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INTRODUCCION.

Las hipétesis que se pretenden demostrar con el desarrollo del presente trabajo,
son en primer lugar los beneficios juridicos y econémicos que contiene la institucion
denominada franquicia y que a juicio de la suscrita y en consideracién al creciente
desarrollo del comercio tanto nacional como internacional son una fuente importante de
inversion y trabajo que coadyuvarian a fomentar y mantener en mucho el desarrollo

econdmico del pais.

En segundo término el presente trabajo tiene como finalidad demostrar la
deficiencia en la regulacién juridica existente en materia de Propiedad Industrial, asi como
la poca difusién que en nuestro pais se la ha proporcionado a la franquicia, en virtud de
existir un desconocimiento de sus elementos y naturaleza asi como por la gran confusion

que existe entre esta y la licencia de uso de marca.

En este trabajo de tesis estableceremos conceptos generales sobre el denominado
Derecho de Propiedad Intelectual e Industrial como un antecedente necesario para la
comprension y estudio del tema central; asi pues, enunciaremos en el Capitulo | sus
antecedentes histéricos, el marco juridico y como la legislacién en materia de Propiedad

Intelectual e Industrial se ha ido reforzando hasta nuestros dias.

En el Capitulo Il se abordara la tematica del Derecho de Propiedad Industrial, en él
estudiaremos y desglosaremos en forma genérica las instituciones juridicas que lo
conforman como lo es la patente, los disefos industriales, los modelos de utilidad, los
nombres y avisos comerciales y las denominaciones de origen, lo anterior en funcién a su
conceptualizacién, naturaleza juridica y supuesto juridicos que se encuentran inmersos en

la Ley de la Propiedad Industrial.



En el Capitulo Il se desarrollo uno de los temas bases de la tesis, es decir, el
Derecho Marcario, iniciando con el estudio de lo que es una marca, su naturaleza juridica,
sus fuentes en el derecho y clasificacién. Posteriormente se analizaran las obligaciones
del titular de la marca y las formas de transmision, esto es, la licencia de uso de una

marca.

Por ultimo el Capitulo IV se enfoca al desarrollo del tema principal del trabajo, la
franquicia y sin perder la naturaleza de los Derechos de Propiedad Industrial se hace un
analisis y estudio de los aspectos fundamentales de la franquicia, iniciando con el
concepto, los antecedentes tanto juridicos como histéricos, el marco legal y los
organismos y tribunales competentes en materia de Propiedad Industrial, el contrato de

franquicia hasta llegar a su regulacién en el marco internacional.

De acuerdo a lo anterior el presente trabajo pretende desentrafar y permitir la
accesibilidad y comprensién de los beneficios de la franquicia y como desde el punto de
vista de la suscrita, ésta figura juridica proporciona diversos elementos econdmicos y
juridicos importantes para el crecimiento y desarrollo en primer término de los particulares
llamense comerciantes y/o juristas y en segundo término para el desarrollo y crecimiento

economico del pais.



CAPITULO |

LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

I.I.- CONCEPTO Y ORIGEN

Para poder entrar de lleno a lo que es la Propiedad Intelectual es necesario
primero estudiar el concepto de propiedad, la cual se define como: “el derecho de goce y
disposicion que una persona tiene sobre bienes determinados, de acuerdo con lo
permitido por las leyes y sin perjuicio de terceros (Articulos 830 a 853 del Codigo Civil).
Este derecho reviste formas muy variadas y cada dia esta siendo sometida a mas

limitaciones.

Como se menciond en el parrafo anterior la propiedad se encuentra revestida de
formas muy variadas, tal es caso de la Propiedad Intelectual. Si tomamos como base el
concepto de propiedad en su mas pura acepcion y de manera muy somera el autor
Humberto Herrera Meza defina a la Propiedad Intelectual como: “el derecho de goce y
disfrute de todos aquellos bienes derivados de la actividad del intelecto humano, es decir,

de aquellos bienes derivados del ingenio y creatividad del hombre™.(1)

Para tener una definicion mas exacta de lo que es la Propiedad Intelectual bien
podriamos tomar en cuenta los puntos que establece el citado autor Humberto Hermrera
Meza en su obra Iniciacién al Derecho de Autor:

A) La Propiedad Intelectual, como aquella especie de propiedad que se manifiesta
como propiedad literaria, artistica e industrial cuya naturaleza y justificacion de sus ramas

es idéntica.

1.- Herrera Meza, Humberto J - “iniciacién al Derecho de Aulor” Ed. Limusa, 1° Edicién, México 1992



(5]

B) La Propiedad Intelectual a través de su objeto; y que como objeto propio de la
Propiedad Intelectual se entiende la creacion del espiritu o de la inteligencia fundada
sobre el trabajo personal. En si, su objeto es la creacion original de la inteligencia,
considerandose como original aquella creacién que se logra cuando el hombre combina
los elementos ya existentes para sacar de ellos utilidades nuevas. En materia de
Propiedad Intelectual se dice que hay creacion original cuando el autor al combinar los
elementos que le son facilitados por el fondo comuin de ideas, produce un todo nuevo. La
originalidad consiste, pues, en la forma nueva de expresion, la cual supone un trabajo de

transformacién o de elaboracién por el autor, y

C) La Propiedad Intelectual, como la obra intelectual que es el resultado material;
el efecto sensible en el mundo exterior del ejercicio de las facultades creadoras del
individuo.

Es una verdad sefialar que no hay un consenso sobre el origen del concepto de la
Propiedad Intelectual, hay quienes opinan que surge después de la imprenta en el siglo
XV, sin embargo, chinos y coreanos ya conocian técnicas de impresion mucho antes. Por
lo que se puede presumir que la idea de la propiedad sobre los resultados del trabajo
intelectual ya existia muchos siglos antes del invento de Juan Gutemberg.

Si bien es cierto y como menciona el autor Humberto Herrera Meza la actividad
intelectual y artistica ha existido durante siglos y que gracias a creaciones como
monumentos, estelas, pinturas rupestres, obras arquitectonicas, esculturas, ceramicas,
manuscritos, etc., se ha obtenido informacién del mundo antiguo; también lo es que fue a
partir de la época de los romanos y griegos que se empezd a legislar en materia de
Propiedad Intelectual y aunque de forma muy escueta y rudimentaria ya se protegia a los

autores y sus obras.
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Es dificil pensar en los derechos de Propiedad Intelectual como en la actualidad se
conocen, pues durante muchos afos sélo se protegié una rama de ellos, los denominados
Derechos de Autor, y no se consideraban creaciones o inventos protegidos en la
actualidad por la Propiedad Industrial, ello debido a que las diversas corrientes
filoséficas no consentian sobre el término “propiedad” creando diversas teorias dentro de

las que encontramos las citadas por el autor Carlos Vifiamata Paschkes:

A) Teoria de la concesion o privilegio legal.- Corriente que considera que el
Derecho de Autor es un simple privilegio concedido por las leyes al creador de la obra
intelectual a titulo de recompensa, estimulo o compensacién. Para algunos autores esta
teoria resulta equivoca, pues ningin derecho propio corresponde al autor; es decir, el
derecho intrinseco y natural de la paternidad sobre las obras, también llamado "derecho
patrimonial del Derecho de Autor”, resulta anulado en ésta teoria, pues solo tendria

validez el derecho en tanto que el mismo sea concesionado.

B) Teoria contractual.- Corriente que considera que el derecho de autor es un
derecho emanado de un contrato tacito celebrado entre la sociedad y el inventor, que
permite a éste disfrutar de los beneficios de su obra, pero sigue refiriéndose a un privilegio
que el estado otorga al inventor en uso de su facultad de imperio. Esta corriente no resulta
tampoco idénea, pues el derecho de autor existe antes de la concesion otorgada por el
Estado; es decir, al igual que la teoria analizada con anterioridad, se desconoce el
caracter patrimonial o de paternidad del autor de la obra. En otras palabras, esta teoria
considera la propiedad como una simple situacion de derecho objetivo, negando el

derecho subjetivo del propietario.



C) Teoria del derecho personal.- Algunos autores afiliados a ésta teoria como
Kant, Bluntschli y Neustetel consideran el derecho de autor como un derecho de
personalidad, otros autores como Lange, Ortlof y Dahn como derechos sobre la propia
persona. Lange y Ortlof tienen al derecho de autor como la afirmacion de propio yo; Dahn
lo considera como la facultad de disponer de las propias fuerzas y de exteriorizar la propia
personalidad. Para Bluntschli el Derecho de Autor constituye la mas alta exteriorizacién de
la personalidad; y la publicacion de la obra sin su consentimiento implica disponer de su
nombre, de su honra y la violacion del ejercicio de su libertad personal. Gierke finalmente,
ve en las obras intelectuales, no sélo después de publicadas, un derecho de personalidad,
una facultad que no se distingue de la actividad creadora del individuo, de tal manera que
el derecho de autor encuentra su fundamento en la personalidad y tiene como objeto una

parte integrante de la esfera propia de la personalidad.

D) Teoria del Derecho de Propiedad Inmaterial.- Esta corriente es la que tiene
mas seguidores, pues es la que ubica a los Derechos de Autor dentro de los Derechos cfe
Propiedad. Sin embargo, esta teoria tiene su principal oposicion en los que sostienen que
siendo el objeto del derecho de autor una creacion intelectual y, por lo mismo, un bien
inmaterial, no puede asimilarse a una cosa, ni constituir objeto de propiedad, derecho que

recae exclusivamente sobre cosas corpéreas o materiales.

La objecion referida carece de fuerza y debe desecharse, en virtud de que el
concepto de propiedad no es privativo para los bienes corporeos (res corporales), como lo
sostienen los romanos, sino que en virtud del avance de la civilizacion es como surgieron

los derechos de propiedad sobre cosas incorpéreas o bienes inmateriales.



Pretender limitar la existencia del derecho de la propiedad a los bienes materiales
porque asi se establecia en el derecho romano, seria negar a la ciencia del Derecho la

oportunidad de ampliar sus conocimientos y su campo de aplicacion (2)

Tomando en consideracién lo vertido por las corrientes antes mencionadas y
citando al Dr. Gabino E. Castrejon Garcia podemos considerar a la Propiedad Intelectual
como una propiedad inmaterial, es decir, “Como e/ conjunto de derechos resultantes de
las concepciones de la inteligencia y del trabajo intelectual, contemplados principalmente
desde el aspecto del provecho material que de ellos pueden resultar’, acostumbrase darle
la denominacién genérica de Propiedad Intelectual o las denominaciones equivalentes de
propiedad inmaterial, bienes juridicos inmateriales y derechos intelectuales. Existen
diversas instituciones que se engloban con la expresion de Propiedad Intelectual y que
forman dos grupos o ramas distintas de la misma disciplina: la primera, comprende las
obras de la inteligencia y del ingenio humano que se manifiesta en el campo de las artes y
de las ciencias, designandosele como Derechos de Autor; el segundo grupo esta
constituido por las producciones que operan en el campo industrial y comercial y se le
denomina Propiedad Industrial. (3)

De todo lo antes citado podemos concluir que la Propiedad Intelectual es: ‘el
conjunto de derecho y normas que protegen las concepciones intelectuales del ser
humano. Una de estas concepciones puede referirse a la estética (arte, belleza, literatura,
ciencia), y caera en el campo de los Derecho de Autor y otra se refiere a la industria o al
comercio, cayendo en consecuencia en el ambito de los derechos de Propiedad

Industrial”.

2.- Vinamata Paschkes, Carlos.- “La propiedad Intelectual”, Ed. Trillas, 1* Edicion, México 1998
3.- Castrejon Garcia, Gabino E.- “Conferencia de la Propiedad Intelectual en el marco del Tratado de Libre
Comercio”, México 2000.



|.- DERECHOS DE AUTOR
DERECHOS DE
PROPIEDAD
INTELECTUAL Il.- DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Asi entonces, diremos que el Derecho de Propiedad Intelectual es el género mas

proximo y los Derechos de Autor y de la Propiedad Industrial son la diferencia especifica.

LI.- LOS DERECHOS DE AUTOR.
LILL.- CONCEPTO Y NATURALEZA JURIDICA

Las legislaciones de practicamente todos los Estados del mundo reconocen el
derecho de los escritores, musicos, autores de historietas gréficas, artistas y productores
de obras audiovisuales y fonogramas a percibir una remuneracién por la explotacion y
reproduccién de sus obras, sea cual sea el soporte fisico que las contenga, desde el

momento en que éstas sean divulgadas.
Usualmente se ha definido el Derecho de Autor como el derecho que la Ley
reconoce al autor de una obra para participar en los beneficios que produzca la

publicacion, ejecucién o representacion de la misma (4)

En nuestra legislacién y en especifico el articulo 11 de la Ley Federal del Derecho

de Autor establece el concepto juridico de los Derechos de Autor y el cual a |a letra dice:

4.- Vinamata Paschkes, Carlos.- Ob. Cit.



“El Derecho de Autor es el reconocimiento que hace el Estado a favor de todo creador de
obras literarias y artisticas previstas en el articulo 13 de ésta Ley, en virtud del cual otorga
su proteccion para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de caracter
personal y patrimonial. Los primero integran el lamado Derecho Moral y los segundos el
Patrimonial” Sin embargo y dado lo extenso del campo que se protege con este derecho,
es menester hacer un estudio y andlisis mas detallado del concepto de Derechos de
Autor.

Para algunos autores el Derecho de Autor es “el conjunto de normas que regulan
las creaciones intelectuales aplicadas al campo de la literatura, de las bellas artes y de la
ciencia, originales o de caracter creativo, con independencia de su mérito, que puedan
darse a la luz por cualquier medio”.

Rangel Medina por su parte define el Derecho de Autor como ‘el conjunfo de
prerrogativas que las leyes reconocen y confieren a los creadores de obras intelectuales,
exteriorizados mediante la escritura, la imprenta, la palabra hablada, la musica, el dibujo
la pintura, la escultura, el grabado, el cinematégrafo, la radiodifusion, la television, ‘el

disco, el casete, el videocasete y por cualquier otro medio de comunication”. (5)

Por su parte Humberto Herrera Meza establece en su obra que no existe un
consenso sobre el origen de los Derecho.s Autorales, si bien es cierto que la actividad
intelectual y artistica ha existido durante siglos y que gracias a las creaciones artisticas de
épocas antiguas (monumentos, pinturas rupestres, etc.), se han obtenido referencias
sobre la materia, también lo es que en materia legislativa los Derechos de Autor son un

tema realmente nuevo.

5.- Rangel Medina, David.- "“Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial”, Institulo de Investigaciones
Juridicas, UNAM, México 1998



Como se mencioné en el primer punto de este capitulo, se consideraba que todo lo
relacionado con esta materia habia surgido a partir de la creacién de la imprenta,
situacion que carece en cierto sentido de logica, pues en el imperio chino ya se
practicaban diversas técnicas de impresion, es entonces una aseveracion decir que la
idea de la propiedad sobre los resultados de la actividad intelectual ya existia desde
tiempos remotos; siendo esto tal verdad que tanto en la Grecia como en la Roma antiguas
era condenado el plagio como algo deshonroso y en la primera de ellas se reprimia la
“pirateria” literaria. Por su parte el Derecho Romano condenaba el robo de manuscritos de
manera especial y diferente a como se castigaba el robo comun, aceptandose con ello
que los manuscritos eran considerados como la materializacion de un tipo de propiedad

especial: la que un autor posee sobre su creacion.

No obstante lo antes citado, en el Derecho Romano no existia un reconocimiento
como tal del derecho de autor, pues sélo se legislaban en él tres categorias de derechos:
personales de obligaciones y reales, y dentro de estos Ultimos solo se admitia la
propiedad de una creacion intelectual exteriorizada en un cuerpo materia (manuscritos,

pintura, dibujo o escultura).

Antes de que se inventara la imprenta las obras de produccién intelectual, eran
protegidas por las leyes generales de la propiedad: El autor era el poseedor y propietario
de un objeto que podia vender a quien quisiera. En esa época por otra parte era muy
dificil reproducir las obras, pues tenia que hacerse a mano, por lo que el plagio era raro y

severamente criticado por la opinion publica. (6)

6.- Herrera Meza, Humberto J...-Ob. Cit.



Este extenso periodo de desconocimiento de los Derechos de Autor se extiende
hasta el siglo XV, cuando —como ya dijimos— con la invencidn de la imprenta, que permitié
la conservacion de la palabra y el pensamiento de los hombres, faciltando su

reproduccion y difusion, tuvo origen el sistema formalista o de los privilegios.

Sistema que consistia en el privilegio que el Estado otorgaba al creador de las
obras, y que solo se realizaba si éste Ultimo cumplia con una serie de formalidades, de
ahi que a tal sistema se le conocia también con el nombre de formalista; vigente en
Europa durante los siglos XVI y XVII concedia a los autores por parte del Estado como
una gracia especial la facultad de imprimir y vender sus obras, de acuerdo con
condiciones que se determinaban expresamente, previo un detenido examen de su texto.
Para los que infringieran estas disposiciones o publicaran una obra sin haber gestionado y

obtenido el correspondiente privilegio, se establecian severas sanciones. (7)

Con la aparicién del sistema formalista se inicia una nueva época en el quehacer
intelectual de la humanidad, época en la que los primeros beneficiados fueron los
editores, quienes al tener la facilidad de la multiplicacién de las obras originales y los
libros se convirtieron en mensajeros del saber y la cultura, ademas de que las obras
impresas se transformaron en objetos cbmerciales con posibilidades de proporcionar
beneficios econémicos a sus autores e impresores, dedicandose éstos a publicar los

antiguos manuscritos.

El sistema de privilegios o formalista fue también benéfico para las autoridades

quienes lo usaron como un medio de control o censura de las obras publicadas.

7.- Vifiamata Paschkes, Carlos.- Ob. Cit.
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En la obra del autor Humberto Herrera Meza encontramos que la primera Ley
sobre los Derechos de Autor fue el “Estatuto de la Reina Ana”, cuya promulgacién oficial
fue el 10 de abril de 1710. Dicho estatuto concedia a los autores de obras publicadas el
derecho el derecho exclusivo de reimprimirlas por un periodo de 21 afos; en el caso de
que las obras fuesen inéditas el tiempo concedido para la impresién era de 14 afos en el
entendido de que si el autor aun vivia al término del primer plaza tenia la facultad de
renovarlo por otros 14 anos. El registro de las obras bajo éste primer estatuto estaba

sometido a ciertas formalidades, dentro de las que se encontraban:

A) Que el registro de las obras se hiciera personalmente por el autor, y

B) Dejar un depésito de nueve ejemplares para las universidades y bibliotecas.

La falta de proteccion que el Estatuto de la Reina Ana proporcionaba a las
representaciones publicas de las obras, de las versiones dramaticas y de las traducciones
obligo a que en 1735 se creara el “Acta de los Grabadores” que protegia tanto a autores

literarios, como a los artistas, dibujantes y pintores.

Una vez suprimido el sistema de privilegios y hasta antes de la Revolucién
Francesa se crearon diversas legislaciones con relacién a los Derechos de Autor; tal es el
caso de la doctrina que establecia que “el autor era el propietario de su obra” la cual fue el
resultado de las resoluciones del Consejo de Estado Francés a partir de 1761; en 1777
por otra parte se proclamaron las corporaciones de artistas “la libertad del arte” y en 1786
“El derecho de los compositores musicales” fue reconocido por el Reglamento del

Consejo.



Con la llegada de la Revolucién Francesa se suprimieron todos los privilegios
incluyendo los correspondientes a autores e impresores. Cuando el torbellino de la
revolucion se aplacd, se reconocio que los Derechos Autorales no debian fundamentarse
en las concesiones arbitrarias de la autoridad publica sino en el simple hecho de la
creacion intelectual de los autores, compositores o artistas, del cual fluyen todos los

derechos de forma natural.

En nuestro pais la historia de los Derechos de Autor no cambia mucho. Durante la
Colonia la Nueva Espafa recibia los efectos de las disposiciones tomadas por las
autoridades en la Metropoli. El control de la publicacion de los libros era estricto y mucho
mas la introduccién a esta Nueva Espaiia, restriccion ejercida por la Aduana Real de

Veracruz quien realizaba inspecciones especiales en ese sentido.

Existian algunas disposiciones virreinales a favor de los autores, disposiciones y
dérdenes que favorecian o reconocian ciertos privilegios o derechos a autores, como lo

eran:

A) La publicacién hecha en 1704 por el virey Don Francisco Hemandez de la
Cueva cuya esencia aclaraba los derechos que correspondian a los autores en las ventas

de sus obras, y

B) La publicacién aplicada por Don Matias Galvez en 1784 quien cumplimentaba
las ordenes de Carlos Ill y mediante la cual concedia que los privilegios otorgados al

autor, a su muerte, pasaran a sus herederos.



En 1824, y ya con un Meéxico independiente, la Constitucion de Apatzingan
proclama la libertad de publicar obras sin ningln tipo de licencia o censura, esto como
consecuencia de la libertad de expresion e imprenta que en ese movimiento social se
produjo. Pero no fue sino hasta el 3 de Diciembre de 1846 que se creo el primer conjunto
de normas sobres los derechos de autor el “Reglamento de la Libertad de Imprenta"
promulgado por José Mariano Salas a nombre del Presidente Mariano Paredes y Arriaga
y en cuyo texto reconocia el derecho de exclusividad que tenia el autor para publicar su
obra, tal derecho era vitalicio y después de la muerte del autor lo podia ejercer los

herederos durante 30 arios, la violacion a este derecho se consideraba “falsificacion”.

Finalmente con la Constitucién de 1917 se consagra definitivamente la libertad de
expresion y libertad de prensa al establecerse que: “la manifestacién de las ideas no seré
objeto de ninguna inquisicién judicial o administrativa...” y el hecho de que: “Es inevitable
la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia” sefialando como Unico
limite la vida privada, la moral y la paz publica. Derechos estos que con el Cédigo Civil de
1928 superan el sistema obsoleto y contrario que el fundamento esencial del articulo 28
de la Constitucion de 1917 manejo; consagrando en el Titulo VIII de su libro Il lo referente

a la materia de los Derechos de Autor.

Después de la Convencion Interamericana sobre los Derechos de Autor celebrada
en Washington en junio de 1946 la necesidad de ajustar nuestra ley a dicha convencion
condujo a que México emitiera en 1947 la Primera Ley Federal sobre los Derechos de
Autor que reproducia el contenido del Coédigo Civil de 1928 con algunas novedades
referentes al contrato de edicion. En 1956 y ya considerada como obsoleta la Ley de 1947

se expidid una nueva Ley Federal, misma que en el afio de 1963 se reforma y adiciona



creandose la nueva Ley Federal del Derecho de Autor la cual estuvo vigente hasta el 25
de marzo de 1997, afio en que entra en vigor la que desde entonces es la Ley vigente en

la Republica Mexicana la “Ley Federal del Derecho de Autor”: (8)

LILIl.- OBJETO DE LOS DERECHOS DE AUTOR.
El articulo 13 de la Ley Federal del Derecho de Autor publicada en el Diario Oficial
de la Federacion del 24 de Diciembre de 1996, indica las ramas sobre las que se extiende

la proteccion de los Derechos de Autor respecto de sus obras:

|.- Literaria,

Il.- Musical con o sin letra,

lil.- Dramatica,

IV.- Danza,

V.- Pictérica o de dibujo,

VI.- Escultérica y de caracter plastico
ViI.- Caricaturas e historieta,

VIil.- Arquitecténica,

IX.- Cinematografica y demas obras audiovisuales,
X.- Programas de radio y television,
Xl.- Programas de computo,

XIl.- Fotografica,

XlIl.- Obras de arte aplicado que incluyen el disefio grafico o textil, y

B.- Herrera Meza, Humberto J.. -Ob. Cit.



XIV.- De compilacion integrada por las colecciones de obras, tales como las
enciclopedias, las antologias y de obras u otros elementos como las bases de datos,
siempre que dichas colecciones, por su seleccién o la disposicién de su contenido o

materias, constituyan una creacion intelectual.

Asi mismo el articulo 3° de la Ley de la Materia nos establece con claridad las
creaciones que son protegidas por la misma: “Las obras protegidas por esta Ley son
aquellas de creacion original susceptibles de ser divulgadas o reproducidas en cualquier
forma o medio”. En complemento al articulo antes citado el articulo 4° de la multicitada

Ley nos establece que las obras objeto de proteccion pueden ser:

a) Segun su autor:

l.- CONOCIDO.- Contienen la mencién del nombre, signo o firma con que se
identifica el autor.

Il.- ANONIMAS .- Sin mencién de nombre, signo o firma que identifique al autor,
bien por voluntad del mismo, bien por no ser posible tal identificacién, y

lil.- SEUDONIMAS - Las divulgadas con un nombre, sigo o fiema que no revele la

identidad del autor.

b) Seguln su comunicacion:

I.- DIVULGADAS .- Las que han sido hechas del conocimiento publico por primera
vez en cualquier forma o medio.

Il.- INEDITAS.- Las que no se han dado a conocer, y
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lil.- PUBLICADAS.- Aquellas cuya divulgacién no es primigenia, esto es, las que
han sido editadas cualquiera que sea el medio de reproduccion de los ejemplares y las

que han sido puestas a disposicion mediante su almacenamiento por medios electronicos.

c) Segun su origen:

l.- PRIMIGENIAS.- Las que han sido creadas de origen sin estar basadas en otra
preexistente, o que estando basadas en otra, sus caracteristicas permitan afirmar su
originalidad, y

Il.- DERIVADAS.- Aquellas que resulten de la adaptacion, traducciéon u otra

transformacion de una obra primigenia.

d) Segun los creadores que intervienen:

I.- INDIVIDUALES.- Las que han sido creadas por una sola persona,

Il.- DE COLABORACION.- Las que han sido creadas por varios autores,

lil.- COLECTIVAS.- Las creadas por la iniciativa de una persona fisica o moral que
las publica y divulga bajo su direccion y su nombre y en las cuales la contribucion
personal de los diversos autores que han participado en su elaboracion se funde en el
conjunto con vistas al cual ha sido concebido sin que sea posible atribuir a cada uno de

ellos un derecho distinto e indiviso sobre el conjunto realizado.

Por otra parte el articulo 2° del propio ordenamiento legal indica los derechos que
la Ley reconoce y protege a favor del autor: “El autor es el tnico, primigenio y perpetuo
titular de los derechos morales sobre las obras de su creacién” considerandose como el

derecho moral el derecho que tiene el autor de crear, de presentar o no su creacion al



publico bajo una forma elegida por él, de disponer de esa forma soberanamente y de
exigir de todo mundo el respeto de su personalidad en tanto que esta se haya unida a su

calidad de autor.

El derecho moral se considera unido al autor y es inalienable, imprescriptible,
irrenunciable e inembargable segun lo establece el articulo 19 de la Ley Federal del

Derecho de Autor.

El ejercicio del Derecho Moral corresponde al propio creador de la obra y a sus
herederos. En ausencia de éstos, o bien en caso de obras del dominio publico, anénimas
o protegidas por el Titulo VIl de la Ley de la Materia, el Estado lo ejercera segun lo
establecido por el articulo 21 de la Ley Federal del Derecho de Autor, siempre que las

obras de que se trate sea de interés para el patrimonio cultural nacional.

Ademas del elemento moral las creaciones que protegen los Derechos de Autor
cuentan con otro elemento que es el econémico, elemento relacionado con el disfrute
econémico de la produccién intelectual, es decir, es el conjunto de facultades
patrimoniales del autor respecto de su obra, que surgen al momento de la publicacién y

desaparecen cuando |la obra entra en el dominio publico.

Para comprender los alcances del objeto de los Derechos de Autor es
indispensable conocer las obras que no se protegen por esta materia, asi como sus

limitaciones.
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El articulo 14 de la Ley Federal del Derecho de Autor nos menciona en la fraccion
X los supuestos que no son objeto de proteccién de los Derechos de Autor y dentro de los

cuales —de manera enunciativa— se encuentran:

I.- El aprovechamiento industrial o comercial de ideas contenidas en las obras,

Il.- Las letras, los digitos o los colores aislados, a menos que su estilizacion sea tal
que los convierta en dibujos,

Ill.- Los nombres, y titulos o frases aisladas,

IV.- El contenido informativo de las noticias, pero si su forma de expresion, y

V.- La informacién de uso comn tal como los refranes, dichos, leyendas, hechos,

calendarios y las escalas métricas.

Dentro de las limitaciones que tiene la proteccién a los Derechos de Autor

podemos encontrar:

A) La limitaciéon por causa de utilidad publica.- Considerandose como tal
aquella publicacién o traduccién de obras literarias o artisticas necesarias para el adelanto
de la ciencia, la cultura y la educacién nacionales, segun lo establece el articulo 147 de la

Ley Federal del Derecho de Autor.

B) El dominio publico como limitante del Derecho de Autor.- De acuerdo con el
articulo 152 de la Ley de la materia, las obras de dominio publico pueden ser libremente
utilizadas por cualquier persona, con la sola restriccion de respetar los derechos morales

de los respectivos autores.



C) Las culturas populares como limitante de los Derechos de Autor.- Esta
limitante se da con el fin de preservar la idiosincrasia de los pueblos mexicanos,
conservando su dignidad y originalidad en costumbres y habitos, segin se regula del

articulo 154 al 158 de la citada Ley.

A fin de obtener una conclusién de todo lo vertido con anterioridad tenemos lo
establecido por el autor Adolfo Loredo Hill quien acertadamente establece que los
Derechos de Autor son tan antiguos como el hombre, pues nacen de él, con su
pensamiento, de su inteligencia creadora, el autor es el creador de la cultura, hacedor de

las obras de arte. (9).

Los Derechos de Autor son pues, el conjunto de normas que regulan las
creaciones intelectuales ya sean de caracter literario, artistico o cientifico y cuyo
reconocimiento por parte del Estado a favor de su autor le concede el goce de
prerrogativas y privilegios exclusivos de caré(_:ter' personal y patrimonial; siendo asi el
Derecho Moral y el Derecho Patrimonial quienes componen el Derecho de Autor, a mayor
abundamiento las prerrogativas morales existen siempre en el acto de creacion intelectual

y los privilegios pecuniarios se originan al transmitirse estos derechos.

Finalmente diremos, entonces, que el objeto de los Derechos de Autor es la
proteccion de todos aquellos derechos tanto morales como pecuniarios que recaen sobre

las obras de la inteligencia

9.- Loredo Hill, Adolfo.- “Nuevo Derecho Autoral Mexicano” Ed. Fondo de Cultura Econémica. 1* Edicion.
México 2000.



LIL.- LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.
LIILI.- CONCEPTO

El maestro Rafael De Pina sefala como derechos de Propiedad Industrial a la
“Manifestacion o modalidad de la propiedad representada por el derecho exclusivo al uso
de un nombre comercial, marca, patente, franquicia, modelo de utilidad, disefio industrial,
avisos comerciales y denominaciones de origen, conferido de acuerdo con la legislacién

correspondiente”.(10)

Para otros autores los derechos de Propiedad Industrial pueden ser definidos
como “un nombre colectivo que designa el conjunto de institutos juridicos o leyes que
tienden a garantizar la suma de derechos deducidos de la actividad industrial o comercial

de una persona y a asegurar la lealtad de la concurrencia industrial y comercial”.

El término “Propiedad Industrial" para algunos autores se considera falso e
inapropiado. En primer lugar, establecen, la palabra industrial es ambigua; proviene del
término “industria” que puede ser tomado en un sentido estrecho, por oposicion al
comercio, a la agricultura y a las industrias extractivas o bien en un sentido amplio,
comprendiendo toda la gama del trabajo humano. En segundo lugar porque la palabra
“Propiedad” no se aplica en este caso a los objetos tangibles a los que se refiere en
general, en este caso esta llamada a abarcar intereses o derechos de naturaleza muy
irregular. En tercer lugar, pese a que la divisién de la propiedad intelectual y la propiedad
industrial esté generalmente aceptada, es dudoso que éste término sea el indicado para

distinguir los derechos que designa una yla otro, ya que una diferencia substancial

10.- De Pina, Rafael.- “Diccionario de Derecho”, Ed. Pormia. México 1983.



parece hacer falta, en ciertos casos, entre las dos categorias de derechos, siendo a

menudo dificil incluir ciertas creaciones en una de ellas mas bien que en la otra. (11)

Sin embargo y pese a lo antes citado es indiscutible que el concepto de Propiedad
Industrial va intimamente ligado a una actividad tanto intelectual, derivada de la
inteligencia y pensamiento del ser humano, como una actividad de caracter comercial,
entendiéndose ésta en su sentido industrial y en cuanto a los actos de comercio. En
efecto y si tomamos en cuenta que la Propiedad Industrial se encuentra conformada por
las invenciones, modelos de utilidad, disefios industriales, avisos y nombres comerciales,
asi como denominaciones de origen y franquicias, es indiscutible que tales instituciones
se derivan de la actividad intelectual del ser humano con la finalidad de aplicar la misma
en el ambito industrial y comercial y con el propésito de tener una remuneracién de

caracter econémico.

En tal orden de ideas la Propiedad Industrial debera de entenderse como: “E/
conjunto de derechos y obligaciones emanados de todas aquellas instituciones protegidas
por la ley de la maleria, derivadas de la actividad humana, con la finalidad de ser
aplicadas al campo comercial e industrial y con el objeto de obtener uﬁa remuneracion

economica para su titular”.

LIILIL- NATURALEZA JURIDICA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.
Tomando como base que la Propiedad Industrial es una modalidad de la propiedad

en general, para la mejor comprension de éste punto, debemos de abordar en primer

11.- Castrejon Garcia, Gabino E...- “El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial’, Ed. Cardenas Editor y
Distribuidor, 2* Edicién. México 2000.
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lugar el estudio de la propiedad en general. Siendo menester aclara que por razones de
materia, sdlo nos avocaremos a analizar especificamente aquellos aspectos que tienen
relacion directa con la Propiedad Industrial, es decir, lo relativo a la propiedad privada que

es la rama dentro de la cual se encuentra la industrial.

La propiedad como ya hemos citado es el derecho de gozar y disponer libremente
de nuestras cosas en cuanto las leyes no se opongan. Esta voz tiene dos acepciones: tan
pronto expresa el derecho en si mismo, que también se llama dominio, tan pronto significa
la misma cosa en que se tiene el derecho. Es el derecho de gozar, esto es, de sacar de la
cosa todos los frutos que puede producir y todos los placeres que puede dar; de disponer,
esto es, de hacer de ella el uso que mejor nos parezca, de mudar su forma, de enajenarla
y destruirla (en cuanto las leyes no se opongan). Dominium est, decian los romanos, jus
utendi abutendi re sua, quatemus juris ratio patitur. La propiedad de una cosa nos da
derecho sobre todo lo que ésta produce, y sobre todo lo que se le incorpora

accesoriamente, sea por obra de la naturaleza, sea por obra de nuestras manos.

La propiedad es obra de la Ley Civil, antes del establecimiento de las leyes, el
hombre no tenia sobre las cosa que ocupaba mas derecho que el de la fuerza con que los
defendia y conservaba, hasta que un rival mas fuerte le privaba de ellas; de suerte que las
cosas se adquirian por la posesion y se perdian con la pérdida de la posesion. En medio
de un estado tan precario vino la Ley Civil, establecié ciertos vinculos morales entre la
cosa y la persona que la habia adquirido; vinculo que ya no pudo romperse sin la voluntad
de la persona aun cuando la cosa no estuviere en su mano. Este vinculo era el derecho
de la propiedad, derecho distinto e independiente de la posesion. En ese sentido la
propiedad, pues, es un derecho y la posesion no es mas que un hecho: la propiedad

puede conservarse aunque se pierda la posesion; la posesion puede conservarse



asimismo, aunque se pierda la posesion. Mas la propiedad y la posesion pueden ir juntas;
asi que el poseedor de una cosa, se presume propietario, mientras no conste que estas

dos calidades estan separadas.

La propiedad se divide en perfecta e imperfecta. El vinculo que existe entre el
propietario y la cosa que le pertenece es efectivamente susceptible de division. Cuando
no esta dividido, cuando ningun derecho extrafio viene a limitar el ejercicio del derecho de
propiedad, se dice que la propiedad es perfecta. Cuando el vinculo esta dividido, cuando
el ejercicio del derecho de propiedad esta limitado por un derecho que pertenece a otro
propietario, se dice que la propiedad es imperfecta. Estas substracciones, estos
desmembramientos, digamoslo asi, en el derecho de propiedad se llaman servidumbres.
A la clasificacion mencionada con anterioridad también se le conoce como plena
propiedad y nuda propiedad, esta se da cuando el dominio no va acompafada del
usufructo; y plena propiedad es el dominio que va acompafado del usufructo, es decir,
que nuda propiedad es el hecho de disponer de una cosa, salvo el derecho de disfrutar o
gozar de sus frutos que pertenecen a ofra persona; y plena propiedad el derecho de
disponer y de gozar de la cosa y sus frutos. En ese orden diremos que la nuda propiedad
es una forma de la propiedad imperfecta y la plena propiedad una forma de la propiedad

perfecta, si acaso no son lo mismo en toda su extension.

La ley que cured el derecho de propiedad, mirandole como el mas identificado con
nuestra existencia, le hizo estable al mismo tiempo y le aseguré contra los conatos del
artificio y la violencia, imponiendo severas penas a los que osasen turbarmos o privarnos
de un goce; luego le hizo comunicable, dando origen a los contratos; y finalmente le hizo
transmisible en el instante de la muerte, abriendo la puerta a los testamentos y

sucesiones. Estableciendo asi que la propiedad de las cosas, entonces, se adquiere por
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ocupacion y accesion, por prescripcion, por disposicion testamentaria y por entrega a

tradicion en virtud de las obligaciones o contratos.

La propiedad es una realidad social, y el derecho de propiedad el conjunto de
normas aplicables a ello, asi pues la actividad del jurista debe de caer principalmente
sobre el derecho aplicable a esta realidad social que es la propiedad, sin dejar de tomar
en cuenta el sentido econémico y que se encuentra estrechamente relacionado con el

derecho.

En relacion con el tema de la propiedad se ha distinguido entre un derecho a la
propiedad y un derecho de propiedad. Por un derecho a la propiedad se entiende ‘la
facultad amplia y general de aplicar nuestras actividades a la apropiacion de algo que nos
asegure el sustento” y por un derecho de propiedad “la concretizacion y actualizacion

sobre tal o cual objeto, de aquel derecho a la propiedad”.

Los autores reconocen la existencia, de dos conceptos de propiedad, uno amplio y
otro restringido. El restringido, derivado del derecho romano, comprende Unicamente la
propiedad de las cosas, del fondo y a la propiedad industrial; el amplio, inspirado en un
principio politico-econdémico, considera a la propiedad como cualquier concepto

monopolistico que proporciona al titular una situacién de dominio.

En realidad el concepto amplio de propiedad es el que prevalece en la actualidad y
aquél a que se hace referencia cuando se trata de ésta institucion para definirla y

comprender su naturaleza y alcance, segun las concepciones del mundo moderno.
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Es dificil establecer un concepto legal de propiedad si tomamos en cuenta la
diversidad de elementos existentes para ello. EI Cédigo Napolednico, por ejemplo, la
define diciendo que es “el derecho de gozar y disponer de la cosa de la manera mas
absoluta, con tal de que no se haga de ella un uso prohibido, por las leyes o por los

reglamentos”.

Para el Cédigo Espariol (1889) la propiedad es ‘el derecho de gozar y disponer de

una cosa sin mas limitaciones que las establecidas por las leyes”.

Prescindiendo de toda definicién, el Cédigo Civil italiano (1942) se limita a decir
que ‘el propietario tiene el derecho de gozar y disponer de la cosa de modo pleno y
exclusivo, dentro de los limites y con la observancia de las obligaciones establecidas por

el ordenamiento juridico”.

El articulo 830 del Cédigo Civil para el Distrito Federal no define tampoco la
propiedad limitandose a decir que “el propietario de una cosa puede gozar y disponer de
ella con las limitaciones y modalidades que fijjen las leyes”. Desde éste punto de vista
legal, por consiguiente puede definirse el derecho de propiedad en los siguientes
términos: “derecho de propiedad es aquél que autoriza al propietario de una cosa para

gozar y disponer de ella con las limitaciones que fijen las leyes”.

De ésta definicion legal se desprenden dos consecuencias: a) El derecho de
propiedad esta sujeto a las modalidades y limites expresamente sefialados por el
legislador y solo dentro de esta esfera debe considerarse licita la disposicion, y b) El goce

de la cosa sobre la que recae la propiedad.



Entendiéndose que la propiedad puede recaer sobre cualquier objeto del mundo
exterior, siempre que sea apropiable, pudiendo ser objeto de relacién de dominio, no solo
las cosas propiamente corporales, sino también las fuerzas naturales como la energia y

los mismos derechos.

Originalmente la propiedad tuvo como objeto exclusivamente las cosas corporales.
La extension de este objeto a las cosas llamadas inmateriales, pertenece a un concepto
moderno de la propiedad, que legaliza la propiedad industrial e intelectual, creando los
llamados derechos de autor e industriales, que algunos autores denominan derechos

sobre bienes o cosas inmateriales.

Para que las cosas puedan ser objeto de apropiacion se requiere —segtn lo que se
establece en el Cadigo Civil vigente en el Distrito Federal- que no estén excluidas del

comercio, pudiendo estarlo, bien por su naturaleza, bien por disposicion de Ia ley.

El derecho de propiedad se caracteriza por su enorme elasticidad, que lo hace
capaz de alcanzar las mas distintas facultades de uso y disposicién de la cosa sujeta al
sefioria de la misma y por la aptitud que tiene también para comprimirse y reducirse en su
contenido hasta casi quedar anulado como poder del duefio, sin que, no obstante, llegue

a destruir totalmente el vinculo de pertenencia de la cosa a la persona.

En este sentido se ha dicho (Gierke, Clemente de Diego, etc.) que el dominio es
un derecho elastico y abstracto; lo primero por la posibilidad de alargar o comprimir sus
facultades sin perder su naturaleza esencial; y lo segundo porque excluye de buscar la
facultad caracteristica del mismo, puesto que al ser abstracto el dominio no resulta

determinado por cualidad o facultad alguna concreta.



Es importante establecer que la propiedad tiene una gran variedad de
manifestaciones, presentandose como propiedad individual o colectiva en atencion a la
titularidad, como propiedad agraria, intelectual, industrial, mercantil o comercial teniendo
en cuenta la materia que constituye su objeto (manifestacién de la propiedad sobre la cual
avocaremos el presente trabajo), como propiedad publica o privada segun corresponda a
particulares o entidades publicas; como propiedad horizontal o vertical mirando a su
proyeccion espacial y como propiedad rustica o urbana por su ubicaciéon ya sea en el

campo o en la ciudad.

Para el analisis de la propiedad en cuanto a su materia y en especifico a la
relacién directa de ésta con la Propiedad Industrial y a fin de determinar su naturaleza
tomaremos la critica que hace el maestro Jorge Madrazo al abordar la tematica del
articulo 27 Constitucional, “ante todo el articulo 27 establece nuestro régimen de
propiedad, del cual depende en (lfima instancia, el concreto modo de ser del sistema

econdémico y la organizacion social”.

Este articulo constituye un régimen de propiedad de caracter triangular en razén
de la persona o entidad a quien se imputd “/a cosa”™ propiedad publica, propiedad privada

y propiedad social.

El primer parrafo del articulo 27 constitucional es la piedra angular sobre la cual se
edifica todo el réegimen de propiedad. Ha sido objeto de un importante debate doctrinal y

jurisprudencial y existen no menos de cinco tendencias interpretativas.

Una de esas tendencias y posiblemente la aprobada por la mayor parte del sector

de la doctrina reconoce en la propiedad originaria —postulada en el parrafo primero del



citado articulo— un derecho nuevo y singular, no solo un dominio eminente como en el
siglo pasado, sino mas concreto y real que, como dice Felipe Tena Ramirez, puede
desplazar a la propiedad privada convirtiendo en dominales los bienes de los particulares,

en vias de regreso a su propietario originario que es la nacion.

Esta teoria parece verse confirmada en el tercer parrafo del propio articulo que
proclama el derecho de la nacién para imponer a la propiedad privada las modalidades

que dicte el interés publico.

Bajo la Constituciéon de 1917, la propiedad privada pierde su sentido individualista,
heredado del Cédigo de Napoledn y reconociéndola como un derecho publico subjetivo, la

estatuye como una propiedad precaria, limitada por el interés colectivo.

Asi reconocida, la propiedad privada es protegida mediante una serie de garantias

contra actos arbitrarios de la autoridad (Articulos 14,16 y 28 Constitucionales).

Al hablar de la propiedad el maestro Ignacio Burgoa sefiala que "la propiedad
privada presenta- primordialmente dos aspectos, a saber, como derecho civil subjetivo y
como un derecho publico subjetivo. En el primer ca.so. la propiedad se revela como un
derecho que se ubica en las relaciones juridicas privadas, esto es, las que se entablan
entre los individuos como tales, como gobernados, como elementos de vinculos de
coordinacion. La propiedad privada, en estas condiciones, es exclusivamente oponible a
las pretensiones de los sujetos individuales, o mejor dicho, a las de las personas
colocadas en el plano de gobermnados o de derecho privado. En su aspecto puramente
civil, la propiedad es un derecho subjetivo que se hace valer frente a personas situadas

en la misma posicion juridica que aquellas en que se encuentra su titular. El Estado, en



las relaciones de imperio, de autoridad con los gobernados, es extrafio a la propiedad
privada en su caracter de derecho civil, no forma parte en las relaciones juridicas en que

ésta se puede debatir, simplemente se ostenta como un mero regulador de las mismas.

La propiedad privada como derecho subjetivo civil, engendra para su titular tres
derechos fundamentales, que son: el de uso, el de disfrute y el disposicion de la cosa
materia de la misma. El primero se traduce en la facultad que tiene el propietario de
utilizar el bien para la satisfaccion de sus propias necesidades; por medio del segundo, el
dueiio de la cosa puede hacer suyos los frutos (civiles y naturales) que ésta produzca; el
derecho de disponer de un bien, en tercer lugar, se manifiesta en la potestad que tiene el
titular de la propiedad de realizar, respecto de aquel actos de dominio de diversos casos.
Es a virtud de este derecho de disposicion de la cosa como se distingue el derecho de

propiedad de cualquier otro que una persona tenga respecto de un bien.

Ahora bien, el derecho a disponer de una cosa no es absoluta pues tiene
limitaciones establecidas por la ley, tal y como lo establece el articulo 830 del Cédigo
Civil. La idea clasica de propiedad que consideraba a ésta como un derecho absoluto que
originaba para su titular la facultad de “abusar de la cosa” (jus abutendi) ha sido
abandonada tanto por la doctrina como por la legislacion. A parte de las limitaciones
propiamente civiles de que adolece el derecho de propiedad y que estan consignadas en
las leyes, existen restricciones de derecho publico impuestas por el interés social o

estatal.

Nos hemos referido a la propiedad privada como un derecho oponible por su titular
ante las personas fisicas o morales, incluyendo al Estado en su aspecto de entidad no

soberana (jure gestione), que estan colocadas en su misma situacion juridica de
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gobernado. La propiedad privada se erige en el contenido de una potestad juridica, fruto
de una relacién existente entre el gobernado por un lado, y el Estado y sus autoridades
por el otro, consistente en exigir de la entidad politica y de sus érganos autoritarios su

respeto y observancia.

El concepto de “propiedad originaria” empleado en el primer parrafo del articulo 27
Constitucional equivale en realidad a la idea de dominio eminente, o sea, a |la de imperio,
soberania o autoridad que el Estado como persona politica y juridica ejerce sobre la parte

fisica integrante de un ser: el territorio, segtn lo establece el Licenciado M. G. Villers.

En tal orden de ideas y tal y como lo hemos establecido en lineas anteriores la
propiedad privada ya no es un derecho absoluto del individuo, tal como existia en Roma,
sino que esta llamada a desempefiar una funcién social. Por ello, es que la Ley Suprema
impone a la propiedad particular importantes limitaciones, todas ellas inspiradas en el

interés estatal y nacional publico.

El articulo 27 Constitucional en su tercer parrafo establece que: “la nacién tendra
en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el
interés publico”. La imposicién de estas modalidades se traduce, bien en restricciones o
prohibiciones respecto del uso, disfrute o disposicion de las cosas, o bien en el
cumplimiento, por parte del duefio de éstas, de verdaderos actos positivos con motivo del
aprovechamiento de las mismas. La imposicion de modalidades a la propiedad privada se
traduce necesariamente en la supresion o en la limitacién de alguno de los derechos
reales inherentes y consubstanciales a ella, a saber, el derecho de usar la cosa (jus
utend)), el de disfruta de la misma (jus fruendi) y el de disposicion respectiva (jus

abutendi).



30

Una vez que se ha analizado la naturaleza de la propiedad —aunque en un sentido
restringido— en consideracion a lo antes vertido, sabemos que la naturaleza juridica de la
propiedad es la de un derecho real que tiene por objeto el de que una persona goce y

disponga de un bien determinado.

Consecuentemente y para establecer la naturaleza juridica de la Propiedad
Industrial, es indispensable establecer si las instituciones que conforman éste ambito

juridico pueden y deben ser consideradas como bienes susceptibles de derechos reales.

En efecto, es indiscutible que las invenciones, los modelos de utilidad, los disefios
industriales, los avisos y nombres comerciales y por supuesto las marcas y franquicias,
relinen por si mismos los elementos caracteristicos de los derechos reales, es decir,
aquellos derechos que tiene una persona sobre la cosa y sin sujeto pasivo
individuaimente determinado contra quien aquéllos puedan dirigirse. Cabe mencionar que
dichos derechos por su naturaleza y regulacién legal deben ser considerados como suj
generis, ya que los derechos derivados de tales instituciones se encuentran sujetos a

condiciones juridicas determinadas para su existencia.

Cierto es la consideracion de derechos reales que se les da, que la propia
legislacion de la materia permite el uso, goce y disposicion de tales instituciones,
elevandola a rango de bienes patrimoniales de su titular. Consecuentemente se puede
afirmar que la naturaleza juridica de los derechos de Propiedad Industrial es la de un

derecho real. (12)

12.- Castrejon Garcia, Gabino E...-Ob. Cit.



31

LIV.- MARCO JURIDICO
LIV.l.- LOS DERECHOS DE AUTOR.

Como bien hemos mencionado, los Derechos de Autor son un tema relativamente
nuevo, tan es asi que el antecedente mas antiguo que tenemos en esta materia es el
Codigo Civil de 1870, vigente a partir del 1° de Mayo de 1871, el cual en su capitulo 8,
libro segundo, reglamenté de manera muy completa para su época lo que ahora se
conoce como Derechos de Autor, que comprendia la propiedad literaria, dramatica y
artistica, aun cuando todavia no existia una legislacion auténoma par éste tipo de

derechos.

En 1884, aln con las reformas del Cadigo Civil, las normas reguladoras de los

Derechos de Autor no se modificaron, quedando igual que en el Cédigo antecesor.

El Cédigo Civil de 1928, influido por la teoria formalista europea, considera a los
Derechos de Autor como un privilegio de explotacion otorgado por el Estado, en lugar de
un derecho de propiedad inmaterial, de acuerdo con lo establecido por el articulo 28 de la
Constitucion General de la Republica de 1917. Se crey6 justo que el autor o el inventor
gozaren de los derechos que resultaren de su obra o de su invento, pero no que se
transmitiera esa propiedad a sus remotos herederos, tanto porque la sociedad estaba
interesada en que las obras o inventos de positiva utilidad entraran al dominio publico,
como también porque tales obras e inventos se habian aprovechado de la experiencia de
la humanidad y los conocimientos de los antecesores, por lo que no podia sostenerse que

fuesen obra exclusiva del autor o inventor.
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Vista la carencia de una regulacion completa y adecuada para la proteccion de los
Derechos de Autor, el 30 de Diciembre de 1947 se expidi6 la primera Ley Auténoma para

regir a los Derechos de Autor, bajo el nombre de Ley Federal de los Derechos de Autor.

El 29 de Diciembre de 1956 se promulgo la segunda ley auténoma sobre Derechos
de Autor, publicada en el Diario Oficial de la Federacion del 31 de Diciembre del mismo
ano, reformada y adicionada por decreto del 4 de Noviembre de 1963 que aparecio
publicado en el Diario Oficial con fecha 21 de Diciembre de 1963, la cual estuvo vigente
hasta el 25 de Marzo de 1997 en que entro en vigor la actual Ley Federal del Derecho de

Autor. (13)

Los Derechos de Autor se encuentran regulados por la Ley Federal del Derecho de
Autor. Misma que en sus articulo 11 al 17, Capitulo |, el legislador de manera muy
acertada regula las normas generales de los Derechos de Autor, es decir, desde el
concepto juridico de Derecho de Autor, el concepto de autor, el reconocimiento de la ley
hacia las obras, los elementos que no pueden ser objeto de proteccion de la materia,
hasta la forma de dar a conocer una obra protegida por la Ley y los requisitos del registro

de dichas obras.

Como lo mencionamos en el curso de éste capitulo en los Derechos de Autor se
encuentran inmersas prerrogativas y privilegios exclusivos de caracter personal y
patrimonial; prerrogativas que nuestro derecho positivo no dejo de tomar en cuenta al
crear en la ley de la materia en sus Capitulos Il y Ill, del Titulo Il, la normatividad en

Materia de Derechos de Autor de los derechos morales y patrimoniales.

13.- Carlos Villamata Paschkes.- Ob. Cit



Consistente en 238 articulos incluidos en XlI Titulos la Ley de la Materia desglosa
aquellos temas cuya relacion va intimamente ligada con los Derechos de Autor; a saber,
la proteccién al derecho de autor (Titulo 1V), los derechos conexos (Titulo V), las
limitaciones en materia de Derechos de Autor (Titulo VI) y los derechos registrales (Titulo

VIl) son algunos de esos temas.

Regula ademas los procedimientos y las autoridades competentes en posibles
controversias en Materia de Derechos Autorales, tal es la hipotesis que se establece en
los Titulos XI y XIl gue norman el Procedimiento ante el Instituto Nacional de los Derechos
de Autor (sujecion de partes) y el Procedimiento Administrativo (infracciones en materia
de Derechos de Autor, infracciones en materia de comercio e impugnacion
administrativa), reconociendo como Unica autoridad competente al Instituto Nacional del

Derecho de Autor (Titulo X.

Asi pues, el Estado a través de la Ley Federal del Derecho de Autor y su
Reglamento confieren en buena manera una serie de derechos y obligaciones tendientes
a la proteccion tanto patrimonial como moral del autor y de su obra y con la Unica

salvedad de no afectar el interés de tercetos ni el bien comun.

I.IV.2.- LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

El antecedente mas remoto que existe en ésta materia es la Ley sobre Derechos
de la Propiedad de los Inventores o Perfeccionadores de algun ramo de la industria, del 7
de mayo de 1832. Este ordenamiento es muy simple y primitivo y en realidad solamente

contiene unos cuantos preceptos sobre proteccion a cierto tipo de ideas o inventos.
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Se percibe en él la influencia colonial espafola y fuera de ser una curiosidad

histérica, no significa ninglin antecedente técnico serio.

En 1889, en México, bajo el régimen de Porfirio Diaz comienza a legislarse con
sentido técnico sobre la materia. El régimen de Diaz alent6é siempre una marcada idea de
desarrollo industrial y comercial en México, inspirado seguramente en ideas europeas. El
primer cuerpo legislativo importante en este tipo de propiedad fue la Ley de Marcas de
Fabrica del 28 de Noviembre de 1889. Esta ley es bastante rudimentaria y sin embargo
muchas de las disposiciones actuales, reglamentarias y otras, provienen desde entonces,

y es factible adver5tir algunas coincidencias de lenguaje entre aquella ley y la presente.

La Ley de Patentes de Privilegio, del 7 de Junio de 1890 con un dispositivo legal
interesante y el concepto de patentabilidad, tomado de la Ley Francesa de 1844 influyo
sobre ésta rama del derecho en muchas partes del mundo. Este concepto de
patentabilidad continué perpetuandose en los ordenamientos mexicanos, y sigue mas o
menos intacto hasta la Ley de la Propiedad Industrial de 1943. La Ley de 1890 sufrié una
reforma el 27 de Marzo de 1896, para introducir algunas pequefias novedades técnicas y

para facilitar el aspecto reglamentario de la misma.

Posterior a la Ley de 1890 esta la Ley de Patentes de Invencion del 25 de Agosto
de 1903; ley que muestra muchos avances respecto de su antecesora, muy progresista,
refleja la influencia internacional de la revision de 1900 hecha en Brucelas al Convenio de

la Unién.



Después de un cuarto de siglo —en el que tuvo lugar la Revolucién Mexicana- se
expiden las Leyes de Patentes de Invencion y de Marcas y de Avisos y Nombres

Comerciales, el 27 de Julio de 1928, que ya tienen un sello de modernidad.

La Ley de Patentes de Invencion introducia una nueva institucion, el examen
extraordinario de novedad de las invenciones, esto era una incuestionable mejora, pues,
permitia averiguar respecto a las patentes expedidas conforme a la Ley de 1903 como de
las concedidas de acuerdo con la propia ley de 1928 si la invencion que amparaba era

nueva en absoluto.

La Ley de Marcas y de Avisos y de Nombres Comerciales de 1928, aunque calca
en buena parte sobre la ley respectiva de 1903, contenia algunas novedades. Por ejemplo
se establecié por primera vez la posibilidad de declarar el uso obligatorio de marcas para
cierto tipo de mercancias. Se imponian mas restricciones a lo que pudiera constituir una
marca. Se introducen los nombres y avisos comerciales. De manera similar a las patentes
se instituye un procedimiento de revocacion de las resoluciones administrativas, y se

disponian normas para un procedimiento judicial civil ante los Tribunales Federales.

No fue sino hasta 1943 con la Ley de la Propiedad Industrial que se concedié una
proteccion tal vez demasiado extensa a esta materia, esta Ley como un dispositivo legal
muy moderno, concedia una proteccion muy amplia a los titulares de estos derechos. La
Ley de 1943 pese a tener la influencia de la Revision de Londres hecha en 1934 al
Convenio de la Union de Paris contenia deficiencias, nociones impropias y defectos
notorios de técnica legislativa; pero aun con todos los defectos que se le quisieran
achacar, la Ley de 1943 tiene importancia, porque es el antecedente obligado para la

Nueva Ley de Invenciones y Marcas de 1976.



No puede negarse que la Ley de 1943 fue un instrumento Gtil a lo largo de sus 33
afios de vigencia. Esta asociada al considerable progreso industrial de México que se
observo en la misma época. Finalmente podemos afirmar que de no haber existido la rica
practica de la Ley de la Propiedad Industrial de 1943 no hubiera sido factible la creacion
de un ordenamiento aparentemente novedoso, que en su mayor parte esta inspirado en el

régimen anterior. (14).

Teniendo como antecedente la Ley de 1943 y la marcada tendencia y auge
existente en Ameérica del Sur respecto a la Propiedad Industrial y sus efectos, en 1976 se
cred en México la Ley de Invenciones y Marcas; que representaba el interés por parte del
legislador de eliminar en lo posible abusos en la reglamentacién de patentes, por lo que
fue necesario crear, entre otras novedades, la disminucion en el plazo de vigencia de
éstas; la introduccién de las licencias de utilidad publica, la caducidad por falta de

explotacion de las patentes y la institucion de los certificados de invenciones.

Asi mismo, y por lo que hace a las marcas, la Ley de 1976 crea con respecto del
ordenamiento anterior una serie de novedades tendientes a evitar monopolios virtuales y
el servilismo hacia los productos de origen extranjero, tales novedades fueron, entre otras,
la creacion de un régimen de uso obligatorio de marcas, las reglas para comprobar el uso
de una marca, la pérdida del registro cuando la marca se convirtiese en designacion

genérica y la inclusién de marcas de servicio.

14.- Castrejon Garcia, Gabino E...-Ob. Cit.
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La Ley de 1976 publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 30 de Agosto de

1988 estuvo vigente del 9 de Febrero de 1976 hasta el 27 de junio de 1991.

Posteriormente en 1991 se cred la Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad
Industrial que es el antecedente mas proximo a nuestra actual Ley, curiosamente esta Ley
no tuvo un reglamento propio y se basaba en lo que no se opusiera a ella en el

reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas de 1976.

Actualmente y como su nombre lo dice, rige a la Propiedad Industrial la Ley de la
Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 2 de Agosto de 1994

y aplicable desde el 1° de Octubre de ese mismo afio. (15).

Con 229 articulos inmersos en siete Titulos la Ley de la Propiedad Industrial regula
todas aquellas instituciones derivadas del estudio y practica de esta materia, desde las
disposiciones generales como el objeto de la ley, sus efectos, las autoridades
competentes en materia de Propiedad Industrial y su organizacion, pasando por su
tramitacion; hasta llegar a los procedimientos administrativos que con motivo de su uso y
tramitacion se pudieren suscitar, esta ley es hoy por hoy un gran instrumento legislativo,

modemno en su contenido y con gran facilidad para su estudio y analisis.(16)

15.- Magana Rufino, Manuel.- “Analisis de la Propiedad Industnial en México”. México 2000.
16.- Ley de la Propiedad Industrial. Ed. Sista. México 2002.



CAPITULO Il

LAS INSTITUCIONES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Para el mejor estudio de las Instituciones que conforman a la Propiedad Industrial
y a fin de ubicar nuestro tema principal haremos un breve analisis de las mismas, para lo

cual empezaremos por dividirlas en tres ramas:

A) Las invenciones,
B) Los signos distintivos, y

C) Franquicias.

Para efectos de simplificar el presente trabajo y por ser de gran importancia tanto
desde el punto de vista de antecedentes como de base del tema principal en éste capitulo

sélo tomaremos en cuenta a las invenciones y los signos distintivos.

IL.L.- LAS INVENCIONES.

La primera dificultad de este tema surge cuando se pretende definir a la invencion.
Una breve definicion de la palabra, satisfactoria para el lego, puede encontrarse sin mayor
dificultad, pero hallar una buena que permita capacitar a cualquier persona para decidir si
una idea constituye o no una invencién en el sentido juridico del término es tarea mas alla
del comun de la gente y ya dentro del campo del jurista especializado. Muchas cosas son
nuevas y Utiles y podria parecer a la mayoria de las personas como invenciones en el
sentido corriente de las palabras, pero no son invenciones en el sentido juridico del

vocablo y por lo tanto no pueden ser objeto de patente.
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No existe ni en las obras especializadas, ni en los textos legales de los diferentes
paises una definicion de lo que es la invencién o de lo que puede ser un invento
patentable. De ahi que haya que recurrir a signos extrinsecos, o sea, a las condiciones
que establece la ley para reputar que es una invencion como tal desde el punto de vista
legal. Para la nocién del invento, pues, en el sistema mexicano, debe estarse a los
elementos legales, a los diversos aspectos que se requieren para que una idea pueda
ingresar al campo de la Ley de la Propiedad Industrial. Procede, por tanto, recurrir a los
textos legales para obtener la idea de lo que es la invencion, desde luego, para saber lo

que puede ser en México objeto de patente. (17)

En tal orden de ideas y de conformidad con lo establecido en el articulo 15 de la
Ley de la Propiedad Industrial se considera invencion: “toda creacién humana que permite
transformar la materia o energia que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por
el hombre y de esta manera satisfacer sus necesidades concretas”. La Ley también
considera como invencién, aquella que constituya una mejora a otra y que cumpla con los
requisitos de novedad y aplicacién industrial, es decir, se considera invencién a aquella
alteracion en la invencién primitiva que se traduce en un funcionamiento mas eficaz, o en

la obtencién de un producto con propiedades diferentes.

Para su estudio y comprension las invenciones se dividen en los siguientes rubros:

A) Patentes,

B) Disefios Industriales, y

C) Modelos de Utilidad

17.- Sepulveda, Cesar. “El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial”. Editorial Pormia. México 1981
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ILLL. PATENTES

CONCEPTO

La Ley de la Materia no define propiamente lo que se entiende por una patente, sin
embargo, el autor Manuel Magafa Rufino establece que podemos entender esta figura en
el sentido amplio como “/a exclusividad que otorga el Estado a una persona fisica o moral
para que explote una invencién”y en sentido estricto como “/la creacién que por su gran
desarrollo técnico implica la obtencién de un producto o proceso nuevo de caracter
industrial”. (18). Seran patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una
actividad inventiva y susceptibles de aplicacién industrial en términos de Ley de la

materia.

Los requisitos de patentabilidad son materiales y formales. Los primeros se
refieren intrinsecamente a la invencion. Esta debe ser nueva, original y susceptible de
explotarse en la industria. Los requisitos formales consisten en la sujecién a un

determinado procedimiento en el cumplimiento de ciertas formalidades especificas.

REQUISITOS MATERIALES
Como se mencioné en lineas anteriores los requisitos materiales de la patente son

aquellos elementos que conforman intrinsecamente a la misma y son:

A) novedad de la invencion y originalidad,
B) El resultado de la actividad inventiva, y

C) La aplicacion industrial.

18.- Magafia Rufino, Manuel. Ob. Cit.



41

A) La novedad de la invencién y originalidad.- Se requiere primeramente para
la patentabilidad de una invencién que ella sea nueva. Significa novedoso, todo aquello
que tenga caracter diferente de una cosa que le precedio, esto debido a que el invento
representa una creacion de la inteligencia y su resultado devengara del ejercicio de las
facultades inventivas y no de imitacion. En el concepto de novedoso, antes citado, esta
implicita la nocion de originalidad y cuando mas considerable es la originalidad de un

invento tanto mas completa y firme sera su proteccion.

No se considerara como nueva una invencion si esta comprendida en el estado de
la técnica, esto es, si se ha hecho accesible en el pais o en el extranjero, mediante una
descripcién oral o escrita, por el uso o por cualquier medio suficiente, para permitir su
ejecucion, con anterioridad a la fecha de presentacion de la solicitud o de la fecha de

prioridad validamente reivindicada.

La novedad, entonces, es una caracteristica necesaria para la patente, no puede
ser nuevo sino aquello que no tiene hasta entonces similitud en el campo a que
corresponde, o sea, cuando no se encuentra algo similar que le haya precedido. La
anterioridad destruye la novedad de la patente, pues arroja el dato de que la invencion ya

era conocida y por lo tanto ésta no puede ser privilegiada.

B) El resultado de la actividad inventiva.-En cuanto este requisito la verdad es
que la frase no es afortunada y no quiere decir mucho. En efecto la actividad inventiva,
segun lo establecido en la Ley de la Propiedad Industrial esta implicita si la invencién “no
resulta evidente para un técnico de la materia”. Lo que resulta evidente de todo esto es
que para la Ley no puede considerarse como invencion algo que este ya en el arte, algo

que solo constituye un desarrollo minimo de la técnica existente, que cualquier entendido



en la materia hubiese percibido, debido a que no constituiria un esfuerzo intelectual sino
que seria el resultado de la evolucion natural de la artesania de la rama industrial de que

se trata.

C) La aplicacién industrial.- Otro requisito que fija el ordenamiento mexicano
para considerar algo como invencion patentable es que “ella sea susceptible de aplicacion
industrial”, un tanto complicado es este concepto pues, ello puede prestarse a numerosas
discusiones, por lo que a fin de evitar esta circunstancia solo aclararemos tal como hace
la Ley de la Propiedad Industrial que un invento patentable sera susceptible de aplicacion

industrial “si se puede fabricar y utilizar en el ambito de la industria”

REQUISITOS FORMALES

No basta con que la invencidon posea todas las caracteristicas de novedad,
originalidad y que sea éusceptible de aplicacion industrial para que sea patentable. Es
menester ademas que quien desee obtener el privilegio de la patente cumpla con una
serie de requisitos de forma, reglamentarios podria también decirse, para que se le

extienda el titulo que acredite la invencion frente a terceros.

En primer término el interesado debe concretar su invento de la manera que el
Estado determina, porque no se conceden privilegios sino bajo ciertas condiciones de
extension, de claridad, de formato en una palabra. De ahi resalta que la peticion de
patente debe revestir siempre la forma escrita. Todo ello, justamente, por la necesidad del
Estado de proteger al inventor en lo que tiene su creaciéon de novedosa, a la vez que para

establecer claramente las obligaciones de terceros frente al titular de la invencion.



Tales requisitos son:

A) La solicitud,

B) La descripcion de la invencion,
C) Las reservas o reivindicaciones,
D) Los dibujos, y

E) La declaracion de que se trata del mejor método.

A) La solicitud.- para iniciar el tramite destinado a obtener la patente, sea de
invencion, de modelo o de dibujo, el interesado debera presentar ante el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, una solicitud por triplicado que reuna todos los
elementos contenidos en el modelo que esa dependencia proporciona. En la solicitud
debera de expresar la denominacién que se dé a la invencién y la clase de invencion, o
sea, la definicion concisa de la misma, para facilitar su clasificacion; el nombre y la
nacionalidad del inventor; el nombre del causahabiente, en el caso de que el autor del
invento haya transmitido sus derechos a alguna persona fisica o juridica, el nombre y
domicilio del apoderado, si lo hay, y si no, unicamente el domicilio para recibir

notificaciones; el lugar la fecha y la firma del inventor o en su caso del apoderado.

La peticion de patente la puede suscribir el inventor, o puede ir firmada por su
apoderado, o por el causahabiente si es persona fisica, o por el representante legal si ese
causahabiente es persona juridica colectiva, la solicitud la puede hacer quien ejerza la

patria potestad o tutela cuando el autor del invento es menor de edad.



44

En el caso del apoderado o representante legal, es bastante con que el mandato
éste contenido en Carta-Poder simple, suscrita ante dos testigos y haciendo constar el

domicilio de éstos.

B) La descripcion de la invencion.- Esta consta de tres partes:

I.- El nombre o definicion de la invencion, que debe ser connotativo y preciso, para
los efectos de su clasificacion y catalogacion.

Il.- El preambulo, en donde se menciona el nombre, la nacionalidad, y la residencia
del inventor, asi como, en su caso, el nombre, la nacionalidad y la residencia del
causahabiente. En los casos en que se alegue la prioridad debera mencionarse la
circunstancia de haberse solicitado en otro pais, o la de haber obtenido la patente, pues
aunque la Ley no lo expresa dispositivamente, ello se desprende de las reglas que se
refieren a la prioridad y del sentido practico, porque de esa manera se capacita a
cualquier persona interesada para conocer la referencia y los antecedentes de tal evento. .

Ill.- La descripcion propiamente dicha.- Que la explica por entero, o sea, si se trata
de un aparato, describiendo su construccion o su manera de operar, si de un
procedimiento, los diferentes pasos y elementos utilizados; si de una mejora, determinar

en que consiste ésta.

El objeto de la descripcion es identificar la patente por sus notas caracteristicas,
esto es, darle su propia fisonomia para distinguirla de otras, por tanto es preciso que sea
hecha de una manera comprensible, sin reservas mentales, evitando las demostraciones

matematicas o filosoficas y toda digresién incongruente.
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C) Las reservas o reivindicaciones.- Inmediatamente después de la descripcion
debera escribirse, el capitulo de reservas o de clausulas reivindicatorias, que es todo
aquello que el inventor considera como propio y como nuevo de su invento, y es la parte

que se protege puesto que la descripcion es meramente explicativa, informativa.

El propésito de las reservas es definir la invencién cuyo privilegio se solicita, por lo
tanto las clausulas deben ser precisas y requieren de gran cuidado y conocimiento de
gramatica para redactarse y, ademas deben hacer una inferencia correcta hacia el
producto o procedimiento que se desea patentar. De la manera en como se configuren la
descripcion y las reservas de la patente depende en gran parte la obtencion de la misma y

su subsecuente proteccion.

D) Los dibujos.- En aquellas patentes que lo requieran, tales como las que se
refieren a maquinas, dispositivos, aparatos, partes, etc., los dibujos deben hacerse en tal
forma que constituyan la representacién del capitulo de reservas y que sean inteligibles
para el propésito de demostrar las partes esenciales de la invencion a patentar, esto es,
deben mostrar todos los elementos de invencion patentable que cubren las clausulas

reivindicatorias.

Los dibujos son la manera ilustrativa de comprender la patente, el modelo de
utilidad o disefio industrial. Los dibujos, la descripcion y las clausulas reivindicatorias se
complementan reciprocamente y con la interpretacién del conjunto es como se consigue

el conocimiento exacto del objeto de la patente.

E) La declaracion de que se trata del mejor método.- Se debera indicar bajo

protesta de decir verdad el mejor método conocido por el solicitante para llevar a la
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practica la invencion. La declaracién exigida se basa en el sentido de que siendo la
patente un privilegio temporal que concede el Estado a cambio de que despuées pueda ser
aprovechado por otro, el inventor o solicitante estan en la obligacién de proporcionar los

elementos necesarios que aseguren una explotacion sin complicaciones.

DURACION Y FECHAS DE LAS PATENTES.
Las patentes tienen una duracion de veinte afios improrrogables, contados a partir

de la fecha legal, y estara sujeta al pago de la tarifa correspondiente.

Por fecha legal, se entiende la fecha de presentacion de la solicitud, es de gran
interés sefalar que dicha fecha es muy importante, porque desde esa fecha nace el
derecho del titular de la patente, ademas porque | nulidad de la patente se retrae a esa
fecha, en otras palabras; todos aquellos derechos y obligaciones conferidos al titular de

una patente se hacen efectivos o valen desde su presentacion. (19)

La falta de explotacion de una patente acarreara la caducidad de la misma al
cuarto afio de su vigencia, a menos, que en el Ultimo afio de dicho plazo se hubiese
solicitado una licencia obligatoria; esto es, transcurridos cuatro afios de la fecha de
concesion de la patente sin que se hayan hecho preparativos serios para explotarlo, la

invencién patentada puede ser explotada libremente por cualquiera.

La licencia obligatoria prorroga por dos afios mas la duracion de la patente, que
hubiera caducado de no mediar tal solicitud. Ello permite, pues, el empleo de un

subterfugio para prolongar la patente.

19.- Seplilveda, Cesar. Ob. Cit.
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Conviene sefialar que las licencias obligatorias no son exclusivas, no impiden la
explotacién de la patente por el propietario y no son transferibles, ademas de imponer al
titular de la patente la obligacion de proporcionar al licenciatario la informacién necesaria

para su explotacion.

Finalmente cabe mencionar que la explotacion de la patente hecha por el
licenciatario, -cumpliendo naturalmente con los requisitos establecidos en la Ley- equivale

a la hecha por el titular de la patente para efectos de mantenerla vigente. (20)

IL.LIL- LOS DISENOS INDUSTRIALES.

Doctrinalmente los disefios industriales son “todas aquellas creaciones producto
del arte aplicado a la industria®, seran registrables aquellos disefios industriales que sean
nuevos y susceptibles de aplicacion. Se consideran como nuevos aquellos que sean
creacion independiente y difieran en grado significativo, de disefios conocidos o de

combinaciones de caracteristicas conocidas de disefios.

Los disefios industriales se dividen en:
A) Modelos Industriales, y

B) Dibujos Industriales.

A) Modelos Industriales.- Es toda forma tridimensional, que sirva de tipo o patron
para la fabricacion de un producto industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no

implique efectos técnicos. (21)

20.- Sepulveda, Cesar.- “La Explotacién de las Patentes y las Licencias Obligatonas en el Derecho Mexicano”.
Revista de la Faculta de Derecho. UNAM. 1977.
21.- Magana Rufino, Manuel. Ob. Cit.
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El Modelo tiene que ver mas con el arte que con las técnicas; con la forma mas
que con la materia. Pero no por ello se crea que solo es decorativo. En ocasiones puede
haber coexistencia entre los elementos de formas agradables a la vista y los elementos
intrinsecos de funcionalidad. Entonces el objeto en donde se observan participa al mismo

tiempo de la calidad de la invencion patentable y de la del modelo.

El criterio de distincion entre el modelo y la invencién reside en que la invencion
patentable produce un resultado industrial, esto es, util, en tanto que modelo sirve
unicamente para individualizar un objeto por su forma, independientemente de su utilidad.
Los modelos vienen a ser el producto del arte aplicado a la industria. El requisito legal
para que sea registrable el modelo es que forme un producto industrial que sea nuevo, y

ademas, que sea original o que sirva de tipo.

El amparo o proteccién del modelo cubre la apariencia, no la manera de hacer el
objeto, ni el material del que esta realizado. De ahi que la proteccion alcanzada no sea
muy amplia por las infinitas variaciones de la forma. Solo cuando el modelo es
auténticamente original obtiene por si mismo un amparo efectivo, porque dificil es la

imitaciéon de una creacion excelente. (22)

B) Dibujos Industriales.- Son toda combinacion de figuras, lineas o colores que
se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentacion y que le den un

aspecto peculiar y propio. (23)

22.- Sepulveda, Cesar. Ob. Cit.
23.- Magadia, Rufino. Ob. Cit.
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A diferencia del modelo que es un cuerpo tangible, el dibujo esta constituido por
lineas, colores o figuras que se incorporan a un producto de la industria. El dibujo imparte
a los articulos una fisonomia propia diferente por dichas caracteristicas a los de su misma
especie. El dibujo viene a constituir la representacion artistica de la expresion externa del

objeto, al que le da un efecto nuevo con su aplicacion. (24)

La proteccion conferida a un disefio industrial no comprendera los elementos o
caracteristicas que estuviesen dictados unicamente por consideraciones de orden técnico
o por la realizacién de una funcién técnica, y que no incorporen ningin aporte arbitrario
del disefiador; ni aquellos elementos o caracteristicas cuya reproduccion exacta fuese
necesaria para permitir que el producto que incorpora el disefio sea montado
mecanicamente o conectado con otro producto del cual constituya una parte o una pieza
integrante, esta limitacion no se aplicara tratandose de productos en los cuales el disefno
radica en una forma destinada a permitir el montaje o la conexion multiple de los

productos o su conexion dentro de un sistema modular.

El registro de los disefios tendra una vigencia de quince afios improrrogables a
partir de la fecha de presentacion de la solicitud y estara sujeto al pago de la tarifa

correspondiente.
Los diseios industriales siguen las reglas de las patentes en lo que se refiere a la

novedad de ellos, la aplicacion industrial, descripcion, derechos exclusivos, licencias,

caducidad y proteccion legal.

24.- Sepulveda, Cesar. Ob. Cit.
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ILLII.- LOS MODELOS DE UTILIDAD

Se consideran modelos de utilidad como “los objetos, utensilios, aparatos o
herramientas que, como resultado de una modificacién en su disposicion, configuracion
estructura o forma, presten una funcién diferente respecto de las partes que lo integran o
ventajas en cuanto a su utilidad”, esto es, que aporten una funcién diferente a un producto

o una ventaja que lo haga mas util. (25)

El creador de un modelo de utilidad lograra un invento si mejora las funciones de
un producto base o agrega un aditamento que le conceda una mayor utilidad, sin ser
necesariamente un producto de gran tecnologia y podra aplicarse a una patente o a un

producto de uso comun.

Finaimente y como resultado del registro o patentabilidad de las invenciones

tenemos la siguiente conclusion:

El Estado concede el monopolio parcial de explotacién constituido por la patente o
por el invento registrable no como premio a una brillante idea, sino a cambio de que la
invencién ahi contenida pueda ser explotada en la industria, y pueda ser también
explotada libremente por la propié industria, a la expiracién del término de su vigencia,
cuando cae al dominio plblico por término natural o por no haber justificado su
explotacion o pueda asi mismo ser explotado por quien obtenga una licencia obligatoria

de uso.

25.- Castrejon, Garcia Gabino. Ob. Cit,
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Il. Il.- LOS SIGNOS DISTINTIVOS.

CONCEPTO
Como bien mencionamos al iniciar este capitulo las Instituciones de la Propiedad
Industrial se encuentran dividas en ramas, la segunda de ellas es la que en este punto

nos ocupa y hablamos de los Signos Distintivos los cuales se encuentran conformados

por:

A) Marcas,
B) Nombres Comerciales,
C) Avisos Comerciales, y

D) Denominacion de Origen.

ILILL- LAS MARCAS.

Por ser tema importante para el desarrollo de la presente tesis, éste punto sera

tratado ampliamente en el siguiente capitulo.

ILILIL- LOS NOMBRES COMERCIALES
El Nombre Comercial es un concepto muy elusivo y se ha complicado su
determinacion debido a que muy frecuentemente se le ha tratado de equiparar con otras

instituciones con las que guarda alguna semejanza.

El nombre de comercio o nombre comercial sirve para identificar a un comerciante,
a su negociacion, para distinguir la actividad comercial de una persona de ofra. Pero es
también la representacion sintética de un conjunto de cualidades poseidas por una

empresa, como el grado de honestidad, la reputacion, la confianza, la seriedad, la eficacia



y muchas otras mas. En otras palabras el nombre comercial es el simbolo que sirve para
identificar un establecimiento y todo lo que de él emana, es, pues, un bien intangible; su
valor reside en la posibilidad de que la clientela continte el patrocinio, y casi siempre, el
nombre comercial representa un valor econémico de mayor consideracion que el de una

marca.

De acuerdo con el Pacto de Paris de 1883, el nombre comercial quedé protegido
en todos los paises de la Union sin obligacion de depoésito o registro, ya sea que forme
parte de una marca de fabrica o comercio, o no. En ese orden de ideas, nuestra Ley en su
articulo 105 establece que “el nombre comercial de una empresa o establecimiento
industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estaran protegidos sin
necesidad de registro. La proteccién abarcaré la zona geogréfica de la clientela efectiva
de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se extendera a

toda la Republica si existe difusién masiva y constante a nivel nacional del mismo”.

ELEMENTOS QUE CONFIGURAN EL NOMBRE COMERCIAL
La razén social de los comerciantes, sus nombres propios y los nombres distintos

de las negociaciones, puede constituir un Nombre Comercial.

Un nombre comercial debe poseer caracteristicas distintivas que puedan distinguir
el establecimiento de otros de su mismo género. Por lo mismo, carece de originalidad,
consecuentemente, de elementos de distincion, los nombres descriptivos de los articulos

que se expendan o de los giros que exploten.

No puede constituir un nombre comercial valido una descripcion homonima de otra

que comporta ya un establecimiento, porque entonces se daria pabulo a la confusion.
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No pueden, tampoco, ser elementos de un nombre comercial los nombres y firmas

de personas sin autorizacion, o, si hubiesen fallecido de sus parientes o herederos.

Asi mismo, no podran constituir el Nombre Comercial las palabras o frases que se
limiten a mencionar los servicios o productos que ahi se fabriquen o expendan o que

constituyan la denominacion usual de los establecimientos de su género.

NATURALEZA JURIDICA DEL NOMBRE COMERCIAL.
Existe una gran indeterminacién en cuanto a la naturaleza intrinseca del nombre
comercial, a causa del afan de diferenciarlo de otras instituciones con las que guarda

parentesco proximo.

La principal diferencia de opinién reside entre los partidarios de la tesis de que el
nombre comercial constituye un bien patrimonial, por una parte, y los que mencionan que
es otra cosa totalmente diferente; la primer critica al concepto de bien patrimonial esta en
que dicen que existen numerosas diferencias entre el derecho de propiedad clasico y el
derecho al nombre, porque indican que varios lo pueden detentar al mismo tiempo; en

segundo lugar que no existe jus abutendi, y por Gltimo que no hay libre disposicion.

Otra corriente afirma que el nombre comercial es un bien incorporeo equiparable a
los llamados “Derechos Intelectuales” o “Derechos de Autor”, pero esa concepcion no es

admisible porque no se crea nada.

Existe una ultima corriente que sostiene que el nombre comercial no es mas que la
simple expresién de la personalidad juridica del comerciante, y que tan es asi que no se

puede vender ni pignorar, no es objeto de ejecucion y no es reivindicable.
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En estricta realidad, el nombre comercial no deja de tener un valor econémico y no
deja de pertenecer a alguien, de suerte que no puede prescindirse del concepto de
propiedad. El nombre comercial es un bien y el derecho sobre él es un derecho de
propiedad, con las modalidades especificas, con las limitaciones expresadas en la Ley y
es un derecho privilegiado, en funcion de la colectividad. Es un bien que forma parte del

patrimonio de la empresa y sobre el cual su duefio tiene un derecho exclusivo de uso.

LA TUTELA DEL NOMBRE COMERCIAL.

El nombre comercial juega un papel importantisimo en la vida comercial moderna,
por las repercusiones que tiene en la prosperidad de un negocio. Es un elemento
destacado en el valor de un fondo de comercio, cualquier usurpacion podria llevar al

fracaso a una empresa, debido a que conlleva la proteccion a los consumidores.

En ofro sentido, la usurpacién del nombre comercial constituye una de las formas
mas innobles de la competencia desleal. A través de la tutela del nombre comercial se.
protege la habilidad del comerciante, su capacidad, la calidad de los productos que fabrica
o expide, los precios razonables y justos, la equidad, el sistema de ventas, en fin, un sin
numero de circunstancias que caracterizan a un negocio. La proteccion al nombre
comercial tiende precisamente a prevenir el desvio de la clientela de un establecimiento

hacia el de un usurpador.

La clientela constituye en ultima instancia el bien protegido cuando se tutela el
nombre comercial, ésta tiene un valor importante en todo negocio. Es a la vez, la
comprobacion de que la empresa ha alcanzado un cierto grado de éxito y la posibilidad de
continuar obteniéndolo. La clientela ha de entenderse siempre en funcion de la

competencia mercantil,
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Para obtener la tutela del nombre comercial, éste se tiene que usar efectivamente
y también de una manera ostensible. Es el uso lo que confiere derechos. El nombre
comercial debe usarse abierta y publicamente, éste uso puede hacerse via el
establecimiento en si o via correlativa, es decir, en la correspondencia, facturas, notas de
remision, pedidos, vehiculos, anuncios y propaganda en general de la empresa; con lo
que se establece la proteccion a las ventas de la negociacion. El nombre comercial puede

recibir una proteccion adicional si ademas se registra la marca de servicio.

La tutela del nombre comercial, sin embargo, es bastante problematica, debido a
que la propia Ley rodea de condiciones la proteccion de ese bien. En primer lugar,
circunscribe la tutela a “una zona geogréfica que abarque la clientela efectiva de la
empresa”. O sea, que es un elemento a probar que la fama del nombre, o su
conocimiento, se ha extendido incluso a la “zona geogréfica” y a la vez, evidenciar que ahi

se tiene “clientela efectiva”.

Otro elemento desconcertante, es la difusién del nombre, que en teoria es preciso

comprobar para merecer la proteccion.

Por dltimo existe otro margen para que la autoridad ejerza el criterio subjetivo, en
la parte de las disposiciones que sefiala que ella aplicara también “La posibilidad de que
su uso por un tercero induzca a error a los consumidores”. Para ello, es conveniente
constituir la prueba de que uno o varios clientes se han visto engafiados al ocurrir al
establecimiento del nombre invasor creyendo que lo hacian al establecimiento que se

siente afectado por ese uso indebido.
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La tutela del nombre comercial se traduce en una accion persecutoria a los
usurpadores, civil y penal para que se les impongan las penas previstas, para hacerlos

cesar en la invasion y para exigir dafios y perjuicios.

LA TRANSMISION DEL NOMBRE COMERCIAL.

Como todos los bienes patrimoniales, el nombre comercial puede transmitirse.
Usualmente el nombre comercial ha de transmitirse —previo el cumplimiento de los
requisitos sefialados para tal acto por la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento—
junto con el establecimiento que lo lleva, y esto es logico porque el nombre comercial no

posee valor sino por el crédito que simboliza y éste esta asociado a la negociacion.

Si se vende la empresa conjuntamente con el nombre comercial, la transferencia
abarca también, aunque no se exprese, la marca formada por tal nombre, estuviere o no
registrada, sea aplicable a productos o a servicios, a menos que se pacte expresamente

entre los contratantes que el vendedor se reserva éste bien.

Asi mismo la Ley de la Propiedad Intelectual deja entrever la posibilidad de que el
nombre aislado pueda transferirse. Es claro que hay algunos casos en que se justifica la
transmision del solo nombre, como el del comerciante que se retira de los negocios por
liquidacion o concurso, y el nombre resulta un bien aislado, susceptible de enajenacion,
pero salvo ésta circunstancia la transferencia del nombre sin establecimiento repugna a la
tradicion, porque es un acto violatorio de los derechos de la clientela que en un momento

dado seria victima de la confusion.

También puede transferirse solo el Nombre Comercial en el caso en que la

negociacion decida cambiar o modificar su nombre de comercio original.
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Por ultimo debe mencionarse que la transmision del Nombre Comercial, para que
surta sus efectos frente y en contra de terceros ha de inscribirse conforme lo dispone la

Ley de la materia.

LA RENOVACION DEL NOMBRE COMERCIAL.
Los efectos de la publicacién del Nombre Comercial tienen una duracion de diez

arios y si se desea seguir conservando su vigencia es menester renovarlo.

El procedimiento de renovacién de un nombre comercial es parecido al de las
marcas. Se debe presentar una solicitud, dentro de los términos que para ello establece la
Ley de la Propiedad Industrial. La renovacion puede hacerse siempre que el Nombre
Comercial continde en uso, ya que éste es un elemento imprescindible en éste tipo de

institucion.

A manera de conclusién podremos establecer que el nombre comercial es “foda
aquella denominacién bajo la cual se hace el tréfico mercantil o la produccién agricola o
industrial y el derecho a él deriva de las reglas que establecen los usos honrados en el
comercio”; siendo éste una modalidad de la proteccion en contra de la competencia ilicita.

(26)

ILILIIL.- LOS AVISOS COMERCIALES.
Esta clase de Propiedad Industrial es una reminiscencia del pasado. Aparece
desde la Ley e Marcas de 1903 y corresponde a lo que en la antigliedad se llamé el tema

del negocio.

26.- Sepulveda, Cesar.- Ob. Cit.
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El aviso comercial sirve para llamar la atencién hacia un establecimiento o hacia
una mercaderia determinada, para realzar las bondades de éstos y atraer a la clientela.

Es en realidad un anuncio. (27).

Se considera aviso comercial a ‘las frases u oraciones que tengan por objeto
anunciar al publico establecimientos o negociaciones comerciales industriales o de

servicios; productos o servicios, para distinguirios de los de su especie”. (28).

Participa mucho el aviso de la naturaleza de los derechos de autor. Ciertamente,
deberia estar regulado por esas normas, porque en el aviso hay inventiva, y a la vez,
cierta habilidad literaria o artistica, no solo en las leyendas que deben ser redactadas con
algin arte, sino también en la disposicion de los elementos, que lo hacen sugestivo y
capaz de llevar al animo del consumidor la intencion de que el producto debe de

adquirirse o que el establecimiento comercial debe de patrocinarse.

Pueden formarse los avisos con puras leyendas, o bien, con ellas acompanadas
de figuras, pero en todo caso, el aviso ha de ser original, esto es, que no haya sido usado
previamente, y ademas, ha de tener caracteristicas distintivas para que pueda ser

admitido a registro.

Los avisos comerciales, para que lo sean, han de guardar una relacion inmediata
con un establecimiento o con mercaderias, debido a que sin éste vinculo faltaria el objeto

intrinseco del aviso.

27.- Sepllveda, Cesar.- Ob. Cit.
28.- Castrejon, Garcia Gabino. Ob. Cit.
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La naturaleza del anuncio es ser vinculo del establecimiento o mercaderia, y una
frase sin connotacién no puede ser aviso comercial, por lo quien registre un anuncio que
comporte referencia a una marca o a un nombre comercial debe de ser el propietario de la
primera, 0 en su caso, del segundo, evitdndose asi que se infrinjan con ello las normas y

leyes de la competencia leal.

Para el registro y transmision de los anuncios comerciales deberan observarse los
requisitos establecidos para las marcas, y han de usarse cumpliendo con las normas

impuestas para el debido empleo de las marcas, en lo que resulten conducentes.

Cuando el aviso comercial tenga por objeto anunciar productos deberan éstos
especificarse en la solicitud de registro, y no podran comprenderse en un mismo registro
articulos que pertenezcan a dos o mas clases, segun la clasificacion que establezca el
reglamento. Si el anuncio tiene por objeto anunciar algun establecimiento o institucién,
sean éstos de la naturaleza que fueren, se considerard comprendido en una clase
especial, complementaria de la clasificacion que establece el reglamento, y el registro no
amparara en éstos casos articulos o productos ain cuando con ellos esté relacionado

dicho establecimiento.

Los avisos, de igual manera, podran ser considerados como marcas compuestas,
de varias leyendas o figuras. En otras palabras, siendo el aviso lo que mas se parece a la

marca, debiera quedar englobado en esa parte de la Ley, por razones de conveniencia.

El registro de un aviso comercial 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.
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ILILIV.- LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN.

ANTECEDENTES.

La denominacion de origen es una figura nueva en nuestra legislacion. Tiene su
comienzo en los esfuerzos de los productores franceses, desde principios del siglo XIX,
para encontrar proteccion a cierta clase de mercaderias, especialmente vinos, productos
lacteos y textiles que alcanzaban una gran calidad por provenir de una region geografica
en donde las caracteristicas del suelo, el trabajo o el ingenio de los habitantes, el arte
particular, etc., comunicaban a esos productos elementos distintivos que los hacia
prestigiados, que merecian tutelarse, para ponerlos al abrigo de la competencia leal, y
para que el consumidor no fuera victima de fraude. Pero sobre todo, lo que se buscaba
desde el principio era proteger era proteger a esos nombres de origen contra la
usurpacién de ellos en el extranjero. Las denominaciones de origen se establecen como
tales en las leyes a efecto de proteger los intereses de los productores ubicados en esa
localidad geografica, que han hecho esfuerzos continuados y considerables para dar a los

productos un renombre justificado.

Conviene precisar las diferencias entre las designaciones geograficas o simples
indicaciones de proveniencia y las denominaciones de origen. La designacién geogréfica
simple indica so6lo un lugar de produccion, manufactura o extraccion; constituye
simplemente una mencion que tiende a identificar las mercaderias por el lugar de
fabricacion o de produccién, mas sin que ello signifique calidad. Las indicaciones de
procedencia —que llevan aparejado el riesgo de falsedad— son descriptivas y son
registrables como marcas. No conceden ninguna proteccion. Pueden referirse a una
localidad donde ni siquiera sus productos tengan algin renombre. No tienen caracter

distintivo y cualquiera puede usarlas sin incurrir en responsabilidad.
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En cambio, las denominaciones de origen suponen una exclusividad de origen,
una calidad minima o especial. La denominacién de origen es en cierta forma un
certificado oficial, un titulo de calidad, y en cierto modo, constituye una garantia. Tiene un

evidente caracter proteccionista, y se refiere siempre a un sitio concreto o circunscrito.

Para precisar mas las caracteristicas de la denominacion de origen podemos decir
con Roubier, que la denominacion tiene un caracter territorial eminente y colectivo; por la
pluralidad de beneficios, podemos agregar que es menester que exista un ordenamiento
interno que senale las condiciones para poder optar por la proteccion; y es menester

ademas convenir bilateral o multilateralmente para su proteccién internacional.

Desde fines del siglo pasado se noto la preocupacion de tutelar de algin modo las
denominaciones de origen. Pero habia dificultades para ello porque escapaba a las
nociones tradicionales sobre las marcas, y mas todavia, porque los nombres de origen se
consideraban usualmente como descriptivos. Luego, como sefiala Roubier, durante largo
tiempo estuvo confundida en Francia la denominacion de origen con la teoria del nombre
comercial. La institucién posee ademas una naturaleza singular, no facilmente accesible
para cualquiera y ademas, interesaba mas que nada la proteccion internacional, porque

bien visto, las denominaciones de origen son una parte de la riqueza nacional.

Al principio de esa lucha por obtener la proteccion no se captaba muy bien la
nocion de la naturaleza de la designacion de origen, y menos, la real naturaleza del
derecho sobre ese tipo de signos, y mas todavia, resultaba bastante complicado disefar

un sistema de proteccion para ese tipo de propiedad industrial.



El primer intento para lograr la tutela internacional esta constituido por la
Convencion de la Union de Paris de 1883. Ahi se buscaba dar una proteccion indirecta a
las denominaciones de origen. En los articulos 9° y 10° de éste instrumento se
consideraban algunas reglas para restringir o impedir la circulacion internacional de
productos que llevaran falsamente, como indicacion de proveniencia, el nombre de una
localidad, cuando esa indicacion se usara junto a aun nombre comercial ficticio, o utilizado
con intencion fraudulenta, y permitia el decomiso o embargo por el ministerio publico en

beneficio de las partes afectadas, de las mercaderias asi marcadas ilegalmente.

Mas esta disposicion concedia una proteccion insuficiente, y se requeria una serie
de tramites, por que la enunciacion era bastante vaga. Ni siquiera con las reformas
hechas a esos articulos 9° y 10° de la Convencién en las Revisiones de Washington

(1911) y La Haya (1934), logré obtener una mejoria en la tutela.

Desde su origen se observd que el texto de Paris, de 1883, resultaba limitado.-
Entonces se llegé a una Unién restringida, el Arreglo de Madrid de 1891, para la represion
de las falsas indicaciones de procedencia de las mercancias con la intencion de proteger
primeramente al consumidor y después a los productores. El Arreglo de Madrid provee
disposiciones mas rigurosas que las del Convenio, y sin embargo, no lograba frustrar el

fraude.

Por virtud de éste Armeglo, todo producto que llevara una falsa indicacion de
procedencia en la cual uno de los paises contratantes, o un lugar situado en uno de ellos,
estuviera directa o indirectamente mencionado como pais o lugar de origen, seria
prohibido a la importacion. Desde luego, la redaccién era mejor que la del articulo 10° de

la Convencién de Paris de 1883. La falsa indicacion es en ella misma un delito y no tiene
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que estar ligada a un nombre comercial, ni tiene que demostrarse que hubiera sido puesta

o no con intencion fraudulenta, dificil de probar.

El Convenio de Paris de 1883 solo reprimia la usurpacion de un nombre de una
localidad. El Arreglo de Madrid se extiende a nombres de pueblos, provincias, regiones y
paises y bastaba con que se indicara la procedencia, aunque ella no estuviera estampada
o impuesta sobre la mercaderia misma. Se agrega que no solo el ministerio puablico tiene
accion, sino también cualquier parte interesada. Le deja a los tribunales -y ello era salida
para los infractores locales- que sefialaran cuales eran las denominaciones genéricas que

escapaban a estas reglas.

En la Conferencia de la Revision de Lisboa traté de mejorarse el insuficiente texto
del Convenio de Paris, que se refiere a las falsas indicaciones de procedencia, con un
arreglo al parrafo 1) del articulo 10°, al sefialarse que procede el decomiso o embargo en
caso de utilizacion directa o indirecta de una falsa indicacion de procedencia, pero con

ello no alcanzaba a otorgarse una buena proteccion.

El Arreglo de Madrid cuenta en la actualidad con treinta y un paises adheridos. No
es factible que pueda aumentar mucho el nimero, primero, por lo anticuado de éste
instrumento, que sus revisiones no han sido capaces de superar, y después, porque no
existen mucho Estados en la comunidad internacional con localidades o regiones que

necesiten protegerse en el exterior con denominaciones de origen.
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El Arreglo de Madrid probd sus debilidades, incrementadas porque la
jurisprudencia de algunos paises toleraba el uso de nombres ficticios en un Estado,
sefialando que no era por si solo constitutivo de ilicito del Articulo10°® del Convenio, o sea

que existia parcialidad hacia los nacionales.

Para superar todo esto se propuso, por la Oficina Internacional de la Propiedad
Industrial, un nuevo pacto, que fue aprobado en la Conferencia de Revision del Convenio
de la Union de Lisboa, en 1958. las ideas implicitas en esta nueva Convencion, que es el
Arreglo de Lisboa relativo a la Proteccion de las Denominaciones de Origen, son
enteramente logicas y racionales, sobre todo, en vista de que el Arreglo de Madrid no
proporcionaba una buena protecciéon. En primer lugar el nuevo Arreglo se dirige a las
denominaciones de origen, y no a las indicaciones de proveniencia. En segundo, porque
en realidad, y como hemos visto lineas arriba se trata de dos cosas diferentes, y en un
caso se busca una represion de la competencia desleal, y en el nuevo se intenta una
proteccion directa de un derecho. En tercer término, el nuevo sistema es mas
consecuente, pues se protege esas denominaciones de origen a peticion del Estado
interesado, y una vez que éste en su interior ha establecido las denominaciones de origen
que ameritan tutela. Ademas, se da oportunidad a los Estados para rehusar, la proteccion
a la denominacién propuesta, durante cierto término, si siente que se afectan sus

intereses.

El Arreglo de Lisboa entré en vigor desde 1966 y México es parte del mismo desde
el 11 de Junio de 1964. Actualmente cuenta con 16 paises miembros. En el articulo 2° del
Arreglo de Lisboa se define ya, por fin, a la denominaciéon de origen, lo cual elimina
muchos problemas. Ahi se dice: "Se entiende por denominacion de origen, en el sentido

del presente arreglo, la denominacion geografica de un pais, de una region o de una
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localidad que sirva para designar un producto ordinario del mismo, y cuya calidad o
caracteristicas se deban exclusivamente al medio geografico, comprendidos los factores

naturales y los factores humanos”.

Para tener derecho a la proteccion intemacional de una denominacién de origen es
menester satisfacer dos requisitos:

A) El reconocimiento y la proteccion del Estado, previamente concedido, y

B) La inscripcion en el registro Internacional de Denominacién de Origen, tal como

estan indicados en el Arreglo de Lisboa. (Art. 1°)

Por lo que se refiere a la inscripcion en la Oficina Internacional, se encuentra
regulado por el articulo 5° del Arreglo, y en los articulos 1°, 2° y 4° del Reglamento para la
Ejecucion del Arreglo de Lisboa. La denominacion asi inscrita gozara de la proteccion
acordada en el Arreglo, asi como la que conceden las normas internas de los paises

miembros del Arreglo en su caso. (29)

CONCEPTO DE DENOMINACION DE ORIGEN

Las denominaciones de origen son una parte especial de las designaciones
geograficas, puede definirse como “aquellos nombres de lugar o de regioén que se aplican
legalmente a un producto agricola, natural o fabricado, y que denota una calidad especial
de la mercaderia, por una combinacion particular de elementos presentes en esa
circunscripcion territorial, tal como las cualidades del territorio, el ingenio de los
habitantes, que crean métodos particulares de manufactura u otras, que den reputacion

Unica al producto”.

29.- Sepulveda, Cesar.- Ob. Cit.



Las denominaciones de origen son, en cierta forma, marcas de un tipo especial,
son marcas de un cufo singular que llaman la atencion sobre la procedencia geografica
de la mercaderia y son colectivas en el sentido de que cualquier producto o fabricante que
pertenezca a esa circunscripcion territorial puede usarla. En realidad las denominaciones

de origen pertenecen al Estado.

Conforme a la legislacion vigente, se entiende por denominaciéon de origen “El
nombre de una region geografica del pais que sirve para designar un producto ordinario
de la misma y cuya calidad o caracteristicas se deben exclusivamente al medio

geografico, comprendidos los factores naturales y humanos”.

Las denominaciones de origen son parte de la riqueza natural. Para los paises en
desarrollo el cuidar de estos signos permite un comercio de exportacion que es
susceptible de equilibrar los términos de intercambio intemacional y por ello resulta tan
importante proteger este tipo de propiedad industrial, buscando la adecuada tutela
internacional, pues podria arruinarse el mercado externo con productos competitivos de

otras naciones, imitadores de las calidades o de las caracteristicas del producto.

REGULACION JURIDICA.

La proteccion que la Ley concede a las denominaciones de origen se inicia con la
declaracion que al efecto emita el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (IMPI). El
uso ilegal de la misma sera sancionado, incluyendo los casos en que venga acompafado
de indicaciones tales como “genero”, "tipo”, “manera”, “imitacion” u otras similares que

creen confusion en el consumidor o impliguen competencia desleal.
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Al recibir una solicitud de autorizacion de uso de una denominacion de origen, el
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (IMPI) efectuara un examen de los datos y
documentos aportados, y si a su juicio éstos no relnen los requisitos legales o resultan
insuficientes para la comprension y andlisis de cualquier elemento de la solicitud,
requerira al solicitante para que dentro de un plazo de dos meses haga las declaraciones

o adiciones necesarias.

Si los datos y documentos cumplen con los requisitos legales o son subsanados
tras el requerimiento, se procedera al otorgamiento. La vigencia de las denominaciones
de origen es de diez afios, contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud en
el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (IMPI), renovables por periodos iguales en

forma indefinida.

El usuario de una denominacion de origen esta obligado a usarla tal y como
aparezca protegida en la declaracion, ya que de no usarla en la forma establecida,

procedera la cancelacion de la autorizacion.

El usuario autorizado de una denominacion de origen puede transmitir su derecho
a otro usuario, previa comprobacion de que éste también cumple con los requisitos y
condiciones establecidos para obtener el derecho a usar la denominacion de origen.
También puede, mediante convenio, permitir el uso de las denominaciones a quienes
distribuyan o vendan los productos de sus marcas. Dicho convenio debera ser sancionado
por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (IMPI). En los dos casos, convenio y

transmision, solo surtiran efectos, a partir de su inscripcion en el Instituto.
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Las causas por las cuales puede dejar de surtir efectos la autorizacion de uso de la
denominacion de origen como lo establece la propia Ley de la Propiedad Industrial en su

articulo 176, establece que son:

A) Por Nulidad.- Cuando se otorgue la autorizacion contraviniendo las
disposiciones de la ley,

B) Por Cancelacion.- Cuando el usuario use la denominacién de origen en forma
diferente a la establecida en la declaracion de proteccion, y

C) Por Terminacion de la Vigencia. (30)

ILILV.- LAS FRANQUICIAS
Resulta evidente mencionar que debido a que este tema es la esencia de la

presente tesis, él mismo sera tratado ampliamente en el siguiente capitulo.

30.- Castrejon, Garcia Gabino.- Ob. Cit.
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CAPITULO Il

LAS MARCAS
Uno de los temas mas importantes para el desarrollo de la presente tesis es la
marca, por lo que indiscutiblemente es menester tratar y conocer todos aquellos

elementos que la configuran todo ello como la antesala al tema medular de éste trabajo.

En el presente capitulo trataremos de desarrollar ampliamente la figura de la
marca, su concepto, naturaleza juridica, los métodos y formas de un registro marcario
hasta llegar a las licencias de uso de una marca; lo anterior a efecto de lograr entender

las repercusiones juridicas y econémicas a nivel empresarial y nacional produce.

liL.l.- CONCEPTO.

Pocos son los autores que enfocados al estudio de esta figura juridica
proporcionan con claridad los elementos que la componen, uno de ellos es el Dr. Gabino
Eduardo Castrejon Garcia quien en sus distintas obras realiza un estudio minucioso de la

marca citando a diversos autores extranjeros nos proporciona un concepto.

En primera instancia tenemos que para el francés Yves Saint Gail la marca “puede
ser definida como un signo distintivo que permite a su titular fabricante o comerciante,
distinguir sus productos o servicios de los de su competencia. La marca es pues un signo
de adhesion de la clientela; en el plano econémico, la marca puede ser definida como un
signo que tiende a proporcionar a la clientela una mercancia o un servicio cubierto

publicamente con su garantia” (31).

31.- Citado por: Castrejon Garcia, Gabino Eduardo: “Tratado Tebrico-Préactico de los Derechos de Autor y de
la Propiedad Industrial”. Ed. Cardenas Editor y Distribuidor. 1* Ed. México 2001.
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Para Albert Chavanne y Jean-Jacques Burst la marca es “un signo sensible puesto
sobre un producto o servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los

competidores o de los servicios prestados por otros”.

En términos generales, la actual doctrina francesa define la marca mediante su
funcion esencial, o sea, la de distincién o diferenciacion, asi también hace referencia entre

los objetos susceptibles de ser distinguidos por una marca, a los servicios.

En ltalia, Ezio Capizzno afirma que las marcas se pueden definir como, "aquellas
contrasenas de productos y mercancias que, analogamente a los otros signos distintivos
(firma y enseiia), son llamados a desempenar una funcion distintiva de determinados
producfo.s y mercancias, sobre los cuales se fijan, distinguiéndolos de otros iguales o

similares y por eso confundibles”,

En Espafia, C. E. Mascarefias afirma que "la marca es un signo que se usa para
distinguir en el mercado, los productos o los servicios de una empresa de los productos o

servicios de las otras empresas”.

Baylos Carroza indica que “la marca es un signo destinado a individualizar los
productos o los servicios de una empresa determinada y hacer que sean reconocidos en
el mercado por el ptblico consumidor. No identifica un producto o un servicio considerado

en su individualidad; sino en cuanto a ejemplares de una serie”.

Finalmente y con el objeto de ampliar un poco mas la doctrina, transcribiremos

algunas definiciones de algunos autores latinoamericanos.
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En Colombia, Jesus M. Carrillo Ballesteros y Francisco Morales Casas definen a la
marca como “un signo que tiene como fin distinguir mercancias, para beneficio de quienes
se han servido de ellas y no han sido engafiados en cuanto a su eficacia o utilidad,
beneficio que también se extiende al comerciante que quiere preservar 0 mejorar su
clientela”.

En Costa Rica, Boris Kozolchyk y Octavio Torrealba definen a la marca como
“cualquier signo que se ultilice para distinguir en el mercado unos productos o servicios de
otros”. En Guatemala, Eduardo Vazquez Martinez da el siguiente concepto de las marcas:
“Son los signos o medios materiales que sirven para sefialar y distinguir de los similares
los productos fabricados o vendidos por una empresa”. En Venezuela, Benito Sanzd
emplea el término marca para indicar, “el signo distintivo de los objetos producidos o

puestos en comercio”.

En México, lo mas reciente en esta materia, es la obra de Alvarez Soberanis
intitulada, “La Regulacién de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia Tecnoldgica”,
quien al referirse al tema que se analiza hace alusion a las cuatro corrientes doctrinales
en relacion a la definicion de la marca, expuestas por el autor mexicano David Rangel
Medina; y posteriormente dicho autor con el objeto de contar con una hipétesis de trabajo,
cita las dos definiciones elaboradas por Yves Saint-Gal a las que ya hicimos mencion, asi
también cita una definicion propuesta por la OMPI, y finalmente, cuando se refiere al
concepto economico de la marca nos indica que “Marca es todo signo que se utiliza para
distinguir un producto o un servicio de ofros”. Omitiendo dicho autor proporcionar una

definicion juridica de la marca, a no ser que este Ultimo concepto tenga tal alcance. (32)

32.- Citados por: Castrejon Garcia, Gabino Eduardo.- “El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial”. Ed.
Cardenas Editor y Distribuidor. 2* Ed. México 2000.
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De las definiciones antes citadas podemos establecer que la marca es un el
simbolo mediante el cual se establece una relacion entre productos y clientela. Esto es, es
la relacion que existe entre un fabricante o comerciante y los consumidores generando asi
las llamadas ganancias que dadas las calidades y cualidades de los producto ampara una

marcas.

Desde el punto de vista de la mercadotecnia, los autores Philip Kotler y Gary
Armstrong, nos ofrecen las siguientes explicaciones: “marca es un nombre, un término, un
letrero, un simbolo o un disefio, o una combinacién de ellos, cuyo propésito es identificar
los bienes o servicios de un vendedor o de un grupo de vendedores y diferenciarlos de
sus competidores. Una marca es un nombre, término, letrero, simbolo, disefio o una
combinacion de ellos, que identifica al fabricante o el vendedor de un producto. Es la
promesa de un vendedor de proporcionar constantemente a los compradores una serie
especifica de caracteristicas, beneficios y servicios. Los consumidores consideran una
marca como una parte importante de un producto y la marca puede afiadir valor a un

producto™. (33)

Finalmente haremos mencién a lo que juridicamente se entiende en nuestra
legislaciéon por marca:
La Ley de la Propiedad Industrial, el su articulo 88 sefiala que: “Se entiende por marca a
todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase

en el mercado”.

33.- Velasco Garcia, Jorge Emesto.- “La Caducidad como Medio de Terminacién de un Registro Marcario”.
Tesis. UNAM. México 2002.
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Asi mismo el articulo 96 de la citada Ley hace mencién a las denominadas marcas
colectivas, estableciendo que: ‘“Las asociaciones o sociedades de productores,
fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, legalmente constituidas, podrén
solicitar €l registro de marca colectiva para distinguir, en el mercado, los productos o

servicios de sus miembros respecto de los productos o servicios de terceros”

Todo lo antes citado nos da la oportunidad de realizar un concepto de lo
que es una marca teniendo asi que es todo signo o conjunto de signos que proporciona a
las personas fisicas o juridicas la exclusividad de los productos que elaboran o expenden,
o la distincion entre la prestacion de servicios de la misma especie o similares cuyo

objetivo primordial es el de atraer a la clientela y después conservarla y aumentaria.

llL.Il.- NATURALEZA JURIDICA DE LA MARCA

Es un requisito inevitable el estudio de la Naturaleza Juridica de la marca; en
primer lugar porque debido a ella podremos entender el fundamento y la validez del
derecho que conlleva la institucion y en segundo lugar para poder ubicar la competencia

de los tribunales en caso de conflicto.

Al respecto Luzzato sefiala que “es imposible interpretar una ley sin haber
aclarado primero el principio de Filosofia del Derecho que la inspira, porque muchas
veces, de ese principio depende el modo en que debe interpretarse la palabra o la
intencioén del legislador y consiguientemente, el modo en que deben ser resueltas las

controversias que surgen continuamente de la aplicacién practica de la ley”. (34)

34.- Citado por Nava Negrete, Justo en su obra “Derecho de las Marcas”. Ed. Porria. México 1985.
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Es indiscutible que para poder estudiar institucion juridica es menester conocer las
cuestiones que inspiraron su proteccion, al respecto y a fin de comprender la Naturaleza
Juridica de las marcas es necesario citar algunas de las diversas teorias que pugnan a su

alrededor.

Existe una corriente de autores como Ferrara, Remella y Georges de Ro que
sostienen que, el derecho a la marca es de naturaleza juridica privada, pero también
hacen notar que se manifiesta interés publico en las marcas con las disposiciones
universalmente adoptadas sobre su publicidad, sobre su inscripcion en los registros,

represion penal de la imitacion, usurpacion de las marcas, etc.

Sin embargo, hay quienes afirman que el derecho de las marcas, participa tanto
del derecho privado como del derecho publico, es decir, se trata de un derecho mixto,
pero principalmente fundado en el derecho privado, 'en este sentido es la opiniéon de Paul

Roubier y Pedro G. De Medina.

Durante mucho tiempo se admitié, que el derecho sobre las marcas, no era sino una

manifestacion del derecho mixto de la propiedad

Es evidente, que la marca tiene una relacion de caracter funcional con los
productos o servicios a los cuales distingue, no obstante, ambos bienes tienen una
regulacion juridica propia entre si, de tal manera que si el titular de una marca careciera
en un momento dado de los productos o servicios a los cuales distingue con su marca, en

nada afectaria el derecho de propiedad que tiene sobre ésta.
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En nuestro punto de vista, el derecho sobre la marca puede considerarse como un
derecho de propiedad pero (en su funcion social) sobre bienes inmateriales toda vez que
el titular de una marca tiene el derecho de usar, gozar y disponer de la misma, solo en la
medida en cuanto a la proteccion concedida por el Estado, es decir, con las modalidades
que la ley le impone a ese derecho, ya que por medio de ellas, en cada caso y por
exclusion se podra determinar el alcance del derecho del titular de la marca.

Para Ledesma, define la naturaleza juridica de la marca manifestando que "basta
tener en cuenta que es suficiente inscribir un signo y hacer uso del mismo para tener un
derecho exclusivo sobre de él, mas ello acontece sélo con relacion al objeto para el que
hubiera sido solicitado y no con sujecion a la libre voluntad de su uso, por parte de la

persona que lo hubiere obtenido”

Por lo que es inevitable establecer que la naturaleza del producto al que la marca
ha de aplicarse no puede, en ningln caso, ser obstaculo para el registro de la marca. (35)
Al respecto el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, impone a quien efectie el
depésito o registro de una marca el cumplimiento de una serie de condiciones y
formalidades, lo mismo ocurre cuando una vez registrada pretende llevar a cabo
determinados actos (licencia de uso, transmision, etc.), en la relacion con su marca, es
decir, existe toda una estructura formal en tomo a la regulacion juridica de las marcas que
seria insostenible afirmar juridicamente que el derecho que se tiene sobre las marcas es
un derecho de propiedad ordinaria, pues tendriamos que admitir un sinnimero de
excepciones. Por estas razones, consideramos que el derecho que se tiene sobre las
marcas (bienes inmateriales) es un derecho de propiedad en su funcién social y no en su

concepcion puramente privatista.

35- Nava Negrete, Justo.- “Derecho de las Marcas”. Ed. Porria. México 1985
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Conforme a lo anterior, y una vez desarrolladas las diversas teorias, tendencias y
opiniones sobre la naturaleza juridica de la marca, se puede concluir que a la misma en
si, no debera asignarsele el adjetivo simplista de Derecho de Propiedad Privada, sino
llegar a la conclusién deque ese derecho de propiedad es funcional y susceptible de
valorizacion, siempre y cuando se piense en razén al sentido y en beneficio comun de la
sociedad, es decir, a un interés colectivo, que conforme a los principales generales del

derecho y el orden positivo mexicano esta por encima del interés particular.

En efecto, la marca no es, en ningin caso, un bien como tal sino un interés
protegido por el Estado y que para poder aplicarla y protegerla es necesario conocer a la
empresa, debido a que a marca en particular no tiene una tutela legal independiente de la
tutela de la mercancia, de tal manera que el derecho a la marca no es mas que un

aspecto del derecho sobre el aviamiento del producto o servicio a proteger

Como se podra observar al Estado le interesa que el orden publico y el interés
social sean factores preeminentes a los intereses particulares, asi también, intensificar
sus propositos para evitar toda aquella actividad monopolistica y por ende reprender la
competencia desleal, pues de lo contrario redundaria en perjuicio de los fines que

persigue. (36)

36.- Castrejon Garcia, Gabino Eduardo.- Ob. Cit.
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lILIIL- FUENTES DEL DERECHO MARCARIO

lILIILL- FUENTES FORMALES
En el derecho marcario, como en cualquier rama del derecho existen
fundamentalmente dos fuentes principales; las denominadas formales dentro de las que

podemos encontrar algunas suplementarias y las denominadas fuentes materiales.

Dentro de las fuentes formales en primera instancia encontramos el articulo 28
Constitucional, enfatizando que todos los principios del derecho en relacion a la libre
concurrencia y la competencia leal, quedan rebasados y se le otorga a la actividad
humana creadora, un cierto monopolio en su creacion, es decir, que solo el autor de una

marca, del invento o de la mejora de éste puede explotar mercantiimente esta actividad.

Ahora bien citando al Doctor Gabino Eduardo Castrejon Garcia, el principio de
legalidad es en si una fuente definitivamente formal en todo lo que se refiere al Derecho
Marcario, lo anterior con fundamento en la existencia de un reconocimiento expreso por
parte de la autoridad para que la potestad de uso pueda llevarse acabo de una forma
segura y libre. A mayor abundamiento, la legislacion debera de establecer la forma y

terminos del reconocimiento para que exista una proteccion legal.

Aunado al precepto anterior se encuentra el articulo 89, fraccién XV Constitucional,
el cual delega al Poder Ejecutivo la facultad de otorgar al autor el reconocimiento de una
marca, pues establece dentro de las facultades del Presidente de la Republica el siguiente
texto: “Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva,

a los distribuidores, inventores o perfeccionadores de algin ramo de la industria”.
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En aras de este principio de legalidad y cuya importancia no es necesario repetir,
pero a efecto de entender dicho principio citaremos al Doctor Gabino Castrejon, quien en
términos generales nos explica “Esa facultad debe distinguirse (facultad discrecional de la
administracion publica de obrar libremente) del poder arbitrario, pues mientras éste
representa la voluntad personal del titular de un érgano administrativo que obra impulsado
por sus pasiones, sus caprichos o preferencias, aquella, aunque constituye la esfera
libre de la actuacién de una autoridad, tiene un origen legitimo, coma lo es la autorizacion
legisiativa y un limite que en el caso extremo que no este sefalado en la misma Ley o
implicito en el sistema que ésta adopta, existe siempre en el interés general que
constituye la unica finalidad que puede perseguir la autoridad administrativa. Por ésta
razon, mientras una orden arbitraria carece en todo caso de fundamento legal, la orden
dictada en uso de la facultad discrecional podra satisfacer los requisitos del articulo 16

Constitucional (de donde emana el principio de legalidad”. (37)

Evidentemente con lo antes vertido podemos encuadrar el marco juridico formal-
que proporciona la normatividad en el Derecho de Propiedad Industrial y en este caso a
las marcas. Otro concepto de importancia dentro de las fuentes formales del Derecho
Marcario es el que se encuentra ubicado en el articulo 73, fraccion X de nuestra
Constitucion Politica, el cual establece las facultades que tiene el Congreso de la Unién
que a la letra dice: “Para legislar en toda la Republica sobre hidrocarburos, mineria,
industria, cinematografia, comercio, juegos con apuestas y sorteos, servicios de banca y
crédito, energia....", evidentemente el legislador no expresa textualmente a la Propiedad
Industrial, pero bien resulta evidente que el Derecho Marcario podria encuadrarse a dicho

texto.

37.- Castrejon Garcia, Gabino Eduardo.- “Derecho Administrativo Mexicano”. Tomo |. Primera Edicion Editorial
Cérdenas Editor y Distribuidor. México 2000.
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Finalmente y en relacion con las fuentes formales es evidente que las resoluciones -
de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de Circuito y Juzgados de Distrito, asi como
del propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, seran en si las fuentes formales a
través de las cuales se genera el Derecho de las Marcas y que otorga la seguridad
juridica a todas y cada una de aquellas personas que se dedican a la industria, como lo
seria el establecimiento de una marca y sin lugar a dudas las promociones para llevar a

cabo una mejor comercializacion de dicha marca.

NLIILIL- FUENTES SUPLEMENTARIAS

Por lo que se refiere a las fuentes suplementarias y que también corresponde a la
legislacion, encontramos el Coédigo Civil, el Codigo Penal, el Codigo Federal de
Procedimientos Civiles y el Codigo Federal de Procedimientos Penales; en cuyos
preceptos enmarcan los conceptos de propiedad (Codigo Civil), y plagio y pirateria
(Codigo Penal) entre otros, tomando como base el bien juridicamente tutelado a la

Propiedad Industrial.

HLILIL- FUENTES MATERIALES.

Por altimo hablaremos de lo que se considera fuente material en el derecho
marcario que no es mas que otra cosa que el registro ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial de la marca, con todas y cada una de las formalidades y términos

que para ello se establecen.

Al respecto el Autor David Rancel Medina, nos ofrece la siguiente explicacion: “las
reglas de interpretacion e integracion de la Ley en el Derecho Mexicano, se encuentran
establecidas en el articulo 14 Constitucional; el articulo 19 del Cédigo Civil para el Distrito
Federal, reproduce dicha regla con la salvedad de aludir no solo a la Sentencia, sino en
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general a la interpretacion e integracion de la Ley en las controversias judiciales,
disponiendo que estas deberan de resolverse conforme a la letra de la ley o su
interpretacion juridica. A falta de Ley se resolveran conforme a los Principios Generales

del Derecho”.

“El alcance de la expresién Principios Generales de Derecho se ha fijado por la
suprema corte de Justicia de la Nacién diciendo que son los principios consignados en
alguna de nuestras leyes teniendo por tales no solo las mexicanas que se han expedido

después de la Constitucion Federal del pais, sino también las anteriores”.

‘Finalmente es necesario establecer que el resultado de todo procedimiento
realizado ante las autoridades administrativas, serd, pues en si, la fuente material del

mismo” (38)

En consecuencia el Derecho Comparado, la doctrina y el resultado juridico de los-
procedimientos formaran las fuentes materiales del derecho a la marca, con la finalidad de

crear la seguridad juridica de los que en ella intervengan.

lll.IV.- REGISTRABILIDAD DE LA MARCA.

lILIV.1.- EL REGISTRO COMO FUENTE.
Evidentemente al tratar este punto nos estamos refiriendo fundamentalmente al
Derecho Positivo vigente que rige actuaimente la materia de la propiedad Industrial, es

decir a la Ley de la Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial de fecha 27 de Junio

38.- Rancel Medina, David.- “Tratado de Derecho Marcario”. Ed. Porria. México.
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de 1995. Es inobjetable que dentro de las fuentes del derecho exista la norma vigente
bajo la cual se rigen los destinos de las conductas humanas y acciones juridicas que se
tornan en el mundo del ser y del deber ser. Sobre estas bases, debemos de abarcar en el
presente estudio la actual legislacion, que por sus caracteristicas tiene innovaciones a la

materia objeto del presente trabajo.

lILIV.IL.- MARCA REGISTRABLE
Nuestra actual legislacion en su articulo 89 sefiala en forma genérica aquellas
denominaciones, figuras o determinaciones y figuras en forma conjunta, que pueden ser

susceptibles de registro, refiriéndose a:

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

Il.- Las formas tridimensionales;

lll.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que
no queden comprendidos en aquellos a los que expresamente la ley considera como no
registrables, y

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

marca registrada o un nombre comercial publicado.

De lo anterior se desprenden las reglas generales de registrabilidad de una marca,
pero como cualquier regla general contiene excepciones las cuales se encuentran

ubicadas en nuestra legislacién y mismas que se trataran en el siguiente punto.
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Sin embargo, es menester reiterar que la naturaleza de la marca desde el punto de
vista juridico, econoémico y social es basicamente se distincion para identificar ante el
publico consumidor los servicios o productos que se van a amparar bajo la misma, ante

sus iguales o semejantes en el Mercado Nacional.

HLIV.IIL.- MARCA NO REGISTRABLE

Como excepcion a la regla general, el articulo 90 de la Ley de la Materia establece
diversas hipétesis o circunstancias bajo las cuales no podra registrarse una denominacion
o signo distintivo, discrepando el suscrito el término de marca, ya que éste se configura,
una vez que se obtiene el registro respectivo. Amén de la terminologia, tal disposicion
legal establece en forma taxativa las hipotesis en las que no se puede registrar un signo

distintivo:

ART.- 90.- No seran registrables como marca:

I.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes,
que se expresan de manera dinamica, alin cuando sean visibles;

Il.- Los nombres técnicos o de uso comin de los productos o servicios que
pretenden ampararse con la marca, asi como aquellas palabras que, en el lenguaje
corriente o en las practicas comerciales, se hayan converlido en la designacién usual o
genérica de los mismos;

lll.--Las formas tridimensionales que sean del dominio pablico o que se hayan
hecho de uso comin o aquellas que carezcan de originalidad que las distinga facilmente,
asi como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por la naturaleza o

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

V.- Las letras, los digitos o colores aislados, a menos que estén combinados o
acompanados de elementos tales como signos, disefios o denominaciones, que les den
un caracter distintivo;

VI.- La traduccion a otros idiomas, la variacién ortografica caprichosa o la
construccion artificial de palabras no registrables;

VIl.- Las que reproduzcan o imiten, sin autorizacion, escudos, banderas o
emblemas de cualquier Pais, Estado, Municipio o divisiones politicas equivalentes, asi
como las denominaciones, siglas, simbolos, o emblemas de organizaciones
internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier ofra organizacion
reconocida oficialmente, asi como la designacion verbal de los mismos;

VIIl.- Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantia
adoptados por un Estado, sin autorizacion de la autoridad competente, o0 monedas,
billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o
extranjero;

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

X.- Las denominaciones geograficas, propias o comunes, Yy los mapas, asi como
los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indique la procedencia de los productos o

servicios y puedan originar confusién o error en cuanto a su procedencia;



84

Xl.- Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la
fabricacion de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de
propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tengan el
consentimiento del propietario;

Xll.- Los nombres, seudénimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento
de los interesados o, se han fallecido, en su orden, del conyuge, parientes consanguineos
en las lineas directas y por adopcion, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado;

Xlll.- Los titulos de obras intelectuales o artisticas, asi como los titulos de
publicaciones y difusiones periodicas, los personajes ficticios o simbélicos, 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;

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

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

XVI.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusién a otra en
tramite de registro presentada con anterioridad o a una registrada, y vigente, aplicada a
los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, si podra registrarse una marca
que sea idéntica a ofra ya registrada, si la solicitud es empleada por el mismo titular, para
aplicarla a productos o servicios similares, y

XVIl.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusion, a un
nombre comercial aplicando a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o

de servicios cuyo giro preponderante sea la elaboracion o venta de los productos o la
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prestacion de los servicios que se pretenden amparar con la marca, y siempre que el
nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentacion de la
solicitud de registro de la marca o la de uso declarado, cuando la solicitud de marca la
presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que

haya sido publicado.

Como se puede observar, las hipétesis de no registrabilidad de un signo distintivo,
tienden fundamentalmente a proteger los derechos inherentes del titular de un registro
marcario, por lo que hace al aspecto juridico, econémico y comercial, asimismo se
resguarda a la colectividad, bajo la cual se encuentran inmersos tanto productos en caso
de denominacion de origen, como el plblico en general, quien al final de cuentas es el
que resulta engafiado en su momento por aquellos "piratas comerciales” que existen
hasta la fecha, aunque es probable que nuestra actual legislacion varie en cuanto a
algunas, la celebracion del Tratado Trilateral de Libre Comercio entre Canada, Estados
Unidos de América y México, el fondo y objetivo de tales normas juridicas no podran
variar, ya que la produccion de la propiedad industrial no puede ser considerada Unica y
exclusivamente a nivel nacional, sino que tal proteccion se extiende a todos y cada uno de
los paises del mundo, y fundamentalmente protege los intereses personales en funcion al
beneficio colectivo que el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial

establece, asi como nuestra Constitucion General de la Republica.

Es por ello, que los preceptos legales de registrabilidad y no registrabilidad de un
signo son fuente de la marca en virtud de que el Derecho Positivo es la vida y existencia

de cualquier Institucién Juridica ya sea en nuestro pais o a nivel internacional. (39)

39.- Castrejon Garcia, Gabino Eduardo.- EL Derecho Marcario y la Propiedad Industrial”. 3* Edicion. Cardenas
Editor y Distribuidor. México 2003.
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lll.V.- OBLIGACIONES DEL TITULAR DE UNA MARCA REGISTRADA.

Como bien se he mencionado en lineas anteriores una de las obligaciones que
conlleva el registro de una marca y que proporciona su validez es la necesidad de que el
titular haga uso y explotacion de la misma en los términos y condiciones en que le fue

otorgado su registro.

En efecto para mantener vigentes los efectos de un registro marcario es menester
que la misma sea usada en los productos o servicios para los cuales se solicitd ya que de

lo contrario se producira la cancelacién de dicho registro.

El Instituto podra declara el registro y uso obligatorio de marcas en cualquier

producto o servicio o prohibir o regular el uso de marcas registradas o no.

Otra obligacién que tiene inmerso el registro de una marca es el establecido por
los articulos 136 y 137 de la ley de la materia; los cuales establecen la necesidad de.
inscribir cualquier acto que afecte el &mbito juridico de la marca ante el propio Instituto de

la Propiedad Industrial.

Por lo que a este punto se refiere el titular del registro marcario podra conceder
mediante convenio licencias de uso a una o0 mas personas con relacion a todos o a alguno

de los servicios a los que se aplique dicha marca.

Para inscribir un acto ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial bastara
formular la solicitud correspondiente en los términos que fije el reglamento de dicho

instituto.
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Evidentemente con la creacion de una marca su fitular tendra la posibilidad de
dominio o disposicién e incluso de explotacion de la misma siempre y cuando cumpla con
todas aquellas obligaciones derivadas de su registro y que en efecto haga uso de ese

derecho en la forma solicitada.

lILVL.- CLASIFICACION DE LA MARCA
Para su mejor proteccion juridica las marcas se encuentran clasificadas de
acuerdo a su objeto: A) Productos y B) Servicios; y de acuerdo a su formacién: A) Marcas

Nominativas, B) Innominadas, C) Mixtas, D) Tridimensionales y Colectivas.

En primer término veremos la clasificacion de la marca de acuerdo a su objeto:

I. PRODUCTOS
CLASE 1
Productos quimicos destinados a la industria, ciencia, fotografia, horticultura y
silvicultura, resinas artificiales en estado bruto, materias plasticas en estado bruto, abono
para las tierras, composiciones extintoras, productos quimicos destinados a conservar los
alimentos, materias curtientes, adhesivos (pegamento) destinados a la industria.
CLASE 2
Colores, barnices, lacas, conservadores contra la herrumbre y el deterioro de la madera,
madera, tintes, molientes, resinas naturales en estado bruto, metales en hojas y en polvo
para pintores, decoradores, impresores y artistas.
CLASE 3
Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada preparaciones para
limpiar, pulir desengrasar y raspar, jabones, perfumeria, aceites esenciales, cosméticos,

lociones para el cabello, dentifricos.
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CLASE 4
Aceites y grasas industriales, lubricantes, productos para absorber, regar y concentrar el
polvo, combustibles (incluyendo gasolina para motores) y materiales de alumbrado,
bujias, mechas.

CLASE 5
Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico,
alimentos para bebés, emplastos, materias para apositos, material para empastar los
dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destruccion de
animales daninos, fungicidas, herbicidas.

CLASE 6
Metales comunes y sus aleaciones, materiales de construccion metalicos, construcciones
transportables metalicas; materiales metalicos para vias férreas; cables e hilos metalicos
no eléctricos, cerrajeria y ferreteria metdalica, tubos metalicos, cajas de caudales,
productos metalicos no comprendidos en otras clases, minerales.

CLASE7
Maquinas y herramientas, motores (excepto motores para vehiculos terrestres),
acoplamientos y érganos de transmision (excepto para vehiculos terrestres); instrumentos
agricolas; incubadoras de huevos.

CLASE 8
Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente, cuchilleria, tenedores y
cucharas, armas blancas, maquinillas de afeitar.

CLASE 9
Aparatos e instrumentos cientificos, nauticos, geodésicos, eléctricos, fotograficos,
cinematograficos, opticos, de pesar, de medida de sefialacion, de control (inspeccion) de

socorro (salvamento) y de ensefianza; aparatos para el registro, transmision, reproduccion
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de sonido o imagenes, soportes de registro magnéticos, discos acusticos, distribuidores
automaticos y mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, maquinas
calculadoras, equipo para el tratamiento de la informacion y ordenadores extintores.

CLASE 10
Aparatos e instrumentos quirtirgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y
dientes artificiales, articulos ortopédicos, materiales de sutura.

CLASE 11
Aparatos de alumbrado, de calefaccion, de produccién de vapor, de coccion, de
refrigeracion, de secado, de ventilacion, de distribucién de agua e instalaciones sanitarias.

CLASE 12
Vehiculos, aparatos de locomocién terrestre, aérea y maritima.

CLASE 13
Armas de fuego, municiones y proyectiles, explosivos, fuegos de artificio.

CLASE 14
Metales preciosos y sus aleaciones y articulos de estas materias o de chapado no
comprendidos en ofras clases; joyeria, bisuteria, piedras preciosas, relojerias e
instrumentos cronométricos.

CLASE 15

Instrumentos de musica.

CLASE 16
Papel, carton y articulos de estas materias, articulos de encuademacion; fotografias,
papeleria; adhesivos (pegamentos) para la papeleria o la casa, material para artistas,
pinceles, maquinas de escribir y articulos de oficina (excepto aparatos); materias plasticas

para balaje (no comprendidas en otras clases); naipes, caracteres de imprenta, clichés.
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CLASE 17
Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no
comprendidos en otras clases; productos en materias plasticas semielaboradas, materias
que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar, tubos flexibles no metalicos.

CLASE 18
Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras
clases; pieles de animales, balles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones, fustas y
guarniciones.

CLASE 19
Materiales de construccion no metalicos, tubos rigidos no metalicos para la construccion,
asfalto, pez, y betun, construcciones transportables no metalicas, monumentos no
metalicos.

CLASE 20
Muebles, espejos, marcos, productos, no comprendidos en otras clases de madera,
corcho, cafia, ambar, nacar, espuma de mar, sucedaneos de todas estas materias o-
materias plasticas.

CLASE 21
Utensilios y recipientes para el menaje o la cocina (que no sean de materiales preciosos
ni chapeados), peines y esponjas, cepillos (excepto pinceles), materiales para la
fabricacion de cepillos, material de limpieza, viruta de hierro, vidrio en bruto o
semielaborado (excepto vidrio de construccion), cristaleria, porcelana y loza no
comprendidas en otras clases.

CLASE 22
Cuerda, bramante, redes, tiendas de campanfia, toldos, velas, sacos (no comprendidos en
otras clases), materias de relleno (con excepcién del caucho o materias plasticas);

materias textiles fibrosas, en bruto.
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CLASE 23
Hilos para uso textil.

CLASE 24
Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases, ropa de cama y de mesa.

CLASE 25

Vestidos, calzados, sombreria.

CLASE 26
Puntillas y bordados, cintas y lazos, botones, corchetes y ojillos, alfileres y agujas, flores
artificiales.

CLASE 27
Alfombras, felpudos, esteras, lindleum y oftros revestimientos de suelos, tapicerias
murales que no sean en materias textiles.

CLASE 28
Juegos, juguetes, articulos de gimnasia y de deporie no comprendidos en ofras clases,
decoraciones para arboles de Navidad.

CLASE 29
Came, pescado, aves y piezas de caza; extractos de came, frutas y legumbres en
conserva, secas y cocidas, gelatinas, mermeladas compotas; huevos, leche y productos
lacteos, aceites y grasas comestibles.

CLASE 30
Café, té, cacao, azlcar, arroz, tapioca, sagl, sucedaneos del café, harinas y
preparaciones hechas de cereales, pan, pasteleria, y confiteria, helados comestibles;
miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas

(condimentos); especias, hielo.
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CLASE 31
Productos agricolas, horticolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases;
animales vivos, frutas y legumbres, semillas, plantas y flores naturales; alimentos para
animales, malta.

CLASE 32
Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas alcoholicas, bebidas y zumos de
frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

CLASE 33

Bebidas alcohdlicas (excepto cervezas).
CLASE 34

Tabaco, articulos para fumadores, cerillas.

Il. SERVICIOS
CLASE 35
Publicidad, gestion de negocios comerciales, administracion comercial, trabajos de
oficina.
CLASE 36
Seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios.
CLASE 37
Construccion, reparacion, servicios de instalacién.
CLASE 38
Telecomunicaciones.
CLASE 39
Transporte; embalaje y almacenaje de mercancias, organizacion de viajes.
CLASE 40

Tratamiento de materiales.
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CLASE 41
Educacion, formacion, esparcimiento; actividades deportivas y culturales.

CLASE 42
Restauracion (alimentacion); alojamiento temporal; cuidados médicos, de higiene y de
belleza; servicios veterinarios y de agricultura, servicios juridicos; investigacion cientifica e
industrial; programacion de ordenadores, servicios que no puedan ser clasificados en

otras clases.

Otra clasificacion que encontramos en las marcas es de acuerdo a su creatividad,

esto es, Marcas Nominativas, Innominadas, Mixtas, Tridimensionales y Colectivas.

A) Marcas Nominativas.- Son todas aquellas marcas que se encuentran
conformadas por una frase o palabra o conjunto de palabras. La importancia de este tipo
de marcas radica en que se debe distinguir de las de su misma especie tan solo por la
fonética. De igual forma podran registrarse los nombres propios siempre que éstos no se
confundan con una marca registrada o con un nombre comercial.

B) Marcas Innominadas.- Es aquella que se encuentra formada por una imagen,
un dibujo o una sefal, evidentemente este tipo de marcas se distingue porque solo podra
ser identificad visualmente.

C) Marcas Mixtas.- Son aquellas marcas que se encuentran conformadas tanto
de figuras o dibujos como de palabras o frases y se muestran como un conjunto distintivo.

D) Marcas Tridimensionales.- Son todas aquellas marcas compuestas por
envoltorios, empaques, o envases, la caracteristica esencial de este tipo de marca es que

distinguen a los productos de los de su especie por la forma o presentacion.



94

E) Marcas Colectivas.- Es aquel sigo distintivo que las asociaciones o
sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios
designen, ello con la finalidad de distinguir en el mercado sus productos o servicios de
terceros que no formen parte de dicha asociacién o sociedad y que utilicen el mismo

campo industrial o comercial.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial publicard en la Gaceta la lista
alfabética de productos y servicios con indicacion de la clase de la que esté comprendido

cada producto o servicio.

Los productos y servicios incluidos en la lista alfabética de la clasificacion se
consideran especies, se entendera que los productos y servicios ordenados en su

respectiva clase no agotan ésta.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial establecera los criterios e

interpretacion y aplicacion hasta esta clasificacion.

L.VII- LA LICENCIA DE USO DE UNA MARCA.
La licencia de uso de una marca es una figura relativamente nueva en el derecho
marcario cuya finalidad es evitar abusos o los inconvenientes para la economia del pais

que podria derivar del derecho exclusiva para el uso de una marca.

El titular de una marca registrada o en tramite podra conceder, mediante convenio,
la licencia de uso a una o mas personas, con relacion a todos o algunos de los servicios a

los que se aplique dicha marca. Es decir, las marcas podran enajenarse en todo o en
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parte, puesto que tienen valor patrimonial y representan por lo comin una parte

importante del activo de un negocio.

Para que el titular de una marca pueda conceder una licencia de uso de la misma
deberan de observarse las formalidades y los medios establecidos en la legislacion de la
materia y siempre que la misma sea inscrita ante el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industria.

Existen algunas restricciones para el otorgamiento de las licencias, dentro de las
que encontramos la restriccion de otorgar licencias de cualquier tipo de marcas, es decir,
no podran expedirse una licencia de uso de marca libremente, esto, debido a que existen
cierfo tipo de ellas cuya cesion irrestricta repugna a los presupuestos de la leal
competencia comercial, ejemplo de ello seria las marcas que se encuentran ligadas, pues,

no podra cederse una sin la otra.

Ofra restriccion para poder otorgar licencias es que debera hacerse solo sobre
marcas que se encuentren vigentes y ademas que se encuentren registradas de

conformidad con los ordenamientos y que no aparezca que hayan dejado de usarse. (40)

Toda transmision de derechos patrimoniales del titular seré onerosa y temporal. La
licencia de uso deberd de otorgarse expresamente con tal caracter y atribuira, al
licenciatario, salvo pacto en contrario, la facultad de explotar la marca con exclusion de

cualquier otra persona y de otorgar autorizaciones exclusivas a terceros.

40.- Sepulveda, Cesar.- Ob. Cit.
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Para inscribir una licencia de uso en el Instituto bastara formular la solicitud
correspondiente en los términos que fija el Reglamento de la Ley de la Propiedad

Industrial.

Podra solicitarse mediante una sola promocién la inscripcion de licencias de
derechos relativos a dos o mas solicitudes en tramite o0 a dos 0 mas marcas registradas
cuando el licenciante y el licenciatario sean los mismos en todas ellas. El solicitante
debera identificar cada una de las solicitudes, o registros en los que hara la inscripcién.
Las tarifas correspondientes se pagaran en funcién al nimero de solicitudes, o registros

involucrados.

La cancelacion de la inscripcion de una licencia procedera en los siguientes casos:

A) Cuando la soliciten conjuntamente el titular de la marca y el usuario a quien se
le haya concedido la licencia;

B) Por nulidad, caducidad o cancelacion del registro de marca, o cuando se trate
de marcas en tramite y no se obtenga el registro de las mismas, y

C) Por orden judicial,

Los productos que se vendan o los servicios que se presten por el usuario de la
licencia deberan ser de la misma calidad que los fabricados o prestados por el titular de la
marca. Ademas, esos productos o el establecimiento en donde se presten o contraten los
servicios, deberan de indicar el nombre del usuario y demas datos que prevenga el

reglamento de la Ley de la materia.
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La persona que tenga concedida una licencia inscrita en el Instituto, salvo
estipulacion en contrario, tendra la facultad de ejercitar las acciones legales de proteccion

de los derechos sobre la marca, como si fuera el propio titular.

El uso de la marca por el usuario que tenga concedida una licencia, se considera

como realizado por el titular de la marca.

De lo antes vertido podriamos mencionar que la licencia de uso de una marca es la
autorizacion a un tercero por parte del titular de la misma para explotarla, siempre y
cuando se cumplan con las normas que establece la ley. En efecto la licencia de uso
proporciona al licenciatario el beneficio de vender o prestar servicios bajo una marca ya
conocida, que como ya hemos mencionado con anterioridad el renombre que ello produce

se transforma en beneficios econémicos para quién detente dicha autorizacion.

lIL.VIIl.- MODOS DE TERMINACION DE UN REGISTRO MARCARIO
Existen cuatro diversas formas de dar por terminado un registro marcario, la

nulidad, la extincion, la caducidad, la cancelacion y la expropiacion.

HILVIILL- LA NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO

La nulidad en términos generales es la ineficacia de un acto juridico como
consecuencia de la ilicitud de su objeto o de su fin, de la carencia de los requisitos
esenciales exigidos para su realizacion o de la concurrencia de algun vicio de la voluntad

en el momento de su celebracion. La nulidad podra ser absoluta o relativa (41)

41.- De pina, Rafael.- “Diccionario de Derecho”. Editorial Porria. México1995
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En efecto, y segun lo establecido por el autor Antonio de J. Lozano existira la
nulidad cuando el aclo estd tocado de un vicio radical que le impide producir efecto
alguno; ya sea que no haya sido ejecutado con las formalidades prescritas en la ley, ya
sea que se halle en contradiccion en contradiccion con las leyes o las buenas costumbres,
0 ya sea que se haya celebrado con personas a las que no puede suponerse voluntad.

(42)

En materia de Propiedad Industrial y en especifico con la figura de la marca el
maestro Cesar Sepulveda nos sefala: “Debe hacerse en primer lugar una distincion que,
aunque aparentemente sutil, es bastante practico y es la que existe entre la nulidad del
registro y la nulidad de la marca. La nulidad del registro supone el incumplimiento de
requisitos formales. El caso es bastante raro, pero de realizarse el supuesto, esa nulidad

abliga al titular a efectuar un nuevo registro en forma regular” (43)

Nuestra legislacion al respecto en su articulo 151 establece:

ART. 151.- El registro de una marca es nulo cuando:

l.- Se haya otorgado en contravencion a las disposiciones de esta ley o la que
hubiese estado vigente en la época de su registro.

No obstante lo dispuesto en esta fraccién, la accion de nulidad no podra fundarse
en la impugnacion del registro de la marca;

Il.- La marca sea idéntica o semejante en grado de confusion a otra que haya sido

usada en el pals o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentacion de la

42.- Citado por Nava Negrete, Justo.- Ob. Cit.
43.- Citado por Castrejon Garcia, Gabino E.- Ob. Cit.



solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o semejantes productos o
servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe
haber usado una marca ininterrumpidamente en el pais o en el extranjero antes de la
fecha de presentacion o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la
registro;

lll.- El registro se hubiese otorgado con base en datos falsos contenidos en la
solicitud;

IV.- Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciacion,
existiendo en vigor otro que considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o
semejante en grado de confusién y que se aplique a servicios o productos iguales o
similares; y

V.- El agente, el representante del usuario o el distribuidor del titular de una marca
registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de ésta u otra similar
en grado de confusion, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En

este caso el registro se reputard como obtenido de mala fe.

Las acciones de nulidad que se derivan del presente articulo podran ejercitarse
dentro de un plazo de cinco afios, contados a partir de que surta sus efectos la
publicacién del registro en la Gaceta, excepto las relativas a las fracciones | y V que
podran ejercitarse en cualquier tiempo y la fraccion 1l que podra ejercitarse dentro del

plazo de tres anos.

Consecuentemente, podemos resumir que la nulidad del registro marcario procede
siempre que la nulidad afecte el interés juridico, llamese publico o privado, debiéndose

obviamente acreditar el mismo.
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Ahora bien, podemos afirmar que los efectos del registro marcario nulificado son

fundamentalmente los siguientes:

A) Cesacion de los derechos originados por el registro otorgado;

B) Carencia inmediata de interés juridico otorgado originalmente al titular del
registro nulo;

C) Establecimiento de medidas tendientes al retiro de los servicios o productos del
mercado nacional que sean identificados con un registro nulo, y

D Aplicacién, en su caso, de sanciones o ejercicio de la accion penal para el titular

de un registro nulificado.

De acuerdo a lo anterior, establecemos que la nulidad a que se contrae un registro
nulo es relativa en cuanto al lapso que se le otorga para la cesacion de los derechos,
hasta en tanto se decrete la nulidad; siendo absoluta tal nulidad cuando es legalmente

firme la resolucion que la declara. (44)

HLVIILI- LA EXTINCION DEL REGISTRO MARCARIO.
En primer término debemos entender que se entiende juridicamente por extincion.
Para el maestro Rafael De Pina la extincion es la desaparicion de los efectos de una

relacion juridica o de un derecho.

A mayor abundamiento, la extincion genéricamente es la desaparicion de un
vinculo o ligazén que existe entre las personas capaces juridicamente, derivado de un

acto reconocido por la ley y que origina derechos y obligaciones.

44 .- Sepulveda, Cesar.- Ob. Cil.
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Por lo que hace al concepto de extincion en materia de marcas se debe de
entender como la pérdida o desaparicion del derecho de un titular de un registro marcario
para el uso exclusivo del mismo. Esta extincion se encontraba marcada con mucha
claridad en nuestra anterior legislacion, fundamentalmente en lo que se referia al articulo
117 que establecia la obligatoriedad del uso de una marca dentro de los tres afios

siguientes a la fecha de expedicion del registro.

Sin embargo en nuestra actual legislacion no existe concepto o definicion legal, ya
que dicha figura no se encuentra contemplada en la Ley de la Propiedad Industrial, sin
embargo, si se contempla una variante que bien podria aplicarse al caso y es la que
enmarca el articulo 128 el cual establece que la marca debera de usarse en los términos y

formas en los que fue registrada.

Los efectos primordiales de la extincién de un registro marcario son la pérdida o
desaparicion del derecho que tuvo el titular de un registro marcario para usar en forma
exclusiva un signo distintivo reconocido por la legislacion de la materia y las autoridades
respectivas, debiendo hacer hincapié que las causales de extincién de un registro
marcario se deben principalmente a la pasividad o falta de interés del titular de la marca,
ya sea para cumplir con los requisitos que nuestros ordenamientos legales sefialan o de
omitir ejercitar acciones tendientes a la defensa de los derechos de propiedad industrial

que les otorga el registro.

ILVIILIL- LA CADUCIDAD DEL REGISTRO MARCARIO
Sobre el particular es importante hacer la mencion de que al referimos a la

caducidad en el derecho es importante ver sobre que materia se va a tratar, porque
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doctrinalmente no resulta equivalente hablar de caducidad en materia civil, mercantil,

procesal o marcaria.

El concepto genérico de la caducidad establece que es a extincién de un derecho,

facultad, instancia o recurso por inactividad.

En Materia procesal, se trata, pues, de una institucién extintiva del proceso, pero
no de la accion deducida, debiéndose tomar la palabra accion en el sentido del derecho
sustantivo hecho valer. La base de la caducidad de la instancia es el interés social en
acortar la duracion de los pleitos, siendo ésta una institucion de orden publico y que las
partes por convenio no pueden renunciar, modificar o alterar porque ésta mas alla de la

autonomia de la voluntad.

En materia marcaria, la caducidad cambia por completo su naturaleza como
Institucion Juridica teniendo una muy marcada concepcién distinta a la mencionada en-

materia procesal.

En efecto, en el Derecho de Propiedad Industrial se habla de caducidad como
forma de extincion de un registro marcario, no por la paralizacion en si de un
procedimiento, sino por la falta del titular de una marca a las diversas disposiciones
encuadradas en la Ley de la materia, tendientes a mantener vigentes tales registros
marcarios. Para nuestra legislacion en materia de derecho marcario la caducidad se da

como consecuencia de la falta de renovacion y uso de una marca.

El articulo 152 de la Ley de la Propiedad Industrial establece los requisitos de

procedibilidad para que un registro marcario se extinga por caducidad, sefalando que:



103

ART. 152.- El registro caducara en los siguientes casos:

l.- Cuando no se renueve en los términos de esta ley, y
Il.- Cuando la marca haya dejado de usarse por mas de tres afos consecutivos,
inmediatos anteriores a la solicitud de declaracion administrativa de caducidad salvo que

exista causa justificada a juicio del Instituto.

Consecuentemente podemos concluir que en la actualidad y conforme a nuestras
disposiciones vigentes, la caducidad como forma de extincién de un registro marcario
procede cuando su titular se abstiene de renovar y usar la misma en los términos y

condiciones establecidas por la ley de la materia y su reglamento.

Como en las anteriores figuras que ya hemos analizado, los efectos de la

caducidad son fundamentalmente:

A) Extincion del registro;
B) Cesacién de los derechos derivados de dicho registro, y

C) Cesacion de efectos contra terceros.

Es decir, la extincion de hecho y de derecho de la marca.

HLVIILIV.- LA CANCELACION DEL REGISTRO MARCARIO

Genéricamente se entiende por cancelacion la anulacion o cese de los efectos de

una obligacion o derecho por las causas o motivos que le hayan dado origen.
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En materia de marcas podria definirse como la terminacién de en registro por
causas voluntarias o de interés publico, requiriéndose la declaracion administrativa por
parte de la Secretaria de Economia por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad

Industrial.

CANCELACION VOLUNTARIA

El articulo 154 de la ley de la materia al respecto establece: “El titular de una
marca registrada podra solicitar por escrito, en cualquier tiempo, la cancelacién de su
registro. La secretaria podra requerir la ratificacion de la firma de la solicitud, en los casos

en que establezca el reglamento de esta ley".

En otro orden de ideas, en el caso que nos ocupa es la voluntad del propio titular
quien ocasiona tal situacion juridica, independientemente de las causas que tuviere el

titular de la marca para tal determinacion.

CANCELACION POR SANCION

Esta causa se encuentra regulada en forma especifica por el articulo 153 el cual
establece: “Procedera la cancelacion del registro de una marca, si su titular a provocado o
tolerado que se transforme en una denominacion genérica que corresponda a uno o
varios de los productos o servicios para los cuales se registro, de tal modo que en los
medios comerciales y en el uso generalizado por el publico, la marca haya perdido su

caracter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique”.

En el caso concreto la actitud del titular de la marca es la razén primordial o basica
de generar la transformacion de esta en una denominacion genérica al abstenerse de

utilizar los mecanismos de hecho y de derecho con los que pudiera contar para evitar ante
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terceros tal transformacion. Es por ello que la cancelacién en estos términos debera de
tomarse como una sancion, es decir, nuestra legislacion sanciona la pasividad del titular

de la marca al permitir su transformacion.

CANCELACION POR DISPOSICION DE LA LEY

Esta forma de cancelacion es regulada practicamente en forma escueta por el
articulo 155 de la ley de la materia en donde sefiala que la cancelacion puede operar
cuando tenga algun interés la Federacion; es decir que en el caso concreto y cuando un
registro marcario sea susceptible de adentrarse en los intereses de la Federacion, el

Instituto podra cancelar de oficio la marca. (45)

AVIV.- LA EXPROPIACION DEL REGISTRO MARCARIO

La expropiacion es una figura juridica que por su naturaleza tiende a sacrificar los
intereses particulares en funcion de la proteccion del interés publico, es una figura
regulada principalmente por la Constitucién General de la Republica en su articulo 27. Sin
embargo y debido a su basta regulacién y doctrina en el presente punto solo trataremos
los puntos que a merced del criterio de la suscrita considero importantes para ubicar

nuestro tema principal.

Citando al maestro Rafael De Pina la expropiacion podra definirse como la:
“Limitacion del derecho de propiedad en virtud de la cual el duefio de un bien, mueble o
inmueble, queda privado del mismo, mediante o previa indemnizacion, en beneficio del

interés publico”.

45.- Castrejon Garcia, Gabino E...- Ob. Cit.
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El estado en efecto tiene derecho a exigir el sacrificio de una propiedad por causa
de interés publico, pero esta causa debe justificarse legalmente, y el propietario ha de
quedar satisfecho no sélo del valor de la cosa de que se priva, sino también de los dafios

y perjuicios que pueda causarle la expropiacion.

El gobierno podra expropiar las cosas que pertenezcan a los particulares y que se
consideren como notables y caracteristicas manifestaciones de nuestra cultura nacional,

de acuerdo con la ley especial correspondiente.

Sin embargo para que ello pueda ser, es menester cumplir con anterioridad con

una serie de requisitos que la misma constitucion establece.

El maestro Burgoa al hacer su estudio constitucional sobre este aspecto, sefiala:
"Constitucionalmente, pues la expropiacion por. causas de utilidad publica exige el
cumplimiento o existencia de estos dos elementos o condiciones: a) que haya una-
necesidad publica, y b) que el bien que se pretende expropiar sea susceptible de producir
la satisfaccion de esa necesidad, extinguiéndola. No concurriendo dichas dos
circunstancias, cualquier apropiacién que se decrete respecto de un bien, es evidente y

notoriamente inconstitucional”.

En efecto (ya hemos dicho que) la expropiacion, segin lo manda el articulo 27
constitucional, so6lo procede por causa de utilidad pablica y mediante indemnizacion. En
otras palabras, si no hay causa de utilidad publica, el acto expropiatorio es abiertamente

inconstitucional.
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Podran ser materia de expropiacion todos los bienes muebles e inmuebles, con

excepcion del dinero.

La expropiacion siempre opera en casos particulares, concretos y limita su

accion a los bienes expropiados.

Son susceptibles de expropiacion:

A) Bienes inmuebles;

B) Limitaciones al derecho de propiedad, articulo 12 de la Ley de Atribuciones;

C) Bienes muebles y expropiacion de derechos.

D) Empresas mercantiles y negociaciones industriales inspiradas en propdsitos
de interés social;

E) Los demas bienes muebles e inmuebles que fije la ley, con excepcion del
dinero, la pequefa propiedad agricola y ganadera en explotacion a que se hace
referencia el articulo 27, fraccion XV de la Constitucion; las cosas futuras;

F) Los derechos de autor, articulo 62 de Ia ley respectiva. (46)
Hecho lo anterior y conforme al analisis sobre la institucion de la expropiacion
realizado con anterioridad podemos afirmar que la expropiacion no puede ser considerada

una forma de terminacién de un registro marcario si se toma en cuenta que:

A) La marca en si forma parte del patrimonio del titular;

46.- Castrejon Garcia, Gabino E...- Ob. Cit.
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B) Si bien es cierto que la expropiacion afecta bienes muebles e inmuebles que
forman parte de su legitimo titular, ello por causa de interés publico, también lo es que la
afectacion en ninguna forma tiene como objetivo el extinguirlas en el tiempo o en el
espacio, sino que de la funcionalidad que tuviere se continuara pero bajo la directriz de la
autoridad expropiante;

C) En tales condiciones, y en el supuesto de que la marca como parte del acervo
patrimonial de su titular fuere susceptible de expropiaciéon, no se extinguiria d ninguna
forma, sino que continuaria surtiendo sus efectos legales, con la salvedad del

procedimiento de expropiacion.

Lo anterior se concluye en virtud de que cuando se presenta una forma de
terminacion de un registro marcario sus efectos inmediatos e inminentes serian
precisamente el de cesar sus efectos juridicos, hipotesis que no se concreta al hablar de

la institucion juridica de la expropiacion. (47)

47.- Castrejon Garcia, Gabino E.- “Derecho Administrativo” Tomo Il. Cardenas Editor y Distribuidor. México
2002
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CAPITULO IV

LA FRANQUICIA

IV.l.- CONCEPTO

Aportar una definicion de franquicia en el ambito de nuestro pais es importante
debido a lo novedoso y reciente de la institucion, en efecto, podria decirse que la
franquicia es una institucién de nueva creacion en la materia de la Propiedad Industrial ya
que no fue sino hasta la Ley de la Propiedad Industrial de 1995 y su reglamento cuando
empezd a regularse esta figura juridica y que es considerada como una variable de la

Licencia de Uso de una Marca.

En la adecuada y efectiva definicion de la franquicia estd implicado un valor
importante. Tanto el empresario que otorga una franquicia como el sujeto que la adquiere
deben saber que el objeto del acuerdo que celebran es, precisamente el otorgamiento de
la misma. Lamentablemente en nuestros dias hay ocasiones en que se confunde a la
franquicia con otras figuras o contratos: tal es el caso de la licencia o concesion de
marcas y el de la distribucion. Es por ello que es importante definir a la franquicia y

establecer la diferencia que existe con ofras figuras semejantes.

En primer lugar, es importante mencionar la definicion que nuestra legislacion le da
a la franquicia. El articulo 142 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que: “existira
franquicia cuando con la licencia de uso de una marca se transmitan conocimientos
técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le conceda
pueda producir o vender o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos

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

Quien conceda una franquicia deberd proporcionar a quien se le pretenda
conceder, previamente a la celebracién del convenio respectivo, la informacion relativa
sobre el estado que guarda su empresa en los términos que establezca el reglamento de

esta Ley”

De lo vertido en el parrafo anterior podemos deducir que en la franquicia existe
una relaciéon en donde quien otorga la franquicia y quien goza de ella aportan valores y
talentos que son complementarios y que permiten la eficaz conduccidon de un negocio; el
primero aporta su nombre comercial o marca, asi como todos sus conocimientos y
experiencia en el negocio, mientras que el segundo aporta la inversion y su trabajo para el

desarrollo y operatividad del mismo.

En efecto, la franquicia no sélo es una figura que puede estudiarse en su ambito
juridico, sino también, y en virtud de tratarse de derechos intelectuales, desde su ambito
comercial, por lo que podria considerarsele como un método o forma para hacer negocios

y que involucra la comercializacién de productos o servicios.

La franquicia es un sistema o método de negocios en donde una de las partes
denominada franquiciante, le otorga a la otra denominada franquiciatario, la licencia de
uso de su marca y/o nombre comercial, asi como sus conocimientos y experiencias
(know-How), para la efectiva y consistente operacion de un negocio.

Haciendo un an4lisis de los elementos que conforman a la franquicia podemos encontrar
que la licencia de uso de un nombre comercial y/o marca no es mas que uno de los

elementos del acuerdo. En efecto, en la franquicia, ademas de otorgarle la licencia para el



uso y explotacion no exclusiva de su marca o nombre comercial, el franquiciante le
transmite al franquiciatario una gama de conocimientos y experiencias que permiten a

éste Ultimo llevar a cabo la operacion eficaz del negocio franquiciado.

Asi pues, observamos que la licencia de la marca no es mas que uno de los
elementos de propiedad industrial que comprenden el contrato de franquicia, lo anterior v
como lo mencionamos en el capitulo que antecede en la Licencia de Uso de una Marca &l
otorgante concede el uso de la misma como el elemento distintivo de todo un sistema que
puede comprender, pero no limitarse, a las experiencias, conocimientos, formulas ,recetas
controles administrativos, patentes, técnicas y lineamientos operativos del otorgante. La
marca, es pues, otro de los elementos que hardn, o no, exitosa a la franquicia. La
tecnologia en su conjunto y la forma en la que el franquiciante es capaz de transmitirla a
sus franquiciatarios constituye, el elemento mas importante para el existo del negocio.
Confundir a la licencia de marcas con la franquicia seria tanto como sustraer a esta ultima
los conocimientos y el Know-How que son indispensables para la operacion del negocio.

(48)

Conforme a lo anterior, se puede concluir que, en efecto, la licencia de uso de una
marca es el antecedente juridico mas cercano a la franquicia, pero que, se esta ante una
franquicia cuando ademas de transmitir una marca o nombre comercial, el franquiciante
transmite a un tercero denominado franquiciatario toda la informacion y conocimientos
(Know-How) necesarios para la prestacion de servicios o venta de productos de manera
uniforme tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los mismos y lograr una

efectiva operatividad de un negocio.

48.- Gonzalez Calvillo, Enrique.- “Franquicias la Revolucion de los 90", Ed. Mc Graw Hill. México 1994,
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En efecto la franquicia es un negocio exitoso gracias a que la calidad de sus
productos o servicios deriva de los métodos operativos, comerciales y administrativos que
son utilizados y que por lo mismo le dan un reconocimiento generalizado en la preferencia

del publico consumidor.

IV.Il.- CLASIFICACION DE LA FRANQUICIA.

Para un mejor entendimiento de lo que es una franquicia encontramos que se han
reconocido distintos grados de funcionamiento y complejidad, que a su vez, han permitido

la siguiente clasificacion:

A) FRANQUICIA PUNTO DE VENTA.- Es la franquicia cominmente conocida, en
la cual el franquiciante licencia su marca y asi mismo transmite conocimientos y asesoria
técnica al franquiciatario con el objeto de lograr una misma uniformidad, calidad e imagen
de los servicios que presta o los bienes que vende ante el publico consumidor.

B) FRANQUICIA MAESTRA.- Es cuando el franquiciatario o contratante de la
franquicia puede a su vez oforgar a nombre del franquiciante subfranquicias a terceros
interesados.

C) FRANQUICIA DE PRIMERA GENERACION.- Son aquellas donde el
franquiciante capacita y asesora al franquiciatario, a efecto de que venda directamente al
publico consumidor un producto terminado que el franquiciante le distribuye.

Se le denomina asi en virtud de la limitada informacion y conocimientos que el
franquiciante otorga al franquiciatario, que dista de constituirse en un sistema integral para
la operacion de una franquicia.

D) FRANQUICIAS DE SEGUNDA GENERACION.- Son aquellas donde el

franquiciante ademas de la capacitacion y asesoria ensefia al franquiciatario a producir el
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producto o prestar el servicio bajo los mismos estandares de calidad; de manera que el
franquiciatario conoce los métodos de elaboracién del producto o de la prestacién del
servicio, y puede venderlos ante el pdblico consumidor sin necesidad de que el

franquiciatario le entregue el producto terminado.

Es decir, incluye, en forma integral, su nombre comercial o marca, sus
conocimientos y experiencia en la operacién del negocio, sus criterios o especificaciones
para la construccion o adaptacion de local, los parametros y requisitos que debera cumplir
el franquiciante para la seleccion y contratacion de personal, en la publicidad y promocién
de la franquicia y, en general, la forma en que debera conducir las riendas del negocio.

(49).

IV.II.- ANTECEDENTES DE LA FRANQUICIA

IV.IILL.- ANTECEDENTES HISTORICOS

Los origenes mas remotos de la franquicia se encuentran en la Edad Media, donde
las autoridades gubernamentales y eclesiasticas otorgaban a determinados individuos
facultades que originalmente les correspondian a ellos, como es el caso del
mantenimiento del orden civil, impartir justicia y cobro y establecimiento de impuesto, por
lo que se referia a la Iglesia Catolica se otorgaba un tipo de franquicias a oficiales que
fungian como recolectores de impuestos.

Sin embargo, esta facultad, por llamarlo de alguna manera, evolucion6 hacia lo
que hoy se conoce como concesion administrativa, la cual no obstante de tener algunas

similitudes con la franquicia, no es objeto del presente estudio.

49.- Magafia Rufino, Manuel.- Ob. Cit.
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La franquicia como se le conoce hoy en dia, surgi® hace poco tiempo al
establecerse una relacion de ventas entre un proveedor (franquiciante) y un distribuidor

(franquiciatario) en la que el distribuidor adquiere cierta identidad del proveedor.

La primer franquicia la constituyo la empresa denominada “SINGER" en el afio de
1850, que al verse imposibilitada para hacer llegar sus maquinas de coser a diversas
regiones, elabora un plan de venta consistente en contratar vendedores independientes a
los cuales e les asignaban zonas geograficas determinadas y exclusivas donde ellos
directamente vendian el producto bajo la supervisién de la empresa central.

Posteriormente, bajo éste mismo esquema esta el caso de la comida rapida con su

precursor MC DONALDS y los servicios hoteleros con HOWARD JOHNSON.

Sin embargo el mayor auge de las franquicias se da a partir de los afios 50 del
siglo XX, cuando el franquiciante otorgaba al franquiciatario el uso y explotacion de su
nombre comercial o marca y se constituia como un proveedor exclusivo de los productos
o servicios que distribuia o comercializaba el franquiciatario, adquiriendo el segundo cierta

identidad del primero.

Con la evolucion de la figura y en virtud de las nuevas circunstancias surge la
franquicia de segunda generacion en virtud de la cual se ofrece al franquiciatario no sélo
la marca o nombre comercial sino ademas todo un sistema completo de negocio,
mediante el cual el franquiciante otorga al franquiciatario en forma integral su nombre
comercial y/o marca, sus conocimientos y experiencias en la operatividad del negocio, y

en general, la forma en que debera conducir y administrar el negocio. (50)

50.- Torres de la Rosa, Alejandra.- “El Contralo de Franquicia”. Ed. Porrua. México 2000.
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En realidad los antecedentes juridicos de la franquicia son, en el caso de México,
sumamente recientes. En 1982 se produjo una serie de acontecimientos que pusieron a
México y su economia al borde de un colapso de dimensiones extraordinarias: se
nacionalizd la banca, se impuso un decreto de control de cambios por primera vez en
nuestro pais y se suspendio el pago de deuda externa al registrar el banco central uno de
los indicas de reserva interna mas bajo de su historia; y ante ese marco histérico-

econémico surgen las primeras franquicias, que por supuesto eran extranjeras.

Sin embargo para que las autoridades pudieran aprobar y ordenar el registro de
los contratos, fue necesario que éstas entendieran lo que es una franquicia y las
diferencias basicas que existen entre este tipo de contratos y los que tradicionalmente se

habian sometido para su aprobacion y registro.

Acostumbrados a estudiar para su aprobacion contratos de Licencia de Marca o de
Asistencia Técnica, causaba estupor que se presentaran contratos de franquicia, sin
embargo, con la entrada a nuestro pais de las primeras franquicias extranjeras y tomando
en consideracion el marco econémico que en esa época atravesaba Meéxico, resultaba
indispensable las facilidades para la entrada de capitales extranjeros, por lo que se puso
en vigor el estudio y analisis de un método que permitiera facilitar el trdmite y registro de
los contratos de franquicia, aunado a que ya se conocia lo que era una franquicia y ya no

era tan frecuente confundirle con otras figuras juridicas.

También por esa época empezaron a surgir las primeras franquicias nacionales
(Videocentro, Tribnica y Dormimundo) desarrolladas por el Grupo Mexicano de

Franquicias, A.C. compaiiia creada por grupo Televisa.
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Posteriormente a finales de 1988 se concibio la iniciativa de crear la Asociacion
Mexicana de Franquicias, A.C., la cual tendria como propositos fundamentales la difusion
y promocion de las franquicias en nuestro pais y el mejoramiento de las condiciones

legales para asi propiciar un crecimiento sostenido de las franquicias en México. (51)

IV.IILII. ANTECEDENTES JURIDICOS.

Como hemos venido mencionando a lo largo de los Gltimos capitulos y, aunque si
bien se le ha comparado con diversas figuras juridicas, el antecedente mas cercano a la
franquicia es la licencia de uso de una marca, sin embargo, es necesario hacer un estudio
un poco mas detallado de las primeras legislaciones que dieron pie a la regulacion de la

franquicia.

El primer antecedente juridico que encontramos es la Ley de Invenciones y Marcas
del 10 de Febrero de 1976, la cual no hacia mencién expresa alguna del contrato de
franquicia. Sin embrago, regulaba la Licencia de Uso de Marca, en donde establecia que

el titular de la marca podia autorizar a una o mas personas como usuarios de la misma.

El 27 de Diciembre de 1993 se publico la nueva Ley de Inversion Extranjera, en la
cual se establecia como principio general el que “la inversion extranjera podra participar
en cualquier proporcién en el capital de sociedades mexicanas”, salvo las excepciones

que la propia ley sefalaba.

51.- Gonzalez Calvillo, Enrigue y Gonzalez Calvillo F.- Ob. Cit.
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Las disposiciones de esta Ley significaban, para las franquicias y para la
celebracion de los correspondientes contratos, la posibilidad de que el franquiciante
extranjero pudiera constituir sociedades mexicanas con 100% de inversién extranjera y

que fueren franquiciatarios nacionales con los que celebrara el contrato.

Sin embargo, dichas disposiciones resultaron por desventajosas para el capital

nacional.

En 1982 se promulgo la nueva Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia
de Tecnologia y el Uso y Explotacion de Patentes y Marcas, dando a los contratos de

franquicia una regulacion expresa y disposiciones legales y administrativas especificas.

Es necesario establecer que en nuestro pais no fue sino hasta los afios 80 que se
empezo a utilizar el término franquicias, precisamente en 1982 con la promuigo la Ley
sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnologia y el Uso y Explotacion de
Patentes y Marcas, y a la que, en buena medida, podemos atribuirle que la franquicia no
haya podido desarrollarse en nuestro pais sino hasta finales de los ochenta, debido a la
percepcion de que, con la llegada de la inversion extranjera a nuestro pais, la necesidad
de “importar” tecnologia del extranjero era apremiante para la “joven” industria
latinoamericana y a que para los efectos de la Ley un contrato de franquicia se

consideraba como transferencia de tecnologia.

De igual forma en 1982 se expidio el Reglamento para la Ley sobre el Control y
Registro de la Transferencia de Tecnologia y el Uso y Explotacion de Patentes y Marcas,

el cual contenia disposiciones igualmente proteccionistas.
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Posteriormente en 1990 se publicé en el Diario Oficial de la Federacion el nuevo
Reglamento para la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnologia y
el Uso y Explotacion de Patentes y Marcas, con lo que se dio por parte del sistema
juridico mexicano el reconocimiento formal de la existencia de una nueva relacion juridica,
la franquicia, resolviendose en forma casi definitiva la incertidumbre que existia en cuanto

a la aprobacion y registro de los contratos de franquicia en México.

Este Reglamento dejo sin efectos el que habia estado en vigor desde 1982,
dandose el reconocimiento y definicion del contrato de franquicia en el Derecho Mexicano
y la liberacion de la mayoria de las limitaciones contractuales que establecia la Ley sobre
el Control y Registro de la Transferencia de Tecnologia y el Uso y Explotacion de
Patentes y Marcas al establecer varias excepciones a las causales de negativa de

inscripcion de contratos.

Este nuevo Reglamento es, sin duda alguna, la primera disposicion legal en la que
de alguna manera se definidé a la franquicia, resultando dicha definicion muy acertada
pues abarco con claridad los dos elementos esenciales en este novedosos sistema de
comercializacién; la licencia de uso de una marca y la asistencia técnica o transferencia
de tecnologia, representando el primer gran esfuerzo para el reconocimiento nacional de

la franquicia.

Finalmente el 27 de junio de 1991, se publicéd en el Diario Oficial de la Federacion
la Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial (ahora Ley de la Propiedad

Industrial). Esta nueva Ley tenia entre otros, los siguientes objetivos primordiales:
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A) Establecer las bases para que las actividades industriales y comerciales del
pais tengan un sistema permanente de perfeccionamiento, en cuanto a sus procesos y
productos, y

B) Proteger la Propiedad Industrial y Prevenir los actos que atenten contra ésta o
que constituyan competencia desleal relacionada con la misma, estableciendo sanciones

y penas al respecto.

Creandose con ello una nueva liberacion de las franquicias, proporcionando el

clima necesario para el florecimiento y expansion de este tipo de negocios en México.

La Ley de la Propiedad Industrial aumenta, por primera vez y en gran medida la
proteccion juridica a la propiedad industrial en México, buscando proporcionar mejoras en
la tecnologia y calidad en las actividades industriales y comerciales, a efecto de elevar la
competitividad internacional del pais por medio del desarrollo interno de estos factores,
proporcionandole con ello a los contratos de franquicia una mayor transparencia al
estipularse una obligacién simple de informacion para el franquiciatario, de tal manera que

éste pueda conocer a fondo el sistema del negocio franquiciado. (52)

IV.IV.- MARCO JURIDICO.

IV.IV.l.- CONSTITUCION GENERAL DE LA REPUBLICA.

Al tratarse de wuna figura juridica relacionada con los Derechos de
Propiedad Industrial e Intelectual el principal fundamento legal de la franquicia lo

encontramos en el Articulo 28 Constitucional que en su parrafo noveno a la letra dice:

52.- Torres de la Rosa, Alejandra.- Ob. Cil.
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“...Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se
concedan a los autores y artistas para la produccién de sus obras y los que para el uso
exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna
mejora”. Evidentemente como se puede apreciar del propio texto de la Constitucién se

desprende la proteccion que a los titulares de las franquicias se concede

Del parrafo conslitucional antes trascrito podemos observar que nuestra maxima
Carta al referirse a los Derechos de Propiedad Industrial permite al no solo la explotacién
en forma personalizada e incluso monopolizada, en el caso concreto de la franquicia, sino
que también le ofrece la posibilidad de obtener un lucro. Lo anterior con la finalidad de

evitar la denominada competencia desleal.

Evidentemente al regularse de tal forma por la Constitucion los derechos de
Propiedad Industrial el legislador enfoco su esfuerzo en desarrollar la proteccion a los
titulares de los derechos adquiridos por la franquicia con el fin de prevenir diversas
cuestiones que atentarian no solo contra el patrimonio del titular de dicho derecho, sino

también contra todo lo que intelectualmente representan.

De lo antes citado podemos concluir que por lo que se refiere a los Derechos de
Propiedad Industrial en el Derecho Positivo Mexicano el legislador no solo trato de permitir
el fomento, por un lado de la tecnologia, sino también la explotacion de la creacion
humana a través de la seguridad juridica que el articulo 28 le otorga al inventor para que

éste pueda ejercer en exclusiva la explotacién de sus creaciones.
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IV.IV.IL.- TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

Otro parametro que no debemos de dejar de tomar en cuenta, en cuanto
regulacion de la franquicia se refiere, son los Tratados y Convenios Internacionales,
mismos que se crearon a través del crecimiento y propagacion de la Propiedad Industrial,
en efecto, debido al crecimiento internacional de las franquicias, al igual que otras figuras
juridicas afines a la materia, se presento la eminente necesidad de regular en forma
uniforme la proteccion, aplicacién de normas y de competencias de autoridades por lo que

se crearon disposiciones internacionales.

Existen diversas disposiciones de tipo internacional relacionadas con la materia,
sin embrago y en virtud de que rebasan en sobre manera el tema principal de este trabajo
solo mencionaremos los que tienen estricta relacion con la franquicia y de los que México

es parte.

En primer lugar encontramos el Convenio de Paris para la Proteccion de la
Propiedad Industrial de 1883, siendo ésta una de las _principales legislaciones de orden
internacional, .y que constituye una solucién muy inteligente frente a la diversidad de
legislaciones de los Estados, para proteger a los fitulares de los derechos de Propiedad

Industrial garantizandoles ciertos privilegios en cada pais miembro de la Union.

En términos generales el Convenio de Paris establece un derecho comun
internacional, que propende a subsistir la legislacion interna de los diversos Estados

miembros.
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Por lo que a la franquicia se refiere el Convenio de Paris ofrece una proteccion
derivada de las marcas, pues es evidente que al tratarse de una figura juridica de reciente
aparicion se aplicara por analogia sus disposiciones.

Oftro Tratado importante en la proteccién de la franquicia es el Tratado de Libre
Comercio para América del Norte el cual se firmo entre los Gobiernos de Canada, México

y Estados Unidos el 1° de Enero de 1994.

El principal objetivo de éste Tratado es liberar de manera gradual el comercio de
bines y servicios, asi como los movimientos de capital, para formar un area de libre
comercio entre los paises miembros del mismo. Sus objetivos primordiales son:

« Promover las condiciones para una competencia justa.

« Proteger adecuadamente los derechos de Propiedad Industrial

« Establecer procedimientos eficaces para la aplicaciéon del Tratado y solucionar

controversias

* Incrementar las oportunidades de inversion, y

Evidentemente se puede apreciar que el fundamento principal para la firma del
Tratado de Libre Comercio para América del Norte es eliminar las barreras al comercio de

manera trilateral.

Claramente regulado en la Sexta Parte, Capitulo XVIl, del ordenamiento en
cuestion encontramos los Derechos de Propiedad Industrial, contenidos en 21 articulos
(del 1701 al 1721) se encuentran las regulaciones desde el Concepto de Propiedad
Industrial, su naturaleza, proteccion, figuras juridicas que la componen hasta la defensa
de la misma en la frontera y las sanciones aplicables para el caso de competencia

desleal.
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Por lo que se refiere a la franquicia el presente Tratado no es muy claro, pero si
incluye disposiciones como las contenidas en los articulos 1702, 1704, 1708-11, 17114,

los cuales a la letra establecen:

Art. 1702.- Proteccion ampliada
Cada una de las partes podra otorgar en su legislacion interna proteccion a los
derechos de propiedad industrial mas amplia que la requerida en éste Tratado, siempre

que la proteccién no sea incompatible con este Tratado.

Art. 1704.- Control de practicas o condiciones abusivas o contrarias a la
competencia.

Ninguna disposicion de este capitulo impedira que cada una de las partes fipifique
en su legislacién interna practicas o condiciones relativas a la concesion de licencias que,
en casos particulares, puedan constituir un abuso de los derechos de propiedad
intelectual con efecto negativo sobre la competencia en el mercado correspondiente.
Cada una de las partes podra adoptar o mantener, de conformidad con otras
disposiciones de este Tratado, las medidas adecuadas para impedir o controlar dichas

practicas o condiciones.

Art. 1708.- Marcas.

11.- Cada una de las partes podra establecer condiciones para el licenciamiento y
cesion de marcas, en el entendido de que no se permitiran las licencias obligatorias de
marcas y que el titular de una marca registrada tendra derecho a cederla con o sin la

transmision de la empresa a que pertenezca la marca.
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Art. 1711.- Secretos Industriales y de negocios
Ninguna de las partes desalentard ni impedira el licenciamiento de secretos
industriales o de negocios imponiendo condiciones excesivas o discriminatorias a dichas

licencias, ni condiciones que diluyan el valor de los secretos industriales o de negocios.

Podemos observar que si bien con el Tratado de Libre Comercio, en lo conducente
a los Derechos Propiedad Industrial, se trata de obtener una cierta seguridad juridica,
también es importante establecer las deficiencias del mismo por lo que hace a la
franquicia, ya que dicha figura no se encuentra contemplada y aunque podria en
determinado momento aplicarse las disposiciones antes citadas en las que de alguna

manera se encuentra inmersa la misma, no son bastas para su total proteccion.

IV.IV.IIl.- LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

La franquicia es una figura juridica que se encuentra regulada por la Ley de la
Propiedad Industrial en el Capitulo VI relativo a las Licencias y Transmision de Derechos

en su articulo 142 el cual a la letra establece:

Art. 142.- Existira franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca se
transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la
persona a quien se le concede puede 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.
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Quien conceda una franquicia debera proporcionar a quien se la pretenda
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.

Asi mismo el articulo 65 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial en lo

conducente sefala:

Art. 65.- Para los efectos del articulo 142 de la Ley, el titular de la franquicia
debera proporcionar a los interesados previa celebracion del convenio respectivo, por lo

menos la siguiente informacion técnica, econémica y financiera:

I.- Nombre, denominacion o razén social, domicilio y nacionalidad de la franquicia.

Il.- Descripcion de la franquicia;

lil.- Antigiiedad de la empresa franquiciante de origen y, en su caso, franquiciante
maestro en el negocio objeto de la franquicia;

IV.- Derechos de propiedad intelectual que involucra la franquicia;

V.- Montos y conceptos de los pagos que el franquiciatario debe cubrir a la
franquicia;

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

VII.- Definicion de la zona territorial de operacion de la negociacion que explote la

franquicia;
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VIil.- Derecho del franquiciatario a conceder o no subfranquicias a terceros y, en
su caso, los requisitos que deba cubrir para hacerlo;

IX.- Obligaciones del franquiciatario respecto de la informacién de tipo confidencial
que le proporcione el franquiciante, y

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

celebracion del contrato de franquicia.

Como se puede apreciar en los textos anteriores las normas que regulan a la
Propiedad Industrial se han ido perfeccionando debido a las necesidades de crecimiento
tanto econdmico e intelectual de nuestro pais, como por la necesidad de ser un pais

competitivo a nivel internacional.

A mayor abundamiento, debido al crecimiento tecnologico de nuestro pais y a las
posibilidades que ofrece la franquicia, es evidente que se vayan estableciendo las reglas y
formalidades especificas para la utilizacion de los recursos industriales y econémicos, asi.
como la normatividad y sanciones para el caso de incumplimiento de dichas normas a fin

de evitar la competencia desleal.

IV.V.- ORGANOS Y TRIBUNALES COMPETENTES EN MATERIA DE PROPIEDAD

INDUSTRIAL.

Diversos son los organismos competentes para dirimir controversias derivadas de
el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones derivadas de la Propiedad Industrial,
en primer lugar por la competencia ya sea esta internacional o nacional y en segundo por

la instancia sobre la que verse el procedimiento.
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l.- ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La Organizacién Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI), es una organizacion
dedicada a fomentar el buen uso y la proteccion de las obras del intelecto, con cede en
Ginebra, Suiza es una de las organizaciones especializadas del sistema de las Naciones
Unidas. Tiene a su cargo la administracion de 21 Tratados Internacionales que abordan
diversos aspectos de la proteccion de los derechos de Propiedad Industrial y cuenta con

177 paises miembro.

La OMPI esta dedicada a promover la creacién, divulgacion, utilizacion y
proteccion de las obras industriales e intelectuales, mediante la cooperacion internacional,

en aras del progreso econdmico, cultural y social de la humanidad.

Su principal objetivo es la creacion de un sistema sélido y dinamico de apoyo a la
innovacion de tecnologia y creatividad artistica. Esto se traduce en el impulso y fomento a
la realizacién de inversiones y transferencia de tecnologia, asi como al mejoramiento de
productos y servicios a disposicion de un mayor nimero de personas y lo mas importante
en una regulacion uniforme para acrecentar las posibilidades de inversion y crecimiento

de la industria a nivel internacional.

Il.- LA SECRETARIA DE ECONOMIA.

Este organismo dependiente directo del Poder Ejecutivo Federal tiene como

principal funcién la de fomentar el crecimiento y la competitividad empresarial con el fin de

lograr un mayor numero de empleos, asi como un mayor nimero de ingresos al pais.
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Dentro de sus principales objetivos esta el de informar de manera efectiva a los
productores y prestadores de servicios los lineamientos y alcances de su empresa, asi

como proteger a los consumidores.

En el ambito de la Propiedad Industrial la Secretaria tiene como objetivo difundir la
cultura economica de las empresas y la innovacion de la tecnologia, lo anterior de
conformidad con lo establecido en el articulo 34, fraccion Xl de la Ley Organica de la

Administracion Publica Federal, que a la letra establece:

Art. 34.- A la Secretaria de Economia corresponde el despacho de los siguientes

asuntos:

Xll.- Normar y registrar la propiedad industrial y mercantil, asi como regular y

orientar la inversion extranjera y la transferencia de tecnologia.

Facultad que realiza a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

(IMP1). (53)
llL.- INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Creado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacién del 10 de
Diciembre de 1993, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), es un
organismo publico descentralizado, con personalidad juridica y patrimonio propios, es la

autoridad competente para administrar el sistema de Propiedad Industrial en México.

53.- Velasco Garcia Jorge.- Ob. Cit.
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Tiene como facultades las designadas por el articulo 6 de la Ley de la Propiedad

Industrial, que a letra establece:

Art. 6.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa en
materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado, con personalidad

juridica y patrimonio propio, el cual tendra las siguientes facultades;

l.- Coordinarse con las unidades administrativas de la Secretaria de Economia, asi
como con las diversas instituciones publicas y privadas, nacionales, exiranjeras e
internacionales, que tengan por objeto el fomento y proteccion de los derechos de
propiedad industrial, la transferencia de tecnologia, el estudio y promocién del desarrolio
tecnologico, la innovacion, la diferenciacion de productos, asi como proporcionar la
informaciéon y la cooperacion técnica que le sea requerida por las autoridades
competentes, conforme a las normas y politicas establecidas al efecto;

Il.- Propiciar la participacién del sector industrial en el desamollo y aplicacion de
tecnologias que incrementen la calidad, competitividad y productividad del mismo, asi
como la realizacion de investigaciones sobre el avance y aplicacion de la tecnologia
industrial e internacional y su incidencia en el cumplimiento de tales objetivos, y proponer
politicas para fomentar su desarrollo;

.- Tramitar, y en su caso, otorgar las patentes de invenciones, y registros de
modelos de utilidad, disefios industriales, marcas y avisos comerciales, emitir
declaratorias de proteccion a denominaciones de origen, autorizar el uso de las mismas,
asi como la inscripcion de sus renovaciones, transmisiones o licencias de uso y
explotacion, y las demas que le otorga ésta Ley y su reglamento, para el reconocimiento y

conservacion de los derechos de propiedad industrial;
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IV.- Sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelaciéon de los
derechos de propiedad industrial, formular las resoluciones y emitir las declaraciones
administrativas correspondientes, conforme lo dispone esta Ley y su reglamento y, en
general resolver las solicitudes que se susciten con motivo de la aplicacion de la misma;

V.- Realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas; ordenar
y practicar visitas de inspeccion; requerir informacion y datos; ordenar y ejecutar las
medidas provisionales para prevenir o hacer cesar la violacion a los derechos de
propiedad industrial; oir en su defensa a los presuntos infractores, e imponer las
sanciones administrativas correspondientes en materia de propiedad industrial;

VI.- Designar peritos cuando se le solicite conforme a la ley; emitirlos dictamenes

técnicos que le sean requeridos por los particulares o por el Ministerio Publico Federal;
efectuar las diligencias y recabar las pruebas que sean necesarias para la emision de
dichos dictamenes;

VIl.- Actuar como depositario cuando se le designe conforme a la ley y poner a
disposicion de la autoridad competente los bienes que se hubieren asegurado;

VIIl.- Sustanciar y resolver los recursos administrativos previstos en esta Ley, que
se interpongan contra las resoluciones que emita, relativas a los actos de aplicacién de la
misma, de su reglamento y demas disposiciones en la materia;

IX.- Fungir como arbitro en las resolucién de controversias relacionadas con el
pago de dafos y perjuicios derivados de la violacién a los derechos de propiedad
industrial que tutela esta Ley, cuando los involucrados lo designen expresamente como
tal; de conformidad con las disposiciones contenidas en el Titulo Cuarto del Libro Quinto
del Cédigo de Comercio;

X.- Efectuar la publicacion legal, a través de la Gaceta, asi como difundir la

informacion derivada de las patentes, registros, autorizaciones y publicaciones
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concedidos y de cualesquiera otras referentes a los derechos de propiedad industrial que
le confiere esta Ley;

XI.- Difundir, asesorar y dar servicio al publico en materia de propiedad industrial;

Xll.- Promover la creacion de invenciones de aplicacion industrial, apoyar su
desarrollo y explotacion en la industria y el comercio, e impulsar la transferencia de
tecnologia mediante:

a) La divulgaciéon de acervos documentales sobre invenciones publicadas en el
pais o en el extranjero y la sefioria sobre su consulta y aprovechamiento;

b) La elaboracién, actualizacion y difusion de directorios de personas fisicas y
morales dedicadas a la generacién de invenciones y actividades de investigacion
tecnologica;

c) La realizacion de concursos, certamenes o exposiciones y el otorgamiento de
premios y reconocimientos que estimulen la actividad inventiva y la creatividad en el
disefio y la presentacion de productos;

d) La asesoria a empresas o intermediarios financieros para emprender o financiar
la construccion de prototipos y para el desarrollo industrial o comercial de determinadas
invenciones;

e) La difusion entre las personas, grupos, asociaciones o instituciones de
investigacion, ensefanza superior o asistencia técnica, del conocimiento y alcance de las
disposiciones de esta Ley, que faciliten sus actividades en la generacion de invenciones y
en su desarrollo industrial y comercial subsecuente, y

f) La celebracion de convenios de cooperacion, coordinacién y concertacion, con
los gobiemos de las entidades federativas, asi como con las instituciones publicas o
privadas, nacionales o extranjeras, para promover y fomentar las invenciones y

creaciones de aplicacion industrial y comercial.
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Xlll.- Participar en los programas de otorgamiento de estimulos y apoyos para la
proteccién de la propiedad industrial, tendientes a la generacion, desarrollo y aplicacion
de tecnologia mexicana en la actividad econémica, asi como para mejora sus niveles de
productividad y competitividad;

XIV.- Formar y mantener actualizados los acervos sobre invenciones publicadas
en el pais y en el extranjero;

XV.- Ejecutar investigaciones sobre el estado de la técnica en los distintos
sectores de la industria y la tecnologia;

XVL- Promover la cooperacion internacional mediante el intercambio de
experiencias administrativas y juridicas con instituciones encargadas del registro y
proteccion legal de la propiedad industrial en otros paises, incluyendo entre otras: la
capacitacion y entrenamiento profesional de personal, la transferencia de metodologias de
trabajo y organizacion, el intercambio de publicaciones y la actualizacion de acervos
documentales y bases de datos en materia de propiedad industrial;

XVIl.- Realizar estudios sobre la situacion de la propiedad industrial en el ambito
internacional y participar en las reuniones o foros internacionales relacionados con esta
materia;

XVIIl.- Actuar como 6rgano de consulta en materia de propiedad industrial de las
distintas dependencias y entidades de la administracion publica federal, asi como
asesorar a instituciones sociales y privadas;

XIX.- Participar en la formacién de recursos humanos especializados en las
diversas disciplinas de la propiedad industrial, a través de la formulacién y ejecucion de
programas y cursos de capacitacion, ensefianza y especializacion de personal
profesional, técnico y auxiliar;

XX.- Formular y ejecutar su programa institucional de operacion;
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XXI.- Participar, en coordinacién con las unidades competentes de la Secretaria de
Economia, en las negociaciones que correspondan al ambito de sus atribuciones, y

XXIl.- Prestar los demas servicios y realizar las actividades necesarias para el
debido cumplimiento de sus facultades conforme a esta Ley y a las demas disposiciones

legales aplicables.

En tal orden de ideas, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial conocera de
todos los aspectos relacionados con los derechos exclusivos que le Estado otorga
temporalmente a los creadores e inventores de productos o servicios de aplicacion

industrial y comercial.

IV.- EL TRIBUNAL FEDEARL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se creo el 26 de agosto de
1936 bajo el nombre de Tribunal Fiscal de la Federacién cuya competencia era
estrictamente limitada a la materia fiscal y con el andar del tiempo y el crecimiento de la
Administracion Pablica, se le fueron sumando paulatinamente ofras areas
competenciales. Conforme a la expedicion de la Ley Orgéanica de este Tribunal, en vigor a
partir de 1967, se estableci6é con claridad que el tribunal Fiscal de la Federacion es un

Tribunal Administrativo dotado de plena autonomia.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es un Organo Jurisdiccional dotado
de plena autonomia, encargado de impartir justicia administrativa resolviendo las
controversias entre la Administracion Publica Federal y los particulares. Tiene como
marco juridico el Articulo 73, fraccion XXIX de la Constitucion Politica de los Estados

Unidos Mexicanos el cual a la letra establece:
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Art. 73.- El Congreso tiene facultad:

XXIX.- H. Para expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso-administrativo,
dotados de plena autonomia para dictar sus fallos, y que tengan a su cargo dirimir las
controversias que se susciten entre la administracion publica federal y los particulares,
estableciendo las normas para su organizacion, su funcionamiento, el procedimiento y los

recursos contra sus resoluciones;

Recientemente le fue atribuida la facultad de conocer las controversias que se
suscitasen en materia de Propiedad Industrial lo anterior con fundamento en el articulo 11,
fraccion XIV de la Ley Orgénica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y
el articulo 1°, parrafo segundo de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, los

cuales a letra dicen:

Articulo 11
El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocera de los juicios que se
promuevan contra las resoluciones definitivas que se indican a continuacion:

XIV. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un
procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los

términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Articulo 1°

Las disposiciones de esta Ley son.....

El presente ordenamiento también se aplicara a los organismos
descentralizados de la administracion publica federal paraestatal respecto a sus
actos de autoridad, a los servicios que el Estado preste de manera exclusiva, y a los

contratos que los particulares solo puedan celebrar con el mismo.
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V.- LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES COLEGIADOS

Los Tribunales Federales tienen dos funciones basicas en el sistema juridico
mexicano: la resolucion de conflictos legales y la interpretacion de la ley a traves de la
jurisprudencia. La funcion mas importante es la resolucion de conflictos legales. Esto
implica generalmente la sola aplicacion de la ley a un caso concreto. Sin embargo, en
algunos casos el tribunal debe interpretar o aplicar una ley a una circunstancia especial no
contemplada directamente por la ley, crea jurisprudencia al dictar una resolucion al

conflicto.

Unicamente la Suprema Corte de Justicia de la Nacién, y el Tribunal Colegiado de
Circuito pueden crear jurisprudencia, la cual es obligatoria para el resto de los juzgados y
tribunales federales y estatales. La jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte se crea
solo cuando existe una serie de cinco ejecutorias o sentencias no interrumpidas.
Cualquier ejecutoria en contrario a dicha serie cancela el caracter de obligatoriedad. La
Suprema Corte de Justicia tiene jurisdiccion de apelacion definitiva sobre todos los
tribunales federales, y de hecho sobre los tribunales estatales a través del juicio de

amparo.

El fundamento constitucional de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales
Colegiados se encuentra en los articulos: 94 en su primer parrafo, 103 y 107 en sus

fracciones VIl y X, que a continuacion se transcriben:

“Art. 94.- Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federacion en una
Suprema Corte de Justicia, en Tribunales de Circuito, de amparo y unitarios en materia de

apelacion y en Juzgados de Distrito.
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Art. 103.- Los Tribunales de la Federacion resolveran toda controversia que se
suscite:

I.- Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantias individuales;

I.- Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberania
de los Estados, y

lil.- Por leyes o actos de las autoridades de estos que invadan la esfera de la

autoridad federal.

Art. 107.- Todas las controversias de que habla el articulo 103 se sujetaran a los
procedimientos y formas del orden juridico que dictaminen la ley, de acuerdo con las
bases siguientes:

Vil.- El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o
que afecten a personas extrafas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad
administrativa, se interpondra ante el juez de distrito bajo cuya jurisdiccion se encuentre el
lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitacion se-
limitara al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citara en el mismo auto
en el que se mande pedir informe, y se recibiran las pruebas las pruebas que las partes
interesadas ofrezcan, y oirén los alegatos, pronuncidndose en la misma audiencia la
sentencia.

IX.- Las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales
Colegiados de Circuito no admiten recurso alguno, a menos que decidan sobre la
inconstitucional de una ley o establezcan la interpretacion directa de un precepto de la
Constitucion, caso en que seran recurribles ante la Suprema Corte de Justicia,
limitandose la materia del recurso exclusivamente a la decision de las cuestiones

propiamente constitucionales.
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La resolucion del Tribunal Colegiado de Circuito no sera recurrible cuando se
funde en la jurisprudencia que haya establecido la Suprema Corte de Juslicia sobre la

constitucionalidad de una ley o la interpretacion directa de un precepto de la Constitucion”.

Por lo anterior, los Juzgados de Distrito y los Tribunales Colegiados, conoceran en
materia de Propiedad Industrial, para resolver las controversias que se pudieran suscitar,

y emitir tesis y jurisprudencias que puedan ayudar a solucionar dichos conflictos.(54)

IV.VI.- BENEFICIOS DE LA FRANQUICIA.
l.- BENEFICIOS JURIDICOS

El reciente y acelerado desarrollo de las franquicias ha tomado por sorpresa a
propios y extrafios, no solo en nuestro pais, sino a nivel mundial. Los investigadores en
las universidades, los mercadélogos, los abogados e, inclusive, los funcionarios plblicos
han caido mas de una vez en confusiones con respecto al objeto y definicion de la
franquicia. Hemos visto como se ha confundido la franquicia con contratos y formas de
hacer negocios semejantes. Asi pues, resulta importante entender a la franquicia como lo

que es y no confundirla con otras formas de hacer negocios parecidas.

Por lo que hace a su similitud y diferencias con la simple licencia de uso de marcas
o nombres comerciales, se puede asegurar que es alarmante la confusion que hemos
observado en mucha gente con relacion a las dos figuras y, desafortunadamente, al

respecto México no es la excepcion.

54.- Velasco Garcia Jorge. - Ob. Cit,
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Durante los Gltimos afos en nuestro pais se ha pretendido erroneamente adaptar
sistemas y contratos de franquicias a partir de esquemas tradicionales de licencias de
marcas, por ser la licencia o concesion de marcas o nombres comerciales un método
utilizado con frecuencia, principalmente en areas de servicios. Confundir a la licencia de
marcas con la franquicia seria tanto como sustraer a esta ultima los conocimientos y el

Know How que son indispensables para la operacion del negocio.

Efectivamente el principal beneficio juridico que podemos encontrar en la
franquicia es precisamente el citado en el parrafo que antecede, en sus inicios la
franquicia solo podia ser otorgada mediante una serie de actos que solo otorgaban el
beneficio del uso de la marca o nombre comercial (licencia de uso) y si se requeria del
conocimiento para la realizacién de productos o la prestacion de servicios era menester
crear diversos contratos; actualmente se puede otorgar una franquicia mediante la
realizacion de un solo acto juridico: el contrato de franquicia, el cual va a establecer las
bases y requisitos que deberan cumplir tanto el franquiciante como el franquiciatario para
que se pueda producir la buena explotacion de la franquicia. Mediante el contrato de
franquicia se otorga un cumulo de derechos y obligaciones inherentes de las partes,
incluidos el Know How y el uso de la marca o nombre comercial, indispensables para el

desarrollo y éxito de la franquicia.

Il.- BENEFICIOS ECONOMICOS

México se mantuvo por afios ajeno al desarrollo explosivo que la franquicia
alcanzé durante las ultimas dos décadas a nivel mundial y, sin embargo, podemos decir
que la franquicia es hoy, en nuestro pais, uno de los sectores del comercio que registran

un mayor crecimiento.
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Las franquicias han traido nuevas expectativas a México, entre las que destacan el
poder emprender y ser propietarios de un negocio, contar con tecnologia comprobada
internacionalmente para la operacion de un negocio y el ofrecer a los empresarios
mexicanos la oportunidad de cubrir un mercado cada vez mas exigente para la
comercializacion de sus productos o servicios. El sistema de franquicias es una mejor
forma para contar con una organizacion en los canales de distribucion, con bajo riesgo de
inversion y mayor probabilidad de éxito en el negocio. En determinados casos, funciona
como una poderosa herramienta de mercadotecnia, utilizando una metodologia segura de
comercializacion, a través de la unién de dos partes en pro del desarrollo de un mismo

negocio.

Es importante reconocer el gran impacto que la franquicia ha tenido en la
economia de muchos paises y en el comportamiento de los consumidores de bienes y
servicios en todo el mundo y, en general, en la comercializacion de bienes y servicios.
Otros de los grandes beneficios economicos que ofrece la franquicia es la agilidad y
rapidez de expansion, el fortalecimiento y preservacion de la marca, la baja inversion de
capital, una mayor eficiencia y difusion, la agilidad en el desarrollo y mantenimiento de
nuevos mercados y/o de mercados lejanos, las regalias, la investigacion y desarrolio de

nuevos productos y servicios e ingresos asi como la recuperacion de la inversion inicial.

Otro de los beneficios econémicos que otorga el sistema de franquicias es el que
se produce a nivel Estado y es la creacion de fuentes de empleo tanto a nivel obrero
como a nivel empresarial, la entrada de divisas al pais en caso de ser franquicias
extranjeras y el mantenimiento del capital en el territorio al tratarse de franquicias
nacionales. (55)

55.- Torres de la Rosa, Alejandra.- Ob. Cit.
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Si bien, como hemos podido observar el sistema de franquicias no solo produce
beneficios directos al franquiciatario y franquiciante, sino que es un sistema mas complejo
en virtud de que podria darse el caso de la creacion de fuentes de empleo tanto a nivel de
investigacion y asesoramiento (abogados, mercadologos y economistas entre otros) como
a nivel mano de obra, por l0 que es importante el crear un sistema de difusion de la
informacion basica acerca de las franquicias con el proposito de “educar’ a un mercado,

que con los anos, puede convertirse en uno de los mas importantes del mundo.

Ademas de lo ya mencionado es menester hacer notar que las franquicias se han
convertido en uno de los métodos mas confiables para hacer negocios. Su aceptacion y
popularidad propician nulos cuestionamientos, inclusive en paises poco desarrollados en

los que el fendmeno de la franquicia es reciente.

Efectivamente, en la actualidad existe un gran numero de empresarios que
contemplan otorgar franquicias de sus negocios, con la seguridad de que al hacerlo
pueden resolver sus necesidades de expansion, esto debido a que la franquicia se ha
constituido como una opcién interesante y segura para lograr una expansion a nivel

mundial.

En el ambito econémico la franquicia ha resultado ser un método excelente para la
eficaz distribucion y comercializacién e productos y servicios tanto para aquellos que
deseen otorgar una franquicia como para aquellos que deseen adquirirla ello debido a una
combinacién de factores sociales, politicos, economicos y tecnologicos que crean un

clima propicio par la expansion.
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Uno de los mejores sectores para invertir es el de las franquicias debido a que
mantiene sus expectativas de crecimiento, evidentemente las franquicias representan en
el sector econdomico en México un incremento de ventas y la generacion de empleos tanto
directos como indirectos, ademas de proporcionar la liquidez econdmica necesaria para el
particular como empresario y para el pais debido a que su principal objetivo es

proporcionar un crecimiento exponencial de la economia.

El esquema de franquicia puede ser una magnifica opcién con un doble efecto
contra el desempleo, ya que por un lado crea una fuente primaria de ingresos para quien
adquiere una franquicia y por otro lado genera importantes fuentes de empleo dentro de la
economia formal.

Asi pues, en materia econémica tenemos que las franquicias contiene grandes

ventajas como son:

» La incursion en un negocio probado con menores riesgos que la inversion en un

negocio independiente.
« La reduccion el tiempo de acreditamiento o posicionamiento de un negocio.
= Tener acceso al Know How (el qué y como hacer) de un negocio exitoso .
« Recibir apoyo y asesorias permanentes.

= Optimizacion de las inversiones iniciales del negocio, basado en la experiencia del

franquiciante.

« Recibir los beneficios de la sinergia y de los esfuerzos globalizados de todos los

integrantes del sistema de franquicias.

« Recibir los beneficios de una imagen sdlida.
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* Incrementar su prestigio empresarial al adquirir y formar parte de una franquicia,

abriendo incluso su panorama de relaciones y oportunidades comerciales.

Entonces al hablar de franquicias y en especifico a sus beneficios econémicos
podemos apreciar una fuerte tendencia nacional y mundial hacia el desarrollo de
esquemas adecuados para las mismas ya que se ha fomentando el desarrollo
tecnolégico, la apertura comercial y la sana competencia, lo anterior en base a las
caracteristicas del mercado nacional, y el marco normativo vigente, que han traido como
resultado que México sea un terreno fértil en cuanto al desarrollo y crecimiento de
franquicias, contando con una poblacién de 100 millones de habitantes que nos convierte
en el mercado mas grande de Hispanoamérica, considerando ademas que la ubicacion
estratégica entre América del Norte y Centro y Sudamérica, representa una ventaja al ser

la puerta de entrada a dichos mercados.

De todo lo anterior se puede concluir que las expectativas hacia el futuro, respecto a’
las franquicias consolidadas, se orienta desde ahora a una busqueda por superar las
barreras regionales, e incluso exportar o internacionalizar la franquicia mexicana hacia

mercados como Centroamérica, Sudamérica y algunos paises de Europa.

IV.VIl.- REQUISITOS DEL CONTRATO DE FRANQUICIA.

IV.VILL- CONCEPTO DE CONTRATO DE FRANQUICIA.

Como resultado de la importancia que ha adquirido en la actualidad el contrato de
franquicia en México, éste ha sido sujeto de varias definiciones conformadas por distintos

elementos asi como por similitudes con otros contratos mercantiles.
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La primera definicion del contrato la proporciona el Black’'s Law Dictionary el cual
establece que: “Es Ia licencia que otorga el duefio de una marca o nombre comercial y
que permite a otra persona vender un producto o servicio bajo ese nombre comercial. En
general, una franquicia involucra un contrato detallado mediante el cual el franquiciatario
se obliga a operar un negocio o vender un producto o servicio conforme a los métodos y
procedimientos establecidos por el franquiciante, y éste se obliga a su vez, a transmitir al
franquiciatario el anuncio, promocion y consulta de otros servicios relacionados con la
franquicia”

En la doctrina mexicana, diversos autores han aportado distintas definiciones de
este contrato. Enrique Gonzalez Calvillo y Rodrigo Gonzalez Calvillo, por ejemplo lo

definen como: “ un sistema o método de negocios en donde una de las partes
denominada franquiciante, le otorga a otra, denominada franquiciatario, la licencia para el
uso de su marca y/o nombre comercial, asi como sus conocimientos y experiencias (know
how), para la efectiva y consistente operacion del negocio, es decir, es un contrato
mercantil, bilateral, oneroso y de tracto sucesivo en virtud del cual el franquiciante le
otorga al franquiciatario el derecho no exclusivo para usar su marca o nombre comercial y
le transfiere su tecnologia (know how) para la operacion de un negocio. Por su parte el

franquiciatario se obliga al pago de una serie de regalias y al estricto apego a todos y

cada uno de los estandares y requisitos impuestos por el franquiciante” (56)

Otro autor Arturo Diaz Bravo seiiala que “se trata de un sistema de distribucion y
comercializacion conforme al cual un pequefio 0 mediano comerciante vende mercaderias
o servicios que otro le proporciona, con arreglo a las practicas, sistemas y marcas que

éste dltimo emplea” (57)

56.- Torres de la Rosa, Alejandra.- Ob. Cit.
57.- Diaz Bravo, Arturo.- “Confratos Mercantiles”. Ed. Harla. México 1994
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Arce Galloso, propone por su parte la siguiente definicion:"El contrato de franquicia
es aquel por el que 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 negociacion mercantil de bienes o servicios, en ambos casos, mediante la
transmision 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”(58)

Una definicion completa del contrato de franquicia podria ser la siguiente:"Contrato
mercantil, principal, definitivo, bilateral, oneroso, atipico, nominado, intuitu personae,
consensual y de tracto sucesivo, en virtud del cual una parte llamada franquiciante se
obliga a otorgar el uso de una o mas marcas, nombres y/o avisos comerciales y derechos
de autor, asi como a transmitir tecnologia, conocimientos técnicos, su experiencia y know
how, y a presta asistencia técnica, organizativa, gerencial y administrativa a otra parte
llamada franquiciatario, quien a su vez se obliga a pagar a la primera una-
contraprestacion compuesta por una cuota inicial, asi como por pagos periddicos o
regalias y a comercializar, producir y distribuir bienes, o a prestar servicios en un territorio
establecido y por un tiempo determinado, de acuerdo con las instrucciones y bajo el

control de ésta” (59)

IV.VILIL.- CLASIFICACION DEL CONTRATO DE FRANQUICIA

Dentro de la doctrina mexicana diversos autores coinciden en que la clasificacion

del contrato de franquicia presenta las siguientes caracteristicas:

58.- Arce Gargollo, J...- “El Contrato de Franquicia”. Ed. Themis. México 1995
59.- Torres de la Rosa, Alejandra.- Ob. Cit.
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A) Mercantil.- Pues se celebra entre comerciantes para explotar una empresa o
para distribuir o revender productos.

B) Bilateral.- Porque son al menos dos partes las que intervienen en el contrato.

C) Oneroso.- En virtud de que tiene una contraprestacion

D) Tracto Sucesivo.- Pues los derechos y obligaciones se prorrogan en el tiempo,
mientras subsistan las condiciones que crearon el contrato.

E) Formal.- Toda vez que debe hacerse por escrito (al menos el contrato de
licencia de uso de marca)

F) Nominado.- Pues se encuentra contemplado en la Ley de la Propiedad
Industrial

G) Atipico.- En virtud de que no obstante que se encuentra referido en la Ley de la
Propiedad Industrial, no existe ordenamiento que regule los derechos y obligaciones
especificas de las partes.

H) Adhesién.- Pues generalmente las clausulas o condiciones del contrato son
fijadas unilateralmente por el franquiciante, y el franquiciatario solo acepta o no las
mismas.

1) Conmutativo.- Porque las condiciones se estipulan previamente a su firma y no
se dejan al azar.

J) Colaboracion.- Toda vez que ambas partes buscan la misma finalidad con el
contrato, no existen intereses contrapuestos.

K) Intuitu personae.- En virtud de que el franquiciante otorga el contrato al
franquiciatario por sus caracteristicas propias, es decir, porque cumple con un perfil, y por

lo mismo no es traspasable a terceros sin autorizacion del franquiciante. (60)

60.- Magana Rufino, Manuel.- Ob. Cit.
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IV.VIL lll.- NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRATO DE FRANQUICIA

El hecho de que la Ley de la Propiedad Industrial contemple en su articulo 142 el
objeto de estudio de la presente investigacion, no convierte al contrato de franquicia en
una figura “tipica” en el Derecho Mexicano, en virtud de que la misma no contempla la
relacion juridica entre el franquiciante y el franquiciatario en su relacion de Derecho
Privado, los efectos que se producen de este negocio juridico y las normas supletorias de

la voluntad de las partes.

La reglamentacion contenida en las citadas disposiciones es de Derecho
Administrativo y Registral, solo contempla la relaciéon entre las partes contratantes con la
Administracion Pablica Federal (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial), titular del

registro de contratos de licencia de marcas.

Es asi que, puede afirmarse que en nuestro Derecho Mexicano, el contrato de-
franquicia es “atipico”, toda vez que la Ley no contempla la relacién franquiciante-

franquiciatario como tal.

IV.VILIV.- ELEMENTOS DE EXISTENCIA Y VALIDEZ DEL CONTRATO

El contrato de franquicia requiere de ciertos elementos que lo hacen valido y

existente a la luz de su esencia juridica, tal y como se explica en el presente apartado.

En cuanto a los elementos de existencia del contrato de franquicia, el articulo 1794

del Cédigo Civil establece:
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Art. 1794.- Para la existencia del contrato se requiere:

I.- Consentimiento;

I1.- Objeto que pueda ser materia del contrato.

Respecto al consentimiento en el contrato de franquicia, consiste, como en todo
contrato, en la voluntad de las partes para obligarse (en forma expresa, es decir, por
escrito) y en el acuerdo de voluntades de éstas respecto al contenido del contrato de
franquicia.

En todo acto juridico existe un objeto directo y otro indirecto. El primero de ellos
consiste en la creacion, transmision, modificacion o extincion de los derechos y

obligaciones; y el segundo, puede consistir en una conducta de dar, hacer o de no hacer.

En el contrato de franquicia, como objeto directo, se transmiten ciertos derechos y
se crea una gran cantidad de derechos y obligaciones. Asimismo, como objeto indirecto
del contrato de franquicia, surgen tanto obligaciones de dar, de hacer como de no hacer;

por ejemplo:

A) El franquiciatario se sujeta a un dar al obligarse a pagar regalias

B) El franquiciante se sujeta a un hacer, al obligarse a dar asesoria al
franquiciatario.

C) El franquiciatario se sujeta a un no hacer, al obligarse a no divulgar los secretos

industriales que el franquiciante le haya conferido y mantenerlo confidencial.
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Por otro lado y de conformidad con lo establecido por el articulo 1795 del Cédigo
Civil, interpretado a confrariu sensu, los contratos requieren de cuatro elementos para ser

validos:

A) Capacidad de las partes.- Para la celebracion de este contrato, las partes
requieren de capacidad legal para ejercer actos de comercio; cabe sefialar que ademas
de la capacidad legal para la celebracion del contrato de franquicia es necesario que las
partes cuenten con la capacidad de goce necesaria para contratar, esto es, cuando una

persona puede por si o por medio de representante ser parte en un determinado contrato

B) Ausencia de vicios en el consentimiento.- AUn cuando exista
consentimiento en el contrato de franquicia, el mismo puede ser deficiente por un vicio
que afecte el conocimiento o la libertad, es decir, que el consentimiento haya sido dado
por error, arrancado por violencia o sorprendido por dolo. En virtud de lo anterior el
contrato de franquicia puede estar viciado, sin embargo, al ser este un contrato mercantil
las partes no pueden arguir lesion como vicio de la voluntad, toda vez que los actos
juridicos de los comerciantes son regulados por la Ley en la materia, es decir, el Cédigo
de Comercio y, consecuentemente, se consideran como peritos en la materia.

C) Licitud en el objeto, motivo o fin.- El contrato de franquicia, como todo acto
juridico debera de ser licito en su objeto, motivo o fin, es decir, que no debera de ser
contrario a las leyes de orden publico o a las buenas costumbres.

D) La manifestacion del consentimiento en la forma que establezca la Ley.-
El contrato de franquicia es forma en cuanto a que requiere constar por escrito para ser
inscrito ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de conformidad con lo que

establece la ley de la materia.
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IV.VILV.- ELEMENTOS PERSONALES DEL CONTRATO DE FRANQUICIA

A) Franquiciante.- Que es la persona que otorga la franquicia, y el titular de la

marca o nombre comercial, y

B) Franquiciatario.- Que es la persona que contrata o recibe la franquicia para su

explotacion.

El franquiciante y el franquiciatario generalmente son comerciantes, ya sea porque
estén constituidos como sociedades mercantiles, sean personas fisicas dedicadas
habitualmente a actos de comercio, mismos que los hacen que sean considerados como
comerciantes o por el simple hecho de ser considerados como comerciantes en virtud de

la celebracion del contrato de franquicia correspondiente.

IV.VILVI.- ELEMENTOS REALES DEL CONTRATO DE FRANQUICIA

Los elementos reales que constituyen al contrato de franquicia son:

A) La marca.- Que es todo signo visible que distinga productos o servicios de
otros de su misma especie o clase en el mercado. Si bien, el concepto de marca no es el
elemento Gnico de una franquicia, si es uno de los mas importantes. No puede concebirse
la existencia de una franquicia si no hay una marca debidamente registrada que la

distinga de otros negocios.



150

B) Las patentes.- Que son el privilegio que otorga el Estado para explotar una
invencion nueva, susceptible de aplicacion industrial. Para efectos de la franquicia, la
patente no es necesariamente objeto del contrato, sino que Unicamente se otorgara en
aquellos casos en que el franquiciante, en la explotacion del negocio objeto de la
franquicia, tenga el proceso de fabricacion o manufactura del producto correspondiente,
protegido por alguna o algunas patentes que requieran que se autorice el uso para los
franquiciatarios.

C) La tecnologia.- Es la informaciéon, métodos e instrumentos por medio de los
cuales la gente utiliza los recursos materiales de su ambiente para satisfacer sus diversas
necesidades y deseos. La tecnologia constituye uno de los elementos reales
preponderantes del contrato de franquicia, en virtud de que solo existira la misma cuando
el franquiciante trasmita conocimientos técnicos o proporcione la asistencia técnica al
franquiciatario. Es asi, que al hablar de conocimientos y asistencia técnica se esta frente a
la llamada transferencia de tecnologia, la cual incluye, ademas de las patentes y marcas,
elementos tales como:

1.- Diseiios Industriales.- Mismos que comprenden a los dibujos y los modelos
industriales y que estudiamos en el capitulo 1l del presente trabajo.

2.- Nombres Comerciales.- Que es el nombre de un establecimiento o
negociacion mercantil y cuyo derecho de uso se encuentra regulado por la Ley de la
Propiedad Industrial en su articulo 105. (61)

3.- Avisos Comerciales.- Son las frases u oraciones que tengan por objeto
anunciar al publico establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de
servicios, productos o servicios y que sirven para distinguirlos de los de su especie. El
aviso comercial es un elemento que tiene como funcion el individualizar el lugar en donde

el empresario realiza su actividad en contacto directo con la clientela.

61.- Mantilla Malina, R.-“Derecho Mercantil”. Ed. Porrua. México 1992.
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4.- Transmision de conocimientos técnicos.- También conocido en la practica
como el know how, abreviatura de know how to do it (“Saber como hacerio” por su
traduccién en inglés) y que comprende las invenciones, procesos, formulas, disefos,
planos, instructivos, etc.

El know how aparecera siempre como un elemento real preponderante del
contrato de franquicia, aunque su alcance y definicion especifica sea muy vago. (62)

5.- La asistencia técnica.- Que es el flujo de instrucciones, directivas o consejos
suministrados en la medida en que son requeridos para la conduccion u operacion de un

proceso determinado. (63).

La asistencia técnica complementa la transmision de conocimientos técnicos o
know how, en virtud de que la misma tiene como caracteristica principal el que
generalmente se preste en forma personal por técnicos o empleados del franquiciante, por

expertos o consultores, lo cual supone una “obligacion de hacer”.

A) La contraprestacion.- Misma que debe pagar el franquiciatario en virtud de
que el contrato de franquicia es oneroso, es decir, cuando establezca derechos y
gravamenes reciprocos y, como en la mayoria de los casos puede ser en dinero o en
especie.

B) La exclusividad.- Como elemento real de éste contrato, la exclusividad
representa una limitacion a la libertad contractual al imponer al franquiciante la obligacion
de no celebrar una clase determinada de contratos con persona distinta al franquiciatario,
o a este dltimo la obligacién de no concluir contrato alguno con otro que no sea el

franquiciante.

62.- Arce Gargollo, J.- Ob. Cit.
63.- Alvarez Soberanis, Jaime.- “La regulacién de las invenciones y marcas y de la transferencia de
tecnologia”. Ed. Porria. México 1979,



152

En la practica se acostumbra que el franquiciatario renuncie expresamente a
cualquier posibilidad de mantener actividad en cualquier otro negocio semejante o del
mismo giro, 0 que, a su vez, utilice los conocimientos adquiridos del franquiciante para

operar otra empresa, lo cual constituiria la llamada “competencia desleal".

IV.VILVIL.- ELEMENTOS FORMALES DEL CONTRATO DE FRANQUICIA.

En uno de los sentidos técnicos del derecho, la forma “hace referencia a un medio
concreto y determinado, que la ley o la voluntad de los particulares imponen para

exteriorizar la voluntad contractual”.

Hay contratos a los que la Ley les establece una forma necesaria para su validez;
en ellos, la voluntad debe ser exteriorizada en la forma exigida por la Ley, toda vez que, -

de lo contrario, el acto puede ser nulo.

En el contrato de franquicia, como contrato atipico no regulado por la legislacién
mexicana, en principio, no tiene una forma impuesta por la ley. Sin embargo, como un
contenido esencial de la franquicia es la autorizacion o licencia de uso de una o varias
marcas o nombres comerciales, este acto juridico si requiere, para su validez frente a
terceros, el que se otorgue por escrito y se inscriba en los registros del Instituto Mexicano

de la Propiedad Industrial.(64)

64.- Arce Gargollo, J.- Ob. Cit.
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El articulo 136 de la Ley de la Propiedad Industrial dispone que: “El titular de una
marca registrada o en tramite podra conceder, mediante convenio, 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. La licencia debera ser inscrita en el Instituto para que pueda
surtir efectos en perjuicio de terceros”. Evidentemente en este punto radica el elemento
formal del contrato de franquicia, el cual para ser inscrito es menester que el contrato se

otorgue por escrito.

IV.VILVIIL.- EFECTOS DEL CONTRATO DE FRANQUICIA.

Desde un punto de vista tedrico, por las caracteristicas de colaboracion y
organizaciéon unidas a la idea de un fin comuin y determinado, las franquicias
deberian producir una relacion equilibrada entre los contratantes. Sin embargo, se
'produce un efecto contrario, puesto que el franquiciante tiene una posicion de

supraordinacion frente al franquiciatario.

l.- OBLIGACIONES DEL FRANQUICIANTE.

Las obligaciones que nacen del contrato de franquicia para el franquiciante pueden
ser muy distintas en virtud de la variedad de productos y negocios que se pueden
franquiciar. Es decir, no podra haber las mismas obligaciones en un contrato de franquicia
relativo a “servicios”, en el que el franquiciante debera proporcionar tecnologia propia para
la prestacion del servicio, y quiza tener especial cuidado en la capacitacién del personal
del franquiciatario con una supervision mas estricta, y en uno “comercial”, en el que el

franquiciatario se limitara a distribuir o mercantilizar producto que fabrica o distribuye el
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franquiciante; y mucho menos en un contrato de franquicia para un producto que debe
fabricarse, ensamblarse o prepararse por el franquiciatario, en donde sus obligaciones
incluiran la provision de tecnologia, especialmente know how y asesoria de proveedores,

técnicas de fabricacion, entre otras.

Sin embargo, no obstante lo anterior, las principales obligaciones del franquiciante

en un contrato de franquicia son, en términos generales, las siguientes:

A) Conceder licencia de uso de marcas.- La Ley de la Propiedad Industrial al
referirse a la franquicia en su articulo 142, incluye como elemento esencial de esta figura,
el que se conceda una licencia de uso de una marca, por tanto, es una de las
obligaciones esenciales de este contrato. Esta obligacion tan importantes la que va a
distinguir, entre otros elementos, un contrato de suministro, de distribucion o de simple
transferencia de tecnologia, de uno de franquicia, atn cuando en éste (ltimo aparezcan
obligaciones propias de los otros contrato.

B) Otorgar licencia de uno o mas nombres o avisos comerciales o de
derechos de autor.- El nombre o aviso comercial no siempre sera materia del contrato de
franquicia, aunque en ciertos productos o servicios puede ser de la mayor importancia y
estan ligados a las marcas autorizadas. De igual manera que en el caso de las marcas,
debe especificarse el nombre o aviso comercial, en que forma debe usarse y el lugar
autorizado para su uso.

C) Concesion para la explotacion de patentes.- Respecto al contrato de
franquicia, cuando el tipo de producto y/o servicio, materia del arreglo, requiera para la
explotacion por un tercero de la autorizacién de uso de una o varias patentes, el contrato
de franquicia debe incluir como obligacion del franquiciante la autorizacion de

aprovechamiento de dichas patentes. Para cumplir con ésta obligacion, el franquiciante
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debe especificar las patentes registradas materia del contrato, los productos o
procedimientos que ampara y proveer de la tecnologia y transmisién de conocimientos al
franquiciatario para una eficaz explotacion de las mismas.

D) Trasmitir los conocimientos técnicos, la tecnologia y en general el know
how para la eficaz explotacion del negocio franquiciado.- Esta obligacion es amplia
para el franquiciante y debe estar referida a los conocimientos técnicos que se transmiten,
para una eficaz explotacién del negocio franquiciado. Esta exigencia tan compleja, amplia
y general requiere ser detallada en el contrato o en manuales anexos del mismo. La
transmision de conocimientos técnicos conocidos como know how, es otro de los
elementos mas importantes del contrato de franquicia. Como ejemplo de algunas
obligaciones especificas que pueden desarrollarse en el contrato de franquicia en relacion

con la transmision de tecnologia, conocimientos técnicos y know how, pueden citarse:

l.- Proporcionar informacion oral o escrita sobre el lugar geogréfico conveniente
para la instalacion del establecimiento o lugares concretos donde se va a explotar la
franquicia.

Il.- Enviar manuales, guias, procedimientos de operacion de la negociacion e
informacion completa que permita la éptima explotacion del negocio.

lll.- Enviar técnicos, supervisores y personal calificado y con experiencia que
conozca la explotacion del negocio para efectos de capacitar a las personas que por parte
del franquiciatario explotaran y llevaran la operacion de la negociacion.

IV.- Prestar asistencia técnica y toda clase de asesoria Ofil y necesaria al
franquiciatario para la aplicacién de la tecnologia. Esta obligacién debe cumplirse durante
la vigencia del contrato a solicitud del franquiciatario o cuando el franquiciante lo juzgue

oportuno.
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V.- Determinar estandares de calidad, obligacion del franquiciante, es también

complemento de su derecho a inspeccionar y supervisar periddicamente al franquiciatario.

E) Proporcionar informacion sobre el estado que guarda la empresa.- Toda
empresa que ofrezca una franquicia debera dar a conocer informaciéon que le permita a
los posibles candidatos conocer dicha empresa y sus caracteristicas mas importantes.
Esta exigencia se origino a efecto de terminar con la posibilidad de fraudes por parte de
supuestos franquiciantes que vendian a franquiciatarios de buena fe “franquicias

fantasmas o inexistentes”, poniendo en riesgo a miles de inversionistas del pais.(65)

F) Exclusividad.- La exclusividad es un elemento que normalmente se da en el
contrato de franquicia. La obligacion por parte del franquiciante de otorgar y respetar
cierta exclusividad al franquiciatario comprende determinado territorio, lo que supone un
area determinada de influencia y accion para el franquiciante, conforme a la cual estima y

proyecta sus actividades, ventas y utilidades.

Otras obligaciones por parte del franquiciante que pueden desprenderse del

contrato son las siguientes:

I.- En el caso en que la franquicia se refiera a un negocio de naturaleza comercial
en donde el franquiciatario requiera del producto fabricado o suministrado por el
franquiciante para la explotaciéon del negocio, éste tendra las obligaciones propias de un
suministrador debera para entregar periodicamente el producto en el volumen,

cantidades, plazos y establecimientos pactados.

65.- Gonzalez Calvillo, Enrique y Gonzalez Calvillo F.- Ob. Cit.
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Il.- Respecto a los contratos de franquicia en los cuales el concesionario es
distribuidor, el franquiciante puede otorgar en comodato el uso de equipo o instalaciones
apropiadas para la explotacion del negocio franquiciado.

.- En algunos casos realizar la publicidad necesaria para la venta o
conocimientos del producto o servicio materia de la franquicia.

IV.- En ciertos contratos, y cuando el desarrollo del contrato o del negocio lo
requiere, procesar la informacion contable, financiera, de produccién y comercial del
franquiciatario.

V.- En algunos contratos el franquiciante, se obliga a financiar al franquiciatario o,
por lo menos, a auxiliarlo en la obtencién del financiamiento para el desamollo de la

franquicia.

Asimismo, el franquiciante tiene a su vez, durante toda la vigencia del contrato de
franquicia, un derecho para inspeccionar, supervisar y conocer en detalle la operacion y
desarrollo de la explotacion del negocio franquiciado por parte del franquiciatario. Este
derecho tiene como finalidad determinar el cumplimiento del contrato de franquicia, la
correcta aplicacion de la tecnologia transmitida, la uniformidad y calidad del servicio y

producto objeto de la franquicia.

Il.- OBLIGACIONES DEL FRANQUICIATARIO.

A) Pagar la contraprestacion.- Una de las obligaciones mas importantes del

franquiciatario es pagar la contraprestacion pactada; esta puede ser:
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l.- El pago o cuota inicial de una cantidad fija, no por producto alguno, servicio o
tecnologia, sino simplemente por el privilegio de obtener la franquicia y ser franquiciatario.
Generalmente se realiza al momento de la celebracion del contrato.

Il.- El pago periddico de regalias como contraprestacion por la continua operacion
del establecimiento mercantil. Esta regalia es contraprestacion también por el uso de
marcas, nombre y avisos comerciales y la explotacion de patentes. El monto o porcentaje
de las regalias depende de una serie de factores entre los que figuran el valor y
penetracion de la marca o nombre comercial en un mercado en particular, asi como el
valor de los conocimientos que le son transferidos al franquiciatario.

B) Usar las marcas.- El franquiciatario no solo tiene el derecho de usar las
marcas de productos o servicios que le autoriza el franquiciante, sino tiene, en ocasiones,
el deber o la obligacién de usarlas. La falta de uso de las marcas como usuario autorizado
para determinado pais o territorio puede, originar que las marcas caduquen para su titular
por falta de uso, tél y como lo establece la Ley de la Propiedad Industrial.

C) Usar los nombres comerciales y explotar las patentes.- Igual que con las-
marcas, el franquiciatario tiene la obligacion de usar los nombres y avisos comerciales asi
como explotar las patentes, e incluso la falta de uso del nombre comercial o de las
patentes también llega a perderse en caso de no usarse segln el plazo que la Ley de la
Propiedad Industrial sefiala.

D) Situar el establecimiento con aprobaciéon del franquiciante.- El
franquiciatario debe seleccionar y determinar el lugar donde se ubicara el establecimiento
para la explotacion del negocio franquiciado, sujeto a la aprobacion y a las
especificaciones de construccion, instalacion, decoracion, publicidad, distribucion del
local, mobiliario, equipo, etc. Que sefale el franquiciante a través del contrato de

franquicia.
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E) Cumplir con los requerimientos de uso y aplicacién de los conocimientos
técnicos.- El uso de la tecnologia, su aplicacion en la explotacion de la negociacion asi
como sus implicaciones establecidas por el franquiciante son también una obligacién del
franquiciatario, el cual se obliga a cumplir las instrucciones del franquiciante, mismas que

pueden variar durante la vigencia del contrato.

F) Otorgar informacién financiera y contable, asi como permitir
inspecciones.- En la mayoria de los contratos, existe la obligacion del franquiciatario de
informar al franquiciante sobre el desarrollo de la franquicia en todos sus aspectos. Esto
tiene finalidades multiples, como son: determinar las regalias periddicas, la verificacion de
la uniformidad de los productos o servicios prestados, el determinar la necesidad de que
el franquiciante facilite mayor asistencia técnica, o sefale métodos méas eficaces para la

aplicacion de la tecnologia, etc.

G) Cumplir con todas las especificaciones sobre la organizacion y buen
funcionamiento del negocio.- Esta obligacion es sumamente amplia, pues supone que
durante la operacion de la negociacion debera ajustar su actuacion en diferentes areas de
administracion y organizacion a lo que establezca el franquiciante.

H) Guardar secreto.- Es interesante comentar, en primer término, que este punto
ha tomado por sorpresa a un gran nimero de franquiciatarios en nuestro pais. Sin duda,
el valor de la informacion y conocimientos que el franquiciante pone a disposicion del
franquiciatario es, quiza, tan importante o, en algunos casos, alin mas importante que la
marca o nombre comercial que se le otorga a la franquicia. Asi pues, en el caso de las
franquicias, es de gran importancia la obligacion que asume el franquiciatario de no
divulgar a terceros ninguna informacion confidencial sobre tecnologia o la operacion

misma de la negociacion, o de la propia franquicia.
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1) No vender o explotar otros productos o servicios.- El franquiciatario es, en
un principio, un usuario exclusivo de la tecnologia y solamente puede utilizarla para
explotar un negocio en los términos que se contrato la franquicia. La obligacion es la de
fabricar, vender u ofrecer los productos y servicios que son materia del contrato, con

prohibicion de vender u ofrecer productos distintos.

J) No ceder, traspasar o sublicenciar.- Como el contrato de franquicia es intuitu
personae, el franquiciatario no puede ceder, traspasar o celebrar contratos de
subfranquicia sin autorizacion expresa del franquiciante.

K) Conservar la calidad.- Conforme al articulo 139 de la Ley de la Propiedad
Industrial, los "productos que se vendan o los servicios que se presten por el usuario
deberan ser de la misma calidad que los fabn'cados_o prestados por el titular de la
marca...”", esta obligacion de conservar la calidad es el fundamento de la licencia de
marca ya que, en su concepcion actual la marca es un indicador de calidad.

L) Cooperar en la publicidad.- En algunos productos o servicios, la publicidad:
que realiza el franquiciante beneficia a todos los franquiciatarios, de manera que algunas
veces impone a éstos la obligacion de contribuir a los gastos de publicidad.

M) Aceptar inspecciones.- Esta es la obligaciéon correlativa al derecho que tiene
el franquiciante a inspeccionar y supervisar el negocio franquiciado; por tanto, el
franquiciatario tiene la obligacion de aceptar y colaborar en las inspecciones, visitas,
supervisiones, auditorias, etc., que hace el franquiciante para comprobar el cumplimiento
de las obligaciones del contrato, de las directrices, normas e instrucciones.

N) Inscribir el contrato en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.-
Esta obligacion se refiere a realizar todos los tramites necesarios para que el contrato de

franquicia quede registrado en el IMPI y tenga validez plena en nuestra pais.
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0) A la terminacién del contrato.- Existen obligaciones que surten efectos atn
después de terminado el contrato de franquicia. Un claro ejemplo es que el franquiciatario
tiene la obligacion de descontinuar el uso de la franquicia que supone el desuso de las
marcas, nombres y avisos comerciales y la explotacion de patentes, asi como los
derechos de autor y toda la tecnologia proporcionada por el franquiciante; el
franquiciatario debe dejar de hacer negocios bajo el nombre del franquiciante o de
cualquier forma que pueda causar confusion al publico y a los consumidores que crean

que sigue existiendo la relacion de la franquicia.(66)

IV.VILIX.- CLAUSULAS QUE COMPONEN EL CONTRATO DE FRANQUICIA

Todo contrato para su eficacia y validez debe contar con las clausulas necesarias
para su identificacion, interpretacion y aplicacion, el contrato de franquicia no es la
excepcion y para su validez y eficacia debera de contar con determinadas clausulas

dentro de las que considero de mayor importancia se encuentran las siguientes:

A) El objeto del contrato

B) Las partes del mismo

C) La duracién del acuerdo de voluntades

D) El territorio al cual se va a asignar la franquicia

E) Sila franquicia es exclusiva o no

F) Si el franquiciatario puede o no subfranquiciar

G) El manual de operaciones, que no es otra cosa que una descripcion detallada

de los pasos que debe seguir el franquiciatario.

66.- Torres de la Rosa. Alejandra - Ob. Cit
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H) El pago de regalias, que como ya explicamos en puntos anteriores constituye
también una de las obligaciones del franquiciatario. Ademas en ésta clausula se debera

de especificar la forma y tiempo para su pago.

) El tratamiento de los insumos y materias primas, es decir, las condiciones en
que el franquiciante surtira la materia prima o el producto terminado al franquiciatario, si el
franquiciatario puede adquirir las materias primas por su cuenta o si habra un tercero que
a nombre del franquiciante y bajo supervision de éste sera el encargado de surtir el

producto.

J) El manejo de la publicidad generalmente se establece una parte proporcional
de las regalias para destinarlas a un fondo de publicidad comun de la franquicia, pero es

necesario establecer las condiciones del mismo.

K) La contratacién de seguros; en virtud de que generalmente la franquicia-
supone una inversion importante de recursos, es necesario establecer obligaciones de
contratacion de seguros, a efecto de estar cubiertos en caso de incendios, huelgas,
terremotos, efc.

L) El manejo del local de la franquicia; en ofras palabras quien sera el duefio del
mismo o en su defecto si se arrendara.

M) El pacto de no competencia; se llama asi a una clausula en la cual se estipula
que el franquiciatario estara obligado a no dedicarse en cierto tiempo al mismo giro o
actividad de la franquicia.

N) Tribunales competentes; a efecto de establecer las bases para solucionar

posibles conflictos que surjan en la franquicia.
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IV.VIL.X.- TERMINACION DEL CONTRATO DE FRANQUICIA

La terminacion del contrato de franquicia es un tema de sumo interés, toda vez
que a falta de regulacion legal, el franquiciatario puede quedar desprotegido ante el

franquiciante, ya que es la parte débil de esta relacion.

Respecto a las causas generales de terminacion, considero que el contrato de
franquicia le son aplicables las mismas causas que a cualquier contrato en general; el
vencimiento del término; la muerte o incapacidad sobreveniente de uno de los
contratantes; la voluntad unilateral de una de las partes; el mutuo consentimiento; la

quiebra de uno de los contratantes o la rescision del contrato por incumplimiento.

Las causas de terminacion de contrato de mayor relevancia, son las siguientes:

A) Preaviso de alguna de las partes.- Este preaviso debe establecerse en el
contrato senalando un plazo minimo y alguna formalidad para hacerlo saber de manera

fehaciente a la otra parte.

B) Vencimiento del término del contrato.- Esta causa de terminacion, es el
agotamiento natural del mismo, es decir, el vencimiento del contrato. En esta causal no se
requiere de aviso previo o actos propios de las partes, toda vez que en el mismo contrato
se establece un plazo de terminacion. La llegada de dicho plazo concluye el contrato,
salvo que las partes hayan pactado que determinado tiempo antes de la legada del plazo
de terminacion del contrato, se pueda dar la posibilidad de prorroga por cierto periodo, o

pactarse la renovacion automatica.
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C) Acuerdo de voluntades.- Como en cualquier contrato, las partes acuerdan el
darlo por terminado. Esta causal de terminacion usualmente se hace mediante un
convenio firmado por las partes mediante el cual se acuerdan extinguir las obligaciones y
los derechos derivados de la celebracion del contrato y, en su caso, la indemnizacién que

deba pagar alguna de las partes.

D) Terminacién anticipada por incumplimiento de alguna de las partes, o
rescision.- En esta causal, pueden pactarse cuales son las violaciones graves al contrato
que dan lugar a la terminacion anticipada para alguna de las partes, tales como la
suspension en el pago de las regalias, no guardar el secreto de los conocimientos
adquiridos, ceder el contrato, violar la exclusividad, abrir y operar nuevos establecimientos
sin la autorizacion del franquiciante, etc. La norma general de este modo de terminacion
del contrato es que la parte perjudicada promueva un juicio ante la autoridad judicial con
la finalidad de obtener una resolucién que le permita dar por terminado el contrato de

forma anticipada, asi como la obtencién del pago de dafios y perjuicios.

E) Quiebra de alguna de las partes.- A esta causal suelen agregarse otras que
afecta a la operacion normal del franquiciatario, como puede ser la huelga por
determinados dias; el embargo de toda la negociacion o de ciertos activos importantes,
con posibilidad de intervencién en la administracion por parte de la autoridad judicial; la

expropiacion y la suspension de pagos

F) Muerte o disolucién del franquiciatario.- Al tratarse de un contrato intuitu
personae, en el caso de que el franquiciatario sea una persona fisica y ésta muera, o en
el caso de tratarse de una persona moral y ésta se disuelva, generalmente en el contrato

de franquicia se estipula que el mismo se dara por terminado.
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IV.VIil.- REGULACION DE LA FRANQUICIA EN EL MARCO JURIDICO-ECONOMICO

INTERNACIONAL.

La cooperacion internacional es un principio esencial de la politica exterior

mexicana, asi como un instrumento de apoyo para el desarrollo nacional.

México cuenta con una presencia vigorosa como miembro activo en los mas
importantes foros internacionales y como consecuencia de ello han sido signados un

importante nimero de instrumentos.

En materia de relaciones internacionales, en nuestro pais, los tratados
internacionales son considerados como un segundo plano inferior a la Constitucion, en
virtud a de ellos emanan los compromisos interacionales que han de ser acatados por el
Estado Mexicano y que obligan a todas sus autoridades frente a la comunidad

internacional”

En materia de Propiedad Industrial existen diversos instrumentos internacionales

encargados de proteger y regular los mismos.

Asi mismo, y en especifico las franquicias, han sido blanco de muchos de estos
instrumentos que se han encargado de su proteccion y regulado tanto en el ambito
juridico como comercial.

En primer término encontramos aquellos instrumentos encargados de evitar y en
todo caso dirimir las controversias que se susciten con motivo de la celebracion de un
instrumento internacional, asi pues desde un punto de vista particular y a manera

enunciativa mas no limitativa los mas importantes son:
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A) LA CONVENCION HECHA EN VIENA EL 23 DE MAYO DE 1969 SOBRE EL
DERECHO DE LOS TRATADOS.- Encaminada a la observancia, aplicacion e
interpretacién de los tratados internacionales, es decir, a su buen cumplimiento de

conformidad con lo establecido en los mismos.

La presente convencion contempla las causales y consecuencias de la
terminacion, nulidad y suspension de los tratados, los procedimientos a seguir en cada
caso especifico. Su objetivo es coordinar, aplicar y asegurar el cumplimiento por parte de

los miembros de los instrumentos.

B) LA CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE NORMAS GENERALES DE
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO, HECHA EN MONTEVIDEO, URUGUAY, EL 8
DE MAYO DE 1979.- La cual determina las normas juridicas para regir situaciones
vinculadas con el derecho extranjero. Su objetivo es expresar claramente y determinar las
instituciones, procedimientos, recursos y leyes aplicables en la firma y cumplimiento de

los instrumentos internacionales.

C) LA DECLARACION DE ORGANIZACION, COOPERACION Y DESARROLLO
ECONOMICO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SOBRE LA
ACEPTACION DE SUS OBLIGACIONES COMO MIEMBRO.- Encargada de promover las
politicas destinadas a la expansion econdmica y comercial. Su principal objetivo es
aumentar el nivel de vida de los paises miembros a través de la eficiente utilizacion de

recursos econémicos, comerciales, cientificos y técnicos.
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D) EL DECRETO DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA
EL DESARROLLO INDUSTRIAL, ABIERTA A FIRMA EN LA SEDE DE LAS NACIONES
UNIDAS A PARTIR DEL OCHO DE OCUBRE DE 1979.- Establece un orden econémico y
social justo y equitativo a través de la eliminacion de las desigualdades economicas,
estableciendo relaciones econdmicas internacionales racionales y equitativas, realizando
cambios sociales y economicos dinamicos y estimulando las modificaciones estructurales

necesarias en el desarrollo de la economia mundial

Tomando en cuenta a la industrializacion como un instrumento dinamico de
crecimiento esencial para lograr el rapido desarrollo econémico y social, en especial de
los paises en desarrollo, para mejorar el nivel de vida y la calidad de la vida de la
poblacion de todos los paises, ajustando su industrializacion a los amplios objetivos de

alcanzar un desarrollo socioeconémico autosostenido e integrado.

Incluyendo los cambios apropiados que aseguren la participacion justa y efectiva
de todos los pueblos, incluidos el desarrollo, |a transferencia y la adaptacion de tecnologia

en los planos mundial, regional y nacional, asi como en el plano sectorial.
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CONCLUSIONES

PRIMERA.- La Propiedad intelectual se encuentra conformada por todos aquellos
bienes derivados del ingenio y la creatividad del hombre, su objeto es la creacion original
de la inteligencia, considerandose como original aquella creacion que se logra cuando el

hombre combina los elementos ya existentes para obtener de ellos unidades nuevas.

SEGUNDA.- Para obtener un amplio y efectivo estudio de los derechos que
conforman a la Propiedad Intelectual es necesario dividirla en dos ramas: la primeras de
ellas comprendera las obras de la inteligencia que se manifiesten en el campo de las artes
y las ciencias y se le denominara Derechos de Autor; la segunda estara conformada por
aquellas creaciones que desembocan en la produccion industrial y comercial
denominandosele Derechos de Propiedad Industrial. Infiriéndose con ello que la
Propiedad Intelectual es el género y los Derechos de Autor y de Propiedad Industrial son

la especie.

TERCERA.- De las diversas propuestas establecidas por los juristas
internacionales podemos establecer que la Propiedad Industrial es la proteccién que el
Estado otorga al conjunto de instituciones juridicas derivadas de la actividad el intelecto y
con aplicacion a una actividad de caracter comercial; entendiéndose comercial en un
sentido industrial, y cuyo principal objetivo es asegurar la lealtad de la concurrencia

industrial y comercial.
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CUARTA.- De acuerdo con loes estudios realizados por los tratadistas de la
materia y tomando en oonsid-eraci(m el presente trabajo podemos concluir que para el
analisis y comprension de la Propiedad Industrial es menester que las instituciones que la
conforman se dividan en tres grupos: a) Las invenciones tales como las patentes, los
Disenos Industriales y los Modelos de Utilidad; b) Los signos distintivos como el Nombre y

el Aviso Comercial, la Denominacion de Origen y la Marca; y ¢) La franquicia.

QUINTA. De las instituciones juridicas antes citadas la Marca es el principal
antecedente del origen del trabajo que se presenta. De gran importancia a nivel
internacional la marca se define como un signo que se utiliza para diferenciar en el
mercado productos y servicios de otros de su misma especie o clase y lograr que sean
reconocidos por el publico consumidor, obteniendo con ello un reconocimiento por parte
del Estado de la titularidad de una marca siempre que se cumpla con los requisitos y

formalidades establecidos por la ley de la materia.

SEXTA.- Derivado del reconocimiento de los Derechos de Propiedad Industrial se
encuentra como bien juridicamente tutelado el Derecho Marcario encargado de proteger y
asegurar el contexto juridico de aquellas personas cuyos elementos morales y
patrimoniales se encuentren enfocados dar una imagen a la produccion de bienes y
servicios y a la competencia industrial, es decir a la creacién de las marcas colocadas en
el mercado.

El Derecho Marcario ofrece a través de las diversas legislaciones de la Propiedad
Industrial la proteccion a las creatividad humana mediante el registro de la marca lo
anterior con la finalidad de obtener la seguridad monopodlica de utilizar la misma en

beneficio de su creador.
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SEPTIMA.- Derivado del Registro Marcario el titular de la marca obtiene diversos
derechos y obligaciones dentro de las cuales y a fin de proporcionar su validez se
encuentra el uso y explotacién de la marca tal y como fue registrada y para los productos
0 servicios para los cuales se solicito.

Es importante observar que si se deja de dar cumplimiento con esta obligacion el

registro de la marcas dejara de surtir efectos frente a terceros.

OCTAVA.- Con el propésito de evitar que se pierda el registro de las marca, la Ley
proporciona a el titular de la misma la posibilidad de otorgar mediante convenio y
cumplimiento de las formalidades establecidas la licencia de uso de la marca a una o mas
personas, con relacion a todos o algunos de los servicios a los que se aplique dicha
marca. La licencia de uso de una marca no es mas que la autorizacion por parte del titular
de la misma para la venta o distribucion de los productos y servicios amparados.

La licencia atribuira al usuario de la misma, la facultad de ejercitar las acciones
legales de proteccion de los derechos sobre la marca, como si fuera el propio fitular e
impondra a éste ademas de las obligaciones establecidas en la ley de la materia que para
que se de el buen funcionamiento de la licencia los productos que se vendan o los
servicios que se presten por el usuario tengan la misma calidad que los fabricados o

prestados por el titular de la marca.

NOVENA.- Consecuencia del acelerado desarrollo del comercio tanto a nivel
nacional como internacional, y de la idea de dar una mayor difusién y proteccion a los
Derechos de Propiedad Industrial surge como una alternativa un sistema de negocios que
ademas de otorgar la licencia de uso de una marca proporciona los conocimientos y
experiencia necesarios para la efectiva y consistente operacion de los mismos

denominada franquicia.
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En efecto, la franquicia es el otorgamiento de la licencia de uso de una marca
conjuntamente con la transmision de conocimientos y asistencia técnica, a fin de que el
franquiciatario pueda producir o vender productos o prestar servicios de manera uniforme
y con los metodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de
la marca, con el proposito de mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o

servicios a los que ésta distingue.

DECIMA.- La franguicia es una institucion de naturaleza comercial en virtud de que
en la franquicia intervienen dos entes como lo son el franquiciante y el franquiciatario
quienes tendran como objetivo primordial la venta o produccién de bienes o la prestacién
de servicios, bajo un misma estandar de calidad y con un bajo riesgo de inversion de

capital y mayor posibilidad de éxito del negocio

La franquicia por ser una figura de reciente creacion ofrece un sin fin de beneficios
como lo es la agilidad y rapidez de expansion, fortalecimiento y preservacion de la marca,
mayor eficiencia, difusién y mantenimiento de nuevos mercados y/o mercados lejanos,
ademas de ser una fuente de ingresos con alto rendimiento y una fuente positiva para el
desarrollo del pais en virtud de que proporciona diversas fuentes de empleo necesarias
para el crecimiento economico del pais y juridicamente proporciona un amplio campo de
estudio, trabajo e investigacion facilitando la versatilidad del Derecho como ciencia y

como fuente de trabajo.



DECIMA PRIMERA.- Debido a su similitud con la licencia de uso de marca, la
franquicia es una institucion que cuenta con muy poca regulacién juridica fomentando con
ello el desconocimiento de todos y cada uno de los puntos que la conforman, ya que si
bien es cierto que la franquicia es hoy, en nuestro pais uno de los sectores del comercio
que registran un mayor crecimiento, también lo es que juridicamente carece de difusion y
conocimiento, propiciando que se pretenda erroneamente adaptar sistemas o contratos de
franquicias a partir de esquemas tradicionales de licencias de marcas por ser éstas el

método utilizado con mayor frecuencia en areas de servicios.

A mayor abundamiento, es significativa la confusion juridica que existe entre la
franquicia y la licencia de uso de una marca lo anterior en virtud de que la Ley de la
Propiedad Industrial es deficiente al establecer que cada uno de los requisitos y
elementos que debe de contener un contrato de franquicia estara regido por las normas
aplicables a la marca y aunado a lo antes citado los diversos juristas y autores de la
materia ofrecen muy poca informacion del tema y esto no solo es a nivel nacional sino
también internacional, puesto que los instrumentos internacionales no contemplan esta
figura basandose Unicamente en proteger a la marca y aunque si bien es cierto la
franquicia es una modalidad de la licencia de uso de marca confundir o analogar a ésta
con la franquicia seria tanto como sustraer a ésta ltima los conocimientos y el Know How

que son indispensables para |la operacion del negocio.
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DECIMA SEGUNDA.- Conforme a lo que se ha expuesto considero que la
franquicia es una figura de gran importancia debido tanto al rapido desarrollo econdémico
que en la actualidad existe, no solo en nuestro pais sino a nivel internacional, como a la
importancia juridica que conlleva por la gran versatilidad que puede proporcionar tanto al
Derecho como ciencia como al jurista en lo personal y en relacién a su fuente de trabajo,
razon por la cual es menester crear un apartado especifico en la Ley de la Propiedad
Industrial encargado de la regulacién y normatividad de la figura de la franquicia a fin de
proporcionar una mayor difusion y conocimiento de la misma, elementos de los cuales

carece y que eminentemente son necesarios para su proteccion.
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PROPUESTA

En virflud de lo anteriormente mencionado, desde el punto de vista de la
sustentante, es menester que a la franquicia se le proporcione una difusion y regulacién
legal mas amplia y especifica, mediante la cual se establezca a la franquicia como figura
juridica independiente y no como una modalidad de la licencia de uso de marca, ello
debido a que la franquicia cumple en su naturaleza juridica con todos los requisitos de
una figura independiente, ademas de contar con elementos aptos para lograr un alto
desarrollo economico tanto para los juristas en su entorno laboral, como para los
comerciantes, publico en general y para el pais como se aprecia en el presente trabajo de

tesis.

Por lo anterior, con el estudio y andlisis efectuados de los beneficios juridicos y
economicos de la franquicia, se propone la creacion de un apartado legal en la Ley de la
Propiedad Industrial mediante el cual se establezcan con claridad, entre otros puntos, que .
constituye una franquicia, los elementos indispensables para su registro ante el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, los diferentes tipos de franquicias, la forma de
transmision del registro de la franquicia y se precisen todos aquellos elementos que
conforman el contrato de franquicia, asi como la formas de extincion y las causales de
nulidad de la misma; todo ello con el propésito de que se le considere de una manera
totalmente independiente de la licencia de uso de marca, ya que en las condiciones en las
que actualmente se encuentra coadyuva a crear una gran confusion entre ambas figuras,

tanto en el ambito juridico como comercial.
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