante y franquiciatario. Desde antes de comenzar la
relacion contractual! hasta su terminaciéon, es conveniente que se
establezcan con claridad y precisidon aquellas circunstancias comunes y
extraordinarias involucradas en el contrato de franquicia.

En una situacion ideal, ambas partes deben establecer comunicacion
y brindarse apoyo reciproco para lograr los resultados esperados. Dentro de
{as disposiciones pactadas, respecto de los términos en que debe de operar

la franquicia, deben determinarse también las formas y causas en las que el
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contrato de franquicia se dara por terminado, sin menoscabo de los
intereses involucrados.

Ei contrato de franquicia puede terminar en forma natural, por llegar ei
término pactado para su terminacion; o bien, anticipadamente, por el
consentimiento mutuo de las partes, por decision unilateral (en caso que se
hubiere pactado como supuesto de terminacion, mismo supuesto que
generalmente se sujeta a una condicion); por rescision por el Incumphmiento
de una de las partes a sus obligaciones pactadas en el mismo; o por causas
diversas. A continuacion se explican brevemente las causas que, por lo
regular, originan la terminacion de una relacion contractual de franquicia:

e Cumpimiento del téermino del contrato. Generaimente
la llegada del termino o del plazo previsto en el
contrato termina la vigencia de éste, salvo que las
partes decidan renovarilo para continuar la relacién
contractual por un periodo igual de tiempo, o bien por
plazos menores o mayores. En ciertos casos se pacta
la renovacion automatica, siendo requisito para ésta el
cumplimiento de las partes en forma oportuna a todas
y cada una de las obligadas derivadas del contrato.
Esta renovacion puede ser gratuita u onerosa,

dependiendo de lo pactado por ias partes.
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Preaviso de alguna de las partes. Ei preaviso
constituye un derecho de ambas partes para terminar
la relacion. Este podra ejercerse mediante aviso por
escrito con un plazo minimo de anticipacion, pactado
libremente por las partes y que generaimente se
establece en seis meses. So6lo opera en caso que se
encuentre pactado en el mismo contrato vy
generalmente se pacta que solo podra ejercerse
dentro de cierto plazo o bien, cuando hubiere
transcurrido cierto periodo de vigencia de éste.
Incumplimiento o rescision. Las violaciones graves a
las disposiciones estipuladas en el contrato, realizadas
por cuaiquiera de las partes, daran (ugar a f{a
terminacion anticipada del mismo. El incumplimiento
de las obligaciones que conciemen a cada una de las
partes dara derecho a la parte perjudicada de pedir la
rescision y, en su caso, el pago por los danos y
perjuicios que dicho incumplimiento genere.

Muerte del franquiciatario. Esta causa de terminacion
solo se produce cuando el franquiciatario es una

persona fisica. Sin embargo, puede pactarse en el
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contrato que contintie vigente después de la muerte de
del franquiciatario tomando su lugar sus herederos o
causahablentes por el senalados; o0 que siendo
operada por estos ultimos, se termine en un plazo
razonable, en el que el franquiciante tendra derecho a
recomprar la franquicia mediante el pago de alguna
indemnizacion a ios herederos o causahabientes; o
bien, puede pactarse que los herederos o
causahabientes cedan el contrato de franquicia a un
tercero, siempre que este tercero reuna los requisitos
que establezca el tranquiciante.

Disolucién del franquiciatario, persona moral. La
disolucion de la persona moral que se contrata como
franquiciatario, traera aparejada la disolucidon de los
derechos y obligaciones que esta hublese contratado
en la franquicia.

Quiebra de cualquiera de las partes. La declaracion de
quiebra tanto del franquiciante como def franquiciatario
dara por terminado el contrato, por ia imposibilidad

economica de cumplir con las obligaciones asumidas

en el mismo. 'ITESIS CON
FALLA D% ORIGEN
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e Huelga. ki estaliamiento de una huelga en el negocio
franquiciado, si su duracion llegase a afectar laimagen
de éste o |a del franauiciante v el buen funcionamiento
del negocio franquiciado, traera como consecuencia la
terminacion de {a tranquicia.

e Lacomision de delitos por las partes. Generalmente. la
comision de delitos de caracter patrimonial realizada
por alguna de las partes en contra de la otra permitira
a la parte atectada rescindir ia relacion contractual,

Generalmente, la terminacion de! contrato de franquicia se da por el
cumplimiento del plazo de su vigencia. Sin embarqgo. es también comuin la
rescision del contrato por incumplimiento de las obligaciones por alquna de
las partes, aeciarada por la autoridad judicial competente.

En el articulo 143 de ia Ley de la Propiedad Industrial, relativo al
registro y transmision de derechos, no se establece la posibilidad de
cancelar la inscripcion de un contrato de franquicia por el incumplimiento de
una de Ias partes si dicho Incumplimiento No es declarado por una autonaad
judicial. Aun cuando el Instituto conozca de la existencia de dicho
incumplimiento vy tenga la certeza del mismo, no puede dar tramite a un
procedimiento de infraccion por el uso de fa marca por un franquiciatario en

ncumphimiento e imponer mediaas tenaientes a impedir aicho uso inaebiao,
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por subsistir la inscripcién de la o las licencias contenidas en dicho contrato,
debiendo esperar a que se resuelva la controversia mediante un juicio de
rescision que sea declarado cosa juzgada, es decir, debera esperar a que
se desahogue dicho juicio en todas sus instancias lo que generalmente lleva
mucho tiempo.

En relacién con los efectos que produce la terminacion del contrato en
estudio, se hace necesario precisar que dicho contrato se caracteriza
esencialmente por ser un contrato de tracto sucesivo, de aqui que la
terminacion del mismo produce efectos hacia el futuro y no solo en forma
retroactiva, como sucede en contratos de una sola prestacion.

Derivado de lo anterior y con el objeto de proteger los derechos del
franquiciante, el franquiciatario debera cumplir con ciertas obligaciones a la
terminacion del contrato, mismas que se sefialan a continuacion:

¢ Dejar de usar las marcas de! franquiciante. Esta obligacion no

se limita a dejar de usar las marcas del franquiciante para
identificar el establecimiento comercial, los productos o

servicios, equipos e instalaciones, asi como todos los

IS CON

materiales y articulos que contengan impresas dichas marcas | &2

o que hagan referencia a las mismas; sino a dejar de usarias

en otros negocios, distintos al franquiciado, por la naturaleza

misma del registro marcario, que involucra la exclusividad de

)
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su explotacién a favor de su titular y de las personas por él
autorizadas para explotario.

Dejar de usar cualquier otro derecho de propiedad industrial o
intelectual, que se le haya transmitido en uso, por virtud de la
celebracion del contrato de franquicia, de la misma forma que
se establece en el punto anterior.

Devolver al franquiciante ilos manuales operativos, asi como
cualquier otro documento, informacion escrita o material
publicitario relacionado con la operacion del negocio.

Dejar de ostentarse ante proveedores, clientes y ante el
publico en general como franquiciatario del franquiciante.
Remover las instalaciones arquitectdénicas, decorativas o de
cualquier otra clase, que puedan crear en los consumidores
confusion respecto del establecimiento, los productos o la
actividad industrial o comercial del negocio franquiciado.
Abstenerse de usar en provecho propio o de terceros, o de
divulgar los conocimientos técnicos (know-how) que le fueron
transmitidos por el franquiciante por virtud de la celebracion
del contrato de franquicia.

Abstenerse de revelar, divulgar o aprovechar cualquier

informacion confidencial considerada como secreto industrial,

122
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para la operaciéon de negocios diversos a la franquicia. El
incumplimiento de esta obligacién se encuentra sancionado
por el Codigo Penal vigente, ya que recientemente se tipifico
como delito grave.

En caso que el franquiciatario incumpliera con estas obligaciones, el
franquiciante podra demandar una indemnizacién por los dafios y perjuicios
que, en su caso, el franquiciatario le hubiere causado; y si asi se hubiere
pactado por las partes en el contrato, podra optar por hacer valer una pena
convencional, que podra determinarse dentro de los limites legales y puede
extenderse a una cantidad diaria por el tiempo que dure el incumplimiento.
El uso indebido de los derechos de propiedad industrial después de
terminada la relacién de franquicia, es considerado por la ley de la
Propiedad Industrial como una infraccion administrativa, que puede
declararse de oficio o a peticion de la parte agraviada y el Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial la sanciona con muitas, clausuras temporales o
definitivas e incluso con arresto administrativo hasta por 36 horas. La
declaracion de reincidencia en estas infracciones por parte del instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial tendra como consecuencia que se

duplique la multa impuesta inicialmente como sancién y en ciertos casos se

TESTS CON
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ha tipificado como delito.
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Por otfra parte, puede existir cuando asi se pacte en el contrato de
franquicia, el derecho e inclusive la obligacion para el franquiciante, a la
terminacién del contrato de franquicia, de adquirir del franquiciatario los
productos, el equipo y el mobiliario utilizados para la operacion del negocio
durante la vigencia de la franquicia; o bien, el derecho de preferencia del
franquiciante para adquirir éstos o de ser preferido en igualdad de
circunstancias frente a cualquier tercero en el arrendamiento del local donde
operaba el franquiciatario siempre y cuando asi se estipule en el contrato de

arrendamiento respectivo.

4.4 El pacto comisorio como instrumento de terminacién.

El pacto comisorio se forma con los vocablos latinos pacto que
significa estipulacion y commisorio que denota lo obligatorio o valido por
determinado tiempo.

El pacto comisorio puede manifestarse de dos formas: una expresa y
otra tacita. El pacto comisorio expreso constituye una clausula en un
contrato, en la que se plasma literalmente el texto del articulo 1949 del
Cadigo Civil o sin transcribirlo en su literalidad, equivale al contenido de esa

norma

TESIS CON
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El pacto comisorio tacito va implicito en todos los contratos
bilaterales. La norma general de este modo de terminacién de contrato,
cuando el pacto comisorio es tacito, es que la parte perjudicada, que quiera
resolverio por incumplimiento, dé Ila otra un aviso de incumplimiento por el
que pida la ejecucion forzosa de Ia obligacién incumplida o la terminacién
del contrato, y en caso que la parte en incumplimiento haga caso omiso de
dicho aviso, promover un ordinario mercantil ante la autoridad judicial por
virtud del cual se declare la rescision del contrato

“La ley establece que la facultad de resolver las obligaciones se
entiende implicita en las reciprocas para el caso de que uno de los
obligados no cumpliere lo que le incumbe. Por ello, también resulta que el
pacto comisorio tacito es una clausula natural, pues si no se dice que se
excluye, la ley la establece supletoriamente a lo que pactan las partes.”?

Independientemente de que las partes 1o especifiquen o no, cuando
una de ellas no dé cumplimiento a lo pactado, “la ey determina como
sancion la facultad de resolver el contrato por la victima del hecho ilicito."®
Asi, ante un incumplimiento, la parte perjudicada puede pedir el

cumplimiento forzoso o la rescision, contra el pago de danos y perjuicios.

TESIS CON
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.  Gutiérrez y Gonzélez, Emesto. Derecho de las obligaciones Tomo |l Porfia México. 1998
« B Gutierrez y Gonzalez, Emesto. Op. Cit.
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En el caso de! contrato de franquicia, el incumpiimiento de las
obligaciones pactadas, ateniéndose al pacto comisorio genérico expreso,
tiene aplicacidn el articulo 1949 serialado. En este precepto previene para
los contratos bilaterales, como lo es el de franquicia, la posibilidad de
resolverios por incumplimiento de una de las partes.

“El pacto comisorio expreso es legitimo y en virtud de él vy
diversamente a lo que acontece con el tacito en que en el incumplimiento se
requiere la declaracién judicial para lograr la rescision, el contrato se
resuelve automaticamente por e! solo efecto del incumplimiento y sin
intervencion de las Tribunalas "%

El pacto comisorio expreso y aun el tacito, se convierten asi en una
buena opcion para la defensa del franquiciante en caso de incumplimiento
por parte de! franquiciatario a cualquiera de sus obligaciones derivadas de
la celebracidn del contrato de franquicia. No obstante 1a doctrina y las
resoluciones judiciales difieren en muchas ocasiones, el pacto comisorio
expreso y el tacito tienen la misma validez al momento de exigir la

terminacion de la relacion contractual en caso de incumplimiento. Es muy

recomendable que se incluya expresamente el pacto comisorio en el

TESIS CON
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. “ Amparo Directo 6803/55 México Tractor and Machinery Co. S.A. 15 julio de 1957. Citado por Gutitmez y
Gonzélez, Emesto. Op. Cit
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contrato de franquicia, ya sea en forma textual o equivalentemente, para
rescindir el contrato sin necesidad de declaracion judicial.
Asi, como proteccion adicional a las partes, se recomienda que en el
contrato de franquicia se estipulen las siguientes clausulas:
a) El pacto comisorio expreso, para el caso en que el
franquiciante opte por la rescision del contrato por

incumplimiento del franquiciatario. En este caso

bastara que se le notifique fehacientemente que opta
por la rescisiobn para que ocurra ésta, quedando
terminado el contrato, sin necesidad de declaraciéon
judicial previa.

b) Una pena convencional para el caso de incumplimiento
de obligaciones del franquiciatario al término del
contrato. Esta, podra determinarse dentro de los limites
legales por una cantidad diaria, por el tiempo que dure

el incumplimiento. De la misma forma es recomendable

establecer una pena de gran cuantia, en caso de

divuigaciéon de los conocimientos o secretos
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c)

industriales cuyo uso se le hubiere transmitido al
franquiciatario®.

De una forma especialmente importante y con el objeto
de subsanar la omisién legal, debe incluirse dentro del
contrato un poder irrevocable otorgado por el
franquiciatario a favor del franquiciante para que éste o
la persona o personas que designe, puedan
comparecer ante el Instituto Mexicano de la propiedad
Industrial para cancelar la inscripcion del contrato de
franquicia y de las licencias en éste contenidas, en
cuanto se actualice la terminacion del contrato por el
pacto comisorio y sin necesidad de que exista una
sentencia judicial de rescision. Aungue esta practica ha
sido aceptada por el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial como una expresion del consentimiento
mutuo de las partes para dar cancelar la inscripciéon del
contrato de franquicia, no existe legislacion alguna que

la respalde y por lo tanto el criterio adoptado hasta este
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' momento por dicho Instituto no es general ni obligatorio
en forma alguna.

Es conveniente sefialar que en la practica resulta dificil que ante

el incumplimiento del franquiciatario de sus obligaciones, aunado
a la falta del pacto comisorio expreso, se le obligue al que
incumple a la ejecucion del contrato ¢ a que acate su terminacién

de manera rapida y efectiva.

4.5 Planteamiento del problema y propuesta de terminacion de Ia

franquicia.

Como hemos sefalado con anterioridad, el contrato de franquicia no
estda requlado en forma especifica en la legislacion sobre propiedad
industrial, sino en cuanto se refiere ala inscripcién de las licencias sobre
marcas u otros derechos de propiedad industrial otorgadas por virtud de su
celebracion. Por sus caracteristicas, alcances y posibies consecuencias, es
necesario que la ley expresamente proteja los derechos y obligaciones de
las partes especiaimente en cuanto a su inscripcion ante el Ins'ﬁtuto

Mexicano de la Propiedad Industrial, y la cancelacion de dicha inscripcion

en caso de terminacion. 'IESIS CON
FALLA DE ORIGEN
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En la actualidad, 1a Ley de la Propiedad Industrial establece en su
articulo 136, que el titular de una marca debe inscribir la licencia de uso que
otorgue sobre ella ente el Instituto Mexicano de fa Propiedad Industrial para
que pueda producir efectos en perjuicio de terceros. Iguaimente, en el ultimo
parrafo del articulo 142 menciona que para la inscripcidon de [a franquicia
seran aplicables las disposiciones del capitulo VI, sobre licencias y
transmision de derechas

Considerando lo anterior, la marca y la franquicia estan sujetos al
mismo ordenamiento, a pesar de ser de naturaleza y aplicacion distinta. Por
un lado, la inscripcion de la licencia de uso de marca puede cancelarse,
segun el articulo 138, atendiendo a tres supuestos:

e Cuando la soliciten conjuntamente el titular de la

Eﬁ marca y el usuario a quien se le haya concedido la
(o}

% == licencia;

b <O

ey } e Por nulidad, caducidad o cancelacion del reqgistro de

- ——t

s

E :‘f marca o cuando se trate de marcas en tramite y no
= se obtenga el registro de las misma, y

e Por orden judicial.
Por otro lado, ante la inexistencia de un ordenamiento expresamente
ligado a la cancelacion de la inscripcion de la franquicia, debera aplicarse el

mismo articulo 138 de la Ley de la Propiedad Industrial. Por ello, en caso de
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rescision del contrato de franquicia por incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones en él contenidas (no necesariamente relacionada con el uso o
explotacién de las marcas u otros derechos de propiedad industrial) las, asi
como por cualquier otra causa que origine la terminacion anticipada del
mismo, el citado articulo limita la pronta cancelacion de su inscripcion ante
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Si acaso el incumplimiento fue realizado por el franquiciante, al
deteriorarse la relacion contractual, el franquiciatario puede ver interrumpida
la asistencia técnica que necesita para continuar con su operacion
cotidiana, de mediano y largo plazo. De la misma forma, sus expectativas
en los resultados comerciales y financieros pueden afectarse
considerablemente.

En el otro extremo, si el incumplimiento es atribuible al franquiciatario,
la afectacién al franquiciante impacta sobre él mismo, pero también sobre e!
franquiciante y otros propietarios de franquicias. Reconociendo que una
franquicia implica un producto o servicio con caracteristicas particulares, es
posible que el franquiciatario incumplido afecte la imagen de la franquicia
por no tener acceso al know how, proveedores, manuales, asesoria o
cualquier otro derecho que anteriormente impulsaba el éxito del negocio. Si
el incumplimiento se actualiza en [a falta de pago oportuno de las

contraprestaciones pactadas, el franquiciante se ve danado en lo
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econdmico, asi como también seran dafados los otros franquiciatarios,
quienes estaran privados de los beneficios que el franquiciante les
proporciona y que son sufragados con los fondos que recibe de los
franquiciatarios (entre tales beneficios pueden citarse la publicidad, fas
promociones y descuentos o asistencia técnica a domicilio)

Previniendo que, con la terminacion por incumplimiento de un contrato
de franquicia, se afecten derechos de terceros, incluyendo a! publico
consumidor y a la sociedad en general, la propuesta concreta apunta a
agilizar de manera importante la cancelacién de la inscripcidon del contrato
de franquicia y por tanto la terminacién definitiva del mismo.

Con el fin de ejemplificar una problematica concreta puede suponerse
la cadena de hechos:

1. Un franquiciante otorga una franquicia.

2. El contrato incluye un pacto comisorio expreso.

3. El contrato es registrado por alguna de las partes ante el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para surtir
efectos en perjuicio de terceros, tal como lo establece la Ley
de la Propiedad Industrial.

4. Con el tiempo, el franquiciatario deja de cumplir con el pago

de regalias y/o con otras obligaciones relacionadas con la

calidad del servicio. T-ESIS CON
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.- El franquiciante notifica la terminacion anticipada del contrato
y ordena a los proveedores que dejen de surtir at
franquiciatario.

. El franquiciatario continGa prestando el servicio y usando las
marcas, pero vendiendo productos o prestando servicios con
una calidad menor a la que exige el contrato de franquicia.

. El franquiciante acude al Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial y le solicita que declare la infraccion cometida por
su exfranquiciatario, por el uso indebido de su o sus marcas y
por ostentarse como un negocio relacionado con la cadena
de franquicias propiedad del franquiciante. Ademas, solicita
que ordene la imposicion de medidas precautorias, la
suspension de uso de marca y en su caso la clausura del
establecimiento.

. No obstante, la solicitud apegada al derecho formulada por el
franquiciante y no obstante que a éste le asiste el derecho y
cuenta con una accion para evitar que se siga violando su
propiedad industrial, el Instituto Mexicano de Ia Propiedad
Industrial no se encuentra facultado para imponer medidas
precautorias y mucho menos para declarar fa infraccion

administrativa cometida por el exfranquiciatario en cuestion,
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por encontrarse inscrita Ia o las licencias de uso de marca
otorgadas con el contrato de franquicia que ya ha terminado
por virtud del pacto comisorio.

9. El exfranquiciatario, a pesar del incumplimiento y terminacion
del contrato de franquicia, continua ostentandose como
licenciatario de las marcas y del know how recibido por virtud
de la celebracion del contrato, dafando la imagen del
franquiciante y de la cadena de franquicias; todo esto
amparado por la legislacion vigente en materia de propiedad
industrial por ser un licenciatario con licencia inscrita ante el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, quien en su
caracter de tercero debe respetar la oponibilidad de la o las
licencias inscritas, en su propio perjuicio.

10. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no se
encuentra facultado para cancelar la inscripcion, si no es

mediante la actualizacion de algunas de las tres causaies del

articulo 138.
8 En el caso que nos ocupa, no existira nunca un
&3 consentimiento de las partes para cancelar la inscripcion del
= o
— contrato; tampoco dejara de estar vigente la marca o marcas
=z
j LYY

licenciadas (por continuar existiendo una cadena de negocios
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franquiciados en operacion por diversos franquiciatarios, que
cumplen oportunamente con sus obligaciones contractuales);
y no existe tampoco una sentencia judicial que declare la

rescision del contrato por haberse terminado por virtud del

pacto comisorio expreso.

Por tedo lo anterior, en la practica se ven continuamente
transgredidos fos derechos del franquiciante y la posicion del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial como autoridad que conoce de la
controversia, lo que hace necesario proponer cambios en la Ley de la
Propiedad Industrial.

Para materializar la propuesta se prevé necesario modificar el articulo
138 de la Ley de la Propiedad Industrial vigente. La modificacién a dicho

articulo se propone de la siguiente forma:

* Incluir una nueva fraccion aplicable expresamente a

T it Y g £ A

las franquicias, donde se indique que ante el
incumplimiento grave y sequn lo acordado en las

clausulas del contrato por las partes involucradas,

e =
oot B
8 CJK se dara por cancelado el contrato de franquicia ante
[ . . . .
‘_:b’:". [ el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; o
2
] .

Respetando, parcialmente la misma estructura def

"

articulo mencionado, pero modificando su fraccion
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primera, podria sefialarse que ocurra l{a cancelacion
de la inscripcion de! contrato de franquicia, cuando
una de las partes lo solicite, considerando el pacto
comisorio expreso y cuando el titular de la marca o
el usuario a que se haya concedido la licencia lo
soliciten fundadamente.

L a modificacidon al articulo 138 dela Ley de la Propiedad Industrial,
incluyendo la posibilidad de cancelar la inscripcion mediante la acreditacion
ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de (1) que existe en el
contrato un pacto comisorio expreso, (2) que se notifico al franquiciatario de
su incumplimiento ante notario publico, (3) que se otorgd un plazo para
corregir el incumplimiento y que éste no fue aprovechado por el
franquiciatario, permitiria una mas agil y oportuna imparticion de justicia en
los casos de infracciones administrativas debidamente comprobadas.

Atendiendo a la economia procesal, no habiendo la necesidad de
ninguna de las partes de emprender un proceso judicial laborioso y costoso,
se contribuiria al desarrollo de las franquicias en México y a garantizar los
derechos y obligaciones de las partes involucradas.

De la misma forma, cabe sefalar que esta modificacion debe ir
aparejada de una serie de cambios radicales, tanto en la forma que las

autoridades de propiedad industral y los jueces respectivos interpretan la
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Ley de la Propiedad Iindustrial, como en la imperiosa necesidad de
reconocer la urgencia de incorporar al contrato de franquicia como una

figura juridica particular en la propiedad industrial.
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CONCLUSIONES.

En un entorno de globalizacion, dada la especializacion de Ila
competencia y la creciente demanda del consumidor informado, existen
supuestos en la legisiacion que han sido rebasados por la realidad. Ante
ello, es necesario proponer cambios que permitan reconocer la evolucion y
desarrolio en la forma de establecer u operar negocios, vender productos y
prestar servicios.

Con base en el objetivo e hipodtesis planteadas para esta
investigacion, se han estructurado las conclusiones como sique:

1) las que se refieren a la marca y el know-how como elementos

esenciales del contrato de franquicia, y

2) aquéllas relacionadas con una propuesta sobre Ila

terminacion del contrato de franquicia.

Individuaimente, las partes que componen esta conclusion versan
sobre actividades industriales y comerciales que expresan la capacidad
intelectual y creativa del hombre bajo el ambito de Ia propiedad intelectual.
En conjunto, la marca, el know-how y el concepto de franquicia, ofrecen
procesos, reglas y parametros para productos o servicios originales y

novedosos que buscan mejorar la competitividad en tos negocios.
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La franquicia, como una forma de hacer negocios, no esta
suficientemente regulada en la Ley de la Propiedad Industrial. En la
actualidad, persiste la norma de regular la franquicia utlizando
disposiciones relativas a la licencia de marca, tal como el articulo 142 que
indica que existira franquicia cuando con la licencia de uso de una marca se
transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica.

En particular, acerca de !a terminacién de! contrato de franquicia, los
supuestos del articulo 138 que indican cuando procede la cancelacion de la
inscripcion de una licencia en el IMPI, pueden llegar a afectar los derechos y
obligaciones de las partes contratantes, mas alla que en lo referente al usc
de marcas. Por ello, se requiere proponer modificaciones que permitan

reforzar el objeto de la franquicia e impulsar su desarrollo.

-

Considerando lo anterior, las conclusiones sobre la marca y el know-
how son:
 Dentro de la propiedad intelectual, constituida por la propiedad
industrial v los derechos de autor, las creaciones intelectuales
implican bienes juridicos inmateriales o derechos intelectuales
relativos a aspectos tecnologicos, artisticos y literarios.
e El antecedente en México de las marcas como signos distintivos, se

remonta a la época precolombina y colonial, sobre todo en el ambito

social y agricola, mas que en el comercio. TESIS CON
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En materia juridica, desde 1884, se requld por primera vez la marca
de fabrica, dandole un caracter mercantil distintivo al derecho de
propiedad industrial del fabricante.

La marca, como derecho de propiedad industrial, es un signo
distintivo, novedoso, especial, licito, visible y accesorio al producto o
servicio que permite el uso exclusivo y la proteccién a la empresa.

En su concepto general, la marca implica procedencia y origen;
garantia y calidad; control y propiedad; caracteristicas que se
traducen en beneficios para el consumidor y en contra de la
competencia desleal. De alli su importancia para la contratacion de
franquicias.

Los signos distintivos pueden dividirse en: marcas de productos y de
servicios, nombres comerciales, avisos comerciales y denominaciones
de origen. De igual forma, las marcas pueden clasificarse como
nominativas, nominales o verbales, innominadas, figurativas o
emblematicas, tridimensionales y mixtas.

Los nombres (propios, técnicos, genéricos o de uso comun),
denominaciones, frases o fiquras descriptivas, titulos y documentos
bancarios, premios, palabras de lenguas vivas extranjeras, signos

susceptibles para _epnganar, signos contrarios a la moral y al orden

|

TESIS CON

FALLA Dt ORIGEN




141

publico y distintivos oficiales y reservados al Estado no son
considerados marcas.

+ Los criterios de registro de marcas y licencias estan contenidos en la
Ley de la Propiedad industrial y su Reglamento.

e Respecto al reqistro y proteccion de una marca, corresponde al
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) [a aplicacion de la
Ley de la Propiedad Industrial.

e Por otra parte, el know-how significa destreza, pericia técnica,
conocimientos y habilidades desarrolladas en un proceso, producto o
servicio determinado.

e El know-how, cuando representa una experiencia de éxito, es un
elemento esencial de un contrato, donde se indican obligaciones y
derechos para las partes desde el inicio hasta el término de la relacion
de un negocio.

e La Ley de la Propiedad Industrial otorga proteccién expresa a los
secretos industriales contenidos en una franquicia. Reconoce que en
ciertas ocasiones el know-how es confidencial, privado y tiene acceso
restringido. Representa el ‘saber hacer' y el ‘como’, brindando una

ventaja competitiva a quien lo aplica y reconoce el valor de dicho

conocimiento. T’ESIS CON
FALLA DE ORIGEN
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« Dado que el know-how parte de una experiencia probada de éxito de

un negocio, y a pesar de que en determinado momento es un activo
intangible, debe ser probado, practico, flexible, dinamico vy
transmisible.

e lLa transmision del know-how requiere de la generacion de
comunicacion efectiva mediante documentos, cursos de formacién,
dinamicas, simuladores, practicas cotidianas e intervenciones
controladas antes del inicio del negocio, durante su explotacién y
hasta que finalice el contrato que le dio origen.

e Dada la complejidad de su transmision es necesario evaluar costos,
tiempos, alcances, limitaciones, resultados, medios de ensenanza,
centros de practica y retroalimentacion.

e En el caso de un contrato de franquicia, la transmision de know-how
se refiere a aspectos informativos, contractuales y documentales.

» Por si solos, el alcance y limitacion, de las marcas y el know-how
pueden implicar una relacion de negocios. En conjunto, son

elementos indispensables en una franquicia (aunque no fos unicos).

Respecto a las conclusiones sobre la terminacién del contrato de

TESIS CON
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franquicia podemos decir que:




143

Las franquicias se han venido desarrollando desde el siglo XIX,
teniendo como principal promotor la economia estadounidense y
posteriormente las naciones y empresas con operaciones
internacionales.

En México, es una practica de negocios relativamente nueva. La Ley
sobre el Control y Registro de 1a Transferencia de Tecnologia y el Uso
y Explotacion de Patentes y Marcas publicada, mencioné por primera
vez el término de franquicia en 1990.

Desde el punto de vista del inversionista, 1a franquicia es una forma
alternativa de negocios; para el consumidor, significa disponibilidad,
precio y conveniencia. Sin embargo, dada la escasa regulacion,
nacional e internacional, sobre la materia, en ocasiones tanto el
inversionista como el consumidor pueden ver trasgredidos sus
derechos y temen iniciarse en una practica comercial a la que
consideran desconocida y a veces hasta enganosa.

El contrato mercantil de franquicia es un acuerdo de voluntades
mediante el cual el franquiciante otorga al franquiciatario la licencia de
uso de una marca, mediante [a transmisién de conocimientos técnicos
a cambio de una contraprestacion.

Segqun el criterio de clasificacion tradicional, el contrato de franquicia

es bilateral, mercantil, de colaboracién, oneroso intuitu personae,
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formal o consensual, de tracto sucesivo, atipico, conmutativo,
translativo de uso, principal, mixto y definitivo.

+ Los elementos personales y reales en la franquicia se entrelazan para
darle forma al contrato. Los elementos personales son el franquiciante
y el franquiciatario. Por otra parte, los elementos reales del contrato

de franquicia son la marca, el know-how, la asistencia técnica y la

contraprestacion.

» El franquiciante, previa investigacién, seleccion y cumplimiento de un
perfil, otorga al franquiciatario el derecho de uso de una marca,
nombre comercial y conocimientos técnicos (know-how), a cambio de
una contraprestacion.

e Dada la complejidad que implica un contrato de franquicia, pueden
existir en él diversas figuras juridicas tales como: compraventa,
arrendamiento, prestacion de servicios, comodato, depodsito,
distribucion, suministro (entre otros contratos tipicos o atipicos).

e Como parte del contrato de franquicia, el franquiciante se obliga a
permitir al franquiciatario el uso de secretos industriales. Esta
prestacion, por su naturaleza, no puede ser devuelta en caso de
terminacion del contrato.

e Las causas principales que originan la terminacién de la relaciéon

contractual de la franquicia obedecen al cumplimiento del término del
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contrato, previo aviso de alguna de las partes, incumplimiento o
rescision, muerte del franquiciatario, disolucion del franquiciatario,
quiebra de cualquiera de las partes, huelga y la comisidon de delitos
por las partes, como las mas comunes.

e A la terminacion del contrato, las obligaciones del franquiciatario son:

dejar de usar las marcas y otros derechos de propiedad intelectual del

franquiciante, devolver los manuales operativos, dejar de ostentarse
como tal, dejar de usar la publicidad relacionada con la franquicia,
remover las instalaciones arquitectonicas y de disefio que dieron
imagen a la franquicia y abstenerse de usar o divuigar los
conocimientos técnicos (know-how), entre las mas importantes.

e En la practica resulta dificil que ante el incumplimiento del contrato,

aunado a la falta del pacto comisorio expreso, se oblique al que

T TR AR e

incumple a la ejecucion del contrato o a que acate su terminacién de
manera rapida y efectiva.

e Para el caso de incumplimiento de las obligaciones pactadas,
ateniéndose al pacto comisorio genérico expreso, tiene aplicacion el
articulo 1949 del Cédigo Civil, el cual supone la posibilidad de resolver
el contrato por incumplimiento de una de las partes.

« Como proteccion a las partes en caso de incumplimiento del contrato,

se debe estipular en las clausulas contractuales el pacto comisorio
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expreso y quizds, una pena convencional para el caso de
incumplimiento de obligaciones.

Ante la inexistencia de un ordenamiento expresamente ligado a la
cancelaciéon de la inscripcién de la franquicia, debera aplicarse el
articulo 138 de la Ley de la Propiedad Industrial, aplicable a la
cancelacion de las licencias de marca. Por ello, en caso de rescision
del contrato por incumplimiento de las obligaciones por alquna de las

partes, asi como por otras causas que originen la terminacién

anticipada de éste contrato, el citado articulo limita la pronta

cancelacion de la inscripcion del contrato de franquicia.

Previniendo que, con la terminacion por incumplimiento de un
contrato de franquicia, se afecten derechos de terceros, incluyendo al
publico consumidor y a la sociedad en general, la conclusidon de este
trabajo apunta a agilizar de manera importante la cancelacion de la
inscripcion del contrato de franquicia y por tanto la terminacion
definitiva del mismo.

Con todo ello, 1a propuesta para agilizar la terminacion del
contrato de franquicia, de manera que se respeten los derechos y
obligaciones del franquiciante y el franquiciatario obliga a reconocer
que el articulo 138 actual es parcialmente aplicable en el caso de la

franquicia. Es decir, es aplicable, si solo si, se entiende que el pacto
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comisorio expreso surte efectos entre las partes por el mero acuerdo
de voluntades y por lo tanto, hace las veces de consentimiento mutuo
para efecto de la terminacion del contrato por el incumplimiento de una
de las partes y, por lo tanto, es causa suficiente para la cancelacion de
la inscripcidn del contrato de franquicia ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial.

7 De manera que se agilice el proceso de terminacién y se conciuya
definitivamente el contrato registrado, debe legislarse en términos que
permitan al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial avalar la
cancelacion del contrato y que en consecuencia, exista la posibilidad de que
una de las partes solicite ia cancelacion inmediata de la inscripcién de dicho
contrato con la aplicacion del pacto comisorio expreso. Asi, en atencion a la
economia procesal, se evitarian juicios largos, onerosos e inciertos para las

partes.
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