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INTRODUCCION

El presente trabajo tiene como objeto de estudio la figura juridico-comercial
denominada “franquicia” y los diversos medios (tanto convencionales como
alternativos) con los que se cuenta para dar solucion a las controversias que
pueden suscitarse entre los contratantes.

Este trabajo se divide en cinco principales apartados a saber: la franquicia
en el ambito internacional, en el cual, se abordan algunos antecedentes historicos
y referencias de la situacion actual de las franquicias en el mundo; posteriormente,
se hablara de las franquicias en México, en donde auxiliados por método historico
se hace mencion a los acontecimientos que dieron cabida a la franquicia en el
pais, asi como el contexto vigente en materia de franquicias; mas adelante, se
dedica un espacio teorico conceptual acerca del contrato de franquicia; también
dentro de este trabajo se explican algunas de las controversias en materia de
franquicias y los medios de solucion; por dltimo, se daran algunas propuestas
acerca de la consolidacion de los medios alternativos de solucién de controversias
en materia de franquicias.

Comercialmente hablando, la franquicia nace con el objetivo de dominar un
mercado por medio de la expansion (aprovechando recursos de terceros) a: otros
puntos de la ciudad, estados, o en su caso, la exportacion del concepto de
negocio a otros paises.

La franquicia permite al franquiciante lograr dicha expansion de una
manera mas acelerada, asimismo, terceros tienen acceso a un concepto bien
definido, y sobre todo una marca ya posicionada, reduciendo considerablemente
los riesgos que trae aparejado emprender un negocio independiente.

Juridicamente hablando, la figura de la franquicia surge de un acuerdo de
voluntades que debe quedar asentado en el contrato de franquicia asi como la
relacion juridica entre franquiciante y franquiciatario, y derechos de propiedad
intelectual que giran en torno a la explotacion de la franquicia (marca, avisos

comerciales, patentes, know how, secretos industriales).



Las franquicias son una modalidad de negocio que ha incrementado
sustancialmente el nimero de establecimientos en México y en el mundo, se han
convertido en un importante motor de la economia. Se estima que, en México,
dentro de este modelo de negocio existen 1,370 marcas.

El éxito que ha tenido este novedoso sistema de negocios, que es
relativamente joven en México (principios de los afios 90°s), se debe a que es una
propuesta probada de negocio que da, hasta cierto punto, una “garantia de éxito”
para quienes desean emprender un nuevo negocio.

Una de las principales premisas que se debe considerar al comercializar
una franquicia es que posiblemente surgiran diferencias, razon por la cual, es
necesario crear un marco agil de negociacion y resolucion de conflictos que
dificilmente puede dar la via judicial a los empresarios.

Sin duda, el tiempo resulta ser uno de los factores mas importantes para la
realizaciéon de dichos negocios e incluso, para la solucién de conflictos; en caso
de existir un problema entre las partes, los empresarios en la mayoria de los casos
no se pueden dar “el lujo” de esperar la culminacién de un proceso ante una
autoridad judicial ya que esto se puede traducir en una pérdida mas grande que la
que inicialmente estaba planteada, y por ende que ambas partes pierdan.

Desafortunadamente, en un examen de costo-beneficio, muchos
empresarios prefieren “perder” la causa motivo de conflicto en materia de
franquicia, que afrontar los problemas ante la autoridad jurisdiccional. Lo anterior,
contraria la naturaleza de la franquicia que estd pensada como una relacion
“ganar-ganar” entre las partes.

Ahora bien, ¢cémo se podria lograr que este principio implicito en materia
de franquicias lo podemos preservar cuando las partes entran en una
controversia?, la respuesta resulta evidente: se necesita un mecanismo de
solucion de controversias que sea rapido (facticamente) y eficaz.

Por todo lo anterior, se puede deducir que los medios alternativos de
solucion de controversias parecen encajar perfectamente dentro de este
“rompecabezas”. A lo largo del presente trabajo se haran una serie de propuestas

para dirimir conflictos en materia de franquicias a través de la mediacion vy



arbitraje, medios que resultan idéneos para la solucion de los conflictos que
pudieran surgir entre las partes contratantes en un contrato de franquicia con la
finalidad preservar el principio “ganar-ganar”.

Actualmente en muchos contratos de franquicias se incluyen clausulas que
prevén la solucion de conflictos auxiliandose de medios alternativos de solucion de
controversias como la mediacion y el arbitraje.

Si bien es cierto que, en el Cédigo de Comercio ya se regula el arbitraje, y
gue la legislacion en materia de propiedad intelectual faculta al Instituto Mexicano
Propiedad Industrial para fungir como arbitro, existen diversas carencias tanto en
infraestructura, difusion de dichos medios, certeza de costas y gastos asi como
en conocimientos para poner en practica dichos medios de solucion de
controversias.

Es por ello, que resulta necesario tomar en cuenta la experiencia de
instituciones tanto internacionales como nacionales, publicas y privadas,
relacionadas con la propiedad industrial tales como la Organizacion Mundial de
Propiedad Intelectual y el Instituto Nacional de Derechos de Autor, que ya ponen
en practica los medios alternativos de solucion de controversias y que han

resultado ser idéneos para el campo de derecho que abarcan.



CAPITULO |

LA EVOLUCION DE LA FRANQUICIA EN EL AMBITO INTERNACIONAL

1. Franquicia como acto de comercio y su evolucién mercantil.

Los vestigios mas antiguos de la franquicia se pueden encontrar en la Edad
Media!, aunque es en Estados Unidos a la mitad del siglo XIX, donde
periddicamente se desarrolla la franquicia como se conoce ahora®.

El primer antecedente directo se encuentra alrededor de 1850, en el
contexto historico que se vivia en aquella época: una fuerte inmigracion
demandaba y necesitaba nuevas formas para solucionar la deficiente distribucion

de productos.

1.1 Creacion de la franquicia como modelo de negocio y evolucion
internacional.

Autores como los hermanos Calvillo, Alejandra Torres de la Rosa, Juan Manuel
Gallastegui, entre otros, refieren que existen tres principales periodos evolutivos
de la franquicia, en donde se encuentran las siguientes etapas y diversos grados
de funcionamiento y complejidad de las franquicias: Franquicia de primera
generacién o de producto y marca, Franquicia de segunda generacion o de

formato de negocio.
1.1.1 Franquicia de primera generacion o de producto y marca.

En la primera etapa de desarrollo de la franquicia, se encuentra la “franquicia de
primera generacion o de producto y marca”, que se caracteriz6 por las siguientes

particularidades:

! J. Bermudez refiere que el término franquicia o franchising proviene del francés franc, que
significa libre y en francés antiguo era un privilegio otorgado. En esa época, coexistian dos clases
de franchises: las prerrogativas reales ligadas al otorgamiento de privilegios y autorizaciones en
relacién con la recaudacién de impuestos, servicios militares, derechos territoriales, libertad de
circulacién de personas y ganado y vasallaje; y las que se creaban para su concesion a
particulares en ferias y mercados. Bermidez Gonzéalez, J. Guillermo, La Franquicia: Elementos
Relacionales y Estrategias, Editorial ESIC, Madrid, 2002, p.19.

% Cfr. Magafia Rufino, José Manuel, Derecho de la Propiedad Industrial en México, Editorial Porria,
México, 2011, p.104.



- El franquiciante otorgaba al franquiciatario el derecho al uso y explotacion
de la marca y, en la mayoria de los casos, se constituia como proveedor
exclusivo de los productos que se comercializaban, éste puede ser
considerado como el antecedente directo de los comisariatos que son
centros de distribucién para franquicias que consumen basicamente los
mismos productos o insumos®.

- La informacion y conocimientos que se otorgaban al franquiciatario en la

franquicia de producto y marca eran limitados.

En esta primera generacion hay una especie bastante primitiva de lo que
hoy es la franquicia, que puede llegar a confundirse con una simple licencia de
marca u otras figuras afines, sin embargo, constituye un antecedente insoslayable
para el tema de las franquicias.

Dentro de esta primer generacion de franquicias y como primer antecedente
registrado, se da cita al ejemplo de la empresa Singer Sewing Company, firma
fabricante de maquinas de coser. Dicha empresa contaba con un producto
innovador y poco conocido; sin embargo, no poseia el capital para satisfacer la
demanda de maquinas de coser que el publico consumidor exigia.

Debido a la fuerte demanda de productos para coser de Singer, la
compafia se vio forzada a modificar radicalmente su estructura basica de
funcionamiento y comenzé a cobrarle a sus vendedores, en lugar de pagarles
(dichos vendedores, hacian las veces de fraquiciatarios); estos Ultimos acordaron
pagarle a Singer una cuota por el derecho de vender sus maquinas en territorios
especificos, el producto era adquirido en un precio determinado y posteriormente
se revendian con un sobreprecio, con lo cual se eliminé la carga de asalariados v,
segun Torres de la Rosa®, este sistema constituyé la primer red de franquiciatarios

en Estados Unidos.

% LLa funcion del comisariato es estandarizar la calidad y en el caso de algunas franquicias el sabor
de los alimentos, asimismo, gracias a los volimenes que se adquieren, se puede ofrecer mejores
precios a los franquiciatarios.

“ Cfr.Torres de la Rosa, Alejandra, El Contrato de Franquicia en el Derecho Mexicano, 2° edicion,
Editorial Porraa, México, 2006, p.2.



De acuerdo con la autora citada con anterioridad, de esta manera se
establece una relacion de ventas entre un proveedor (franquiciante) y un
distribuidor (franquiciatario), en la que el distribuidor adquiere cierta identidad de
su proveedor®.

Es evidente que la compaiia Singer, por medio de este novedoso sistema
en aquel entonces, resolvio el problema de ventas y distribucion e hizo crecer el
flujo de efectivo de la compafia. En el caso del sistema empleado por Singer, se
pueden ver de manera tangible tres elementos esenciales para la existencia de la
franquicia, estos son: una marca, regalias y territorios exclusivos.

En 1989, la popular empresa automotriz General Motors, también adopto el
sistema de franquiciatarios, con lo cual en lugar de invertir en bienes raices, y
establecer locales para la comercializacion de los automoviles, destiné los
recursos a la investigacion y produccion de vehiculos, logrando crecer y
posicionarse como lider en el mercado de automdviles.

Otra empresa que marcé pautas en el desarrollo de la franquicia fue Coca-
Cola, después de su fundacion en 1886, sostuvo un lento crecimiento debido a
gue simplemente se dedicé al abastecimiento de una que otra fuente de sodas
donde estaba a la venta el producto, por ello, en 1899, otorg6 de forma paulatina
el derecho de vender Coca-Cola embotellada en EUA a dos inversionistas con la
condicion de que no interfirieran con el negocio de fuente de sodas; dichos
inversionistas establecieron la primer embotelladora en el mundo, absorbiendo el
cien por ciento del costo la instalacién y encargandose de su manejo a cambio de
recibir el concentrado necesario para la venta del producto y apoyo publicitario.

Es importante mencionar que, una vez que la demanda del popular refresco
aumentd, los empresarios que habian adquirido los derechos de venta,
aprovecharon para sacar un beneficio econdmico con la reventa de dichos
derechos en distintas zonas geograficas asi como del concentrado; esto dio origen

a la figura que hoy conocemos como subfranquicia.

® Ibidem, p.3.



1.1.2 Franquicia de segunda generacion o de formato de negocio.

Como consecuencia del éxito economico y de la oportunidad de crecimiento que
representd para las empresas la primera generacion de franquicias, surgioé la
franquicia “de segunda generacion” o “formato de negocio”, ésta se caracterizo

por lo siguiente:

- A diferencia de la primera, ya no sélo se otorgaba al franquiciatario el uso
de la marca, sino el sistema completo del negocio.

- El sistema completo del negocio incluye los conocimientos resultado de la
experiencia de la operacién del negocio, criterios y especificaciones para la
construccion o adaptacién del local, parametros en la seleccion y

contratacion del personal, y en general la forma de administracion.

En este esquema, las compafias no produjeron dinero de la venta de
productos, sino por la venta de ideas, conceptos y formatos de operacion de
negocios comprobados.

En la segunda generacion de franquicias, el ejemplo mas claro es el de
McDonald’s, empresa fundada en 1948 por los hermanos Richard y Maurice
McDonald, la cual en 1955 se convirtio en franquicia gracias a Ray Kroc, quien es
reconocido a nivel mundial como uno de los precursores mas relevantes de la
franquicia de formato de negocio.

Los hermanos Calvillo, refieren en su libro “Franquicias: La Revolucion de
los 90°s”, que las caracteristicas que Kroc descubrié respecto al éxito de

McDonald's se encuentran las siguientes:

Calidad permanente de sus productos dia tras dias por medio de un
proceso de operacion muy eficiente, aunado a un menu fijo. Ello se
traducia en una comida confiable para el consumidor.

I. Bafios limpios para los vendedores, viajeros y paseantes.



[1. Ventanillas para atencion directa de clientes, las cuales aseguraban

la efectiva rotacion de los mismos y eficiencia operacional®.

El habil vendedor y empresario Ray Kroc se presentd ante los hermanos
McDonald, con el afdn de convencerlos de los beneficios econdémicos que traeria
la expansion del restaurante a nivel nacional, a lo que éstos accedieron, a cambio,
Kroc se responsabilizé de la comercializacion de la franquicia con su respectiva
remuneracion.

Para hacer mas eficiente su tarea, Ray Kroc desarrollé especificaciones y
guias operacionales para posteriores franquicias, éstas incluian la estandarizacion
del tiempo de elaboracion de la comida, pesos precisos de la carne de
hamburguesas y almacenaje de insumos. Hoy en dia las guias operacionales y
manuales constituyen un elemento imprescindible para el desarrollo de las
actividades, que sin duda, deben ser parte de cualquier contrato de franquicia.

Por lo anterior, Ray Kroc se convirti6 en el creador de la franquicia de
formato de negocio, y es a €l a quien se le atribuye la introduccion de conceptos

tales como la estandarizacion y uniformidad.

1.1.3 Factores que permitieron el desarrollo de la Franquicia.

Poco a poco, fueron integrandose diversos elementos para constituir la franquicia;
un ejemplo es la marca, que inicialmente se utilizaba como indicador del origen de
un producto determinado. Sin embargo, en 1930 la marca adquiri6 otra
connotacion: paso a ser indicador de calidad, justificando el hecho de licenciarlas,
de modo que su duefio pudiera controlar la calidad de los bienes y servicios
vendidos bajo ésta.

Cabe seialar que, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial en los afos
50°s, una combinacion de diversos factores sociales, econdmicos, politicos
tecnoldgicos y legales, dieron nuevamente cabida al desarrollo de la franquicia,

como ejemplos de dichos factores son los siguientes:

® Cfr. Gonzalez Calvillo, Enrique y Gonzalez Calvillo, Rodrigo, Franquicias: La Revolucién de los
90’s, 2° edicidn, Editorial Mc. Graw Hill, México, 1994, p.38.



Por una parte, el gobierno estadounidense otorgé apoyos (financiamientos)
a veteranos de guerra, propiciando el desarrollo de la franquicia; tales personajes
inexpertos en los sectores que no tenian nada que ver con un campo de batalla,
requerian asistencia y supervision, por tal motivo, al invertir en una franquicia, el
franquiciante los ayudaba a obtener el éxito en dichos negocios.

Por otro lado, como sostienen los hermanos Calvillo, “tras el crecimiento de
la poblacion norteamericana conocido como el baby-boom, aunado al incremento
generalizado del poder adquisitivo de los consumidores norteamericanos,
generaron una fuerte demanda de una variada gama de productos y la migracion
masiva de granjas a ciudades y suburbios que aceler6 la demanda de servicios,
ésta fue satisfecha por medio de las franquicias”’.

Los avances tecnologicos (entre ellos la television), permitieron la
instauracion y producciéon de nuevos productos y servicios, asi como su agil
transportacion y publicidad, factores que fueron de suma importancia para la
popularizacién de la franquicia.

Un dato que resulta importante, es el surgimiento de la Asociacion
Internacional de Franquicias (IFA)® en 1960, la cual representd los intereses de
las compariias ante el congreso de Estados Unidos, evitando la promulgacién de

leyes que pudieran obstruir su crecimiento y desarrollo en ese pais.

1.2 Lainternacionalizacion de las franquicias.

La internacionalizacién de las franquicias comenz6 en 1960, es en esta época
cuando las condiciones para la exportacion se facilitaron gracias a la globalizacion
de los mercados, la interrelacion de los paises y la creacion de zonas de libre
comercio.

Dichos fendmenos economicos, permitieron que las necesidades de los
consumidores asi como sus habitos, se uniformaran y homogeneizaran a nivel
mundial, lo que trajo como consecuencia el crecimiento global de negocios

probados no sélo en un pais sino en varios continentes.

" Ibidem, p.35.
8 Cfr. http://www.franchise.org/ , consultado el 10 de junio de 2013.
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Para lograr el éxito en el proceso de internacionalizaciobn se requiere
recabar informacion (estudios de mercado) y llevar a cabo cuidadosas
investigaciones, para detectar necesidades e intereses del mercado objetivo y si
fuera necesario, establecer estrategias de tropicalizacién® de los productos. A
veces no basta ofertar la formula que en sus origenes resulté exitosa a nivel local,
hay que adecuarla y considerar las legislaciones de los paises donde se va a
explotar.

Un ejemplo significativo de la tropicalizacion es el que realizé McDonald’s,
gue adapté la carne de sus hamburguesas a los gustos de los diversos mercados
en los que penetrd, incluso en la India, pais en el que por cuestiones religiosas no
es bien aceptado el consumo de carne de res.

En los anteriores apartados se nota como los desarrolladores de empresas
de la talla de Singer, General Motors, Coca-Cola y McDonald’s sentaron las
pautas para el surgimiento, evolucion y expansion de las franquicias, asi como el
impulso de los sistemas necesarios para la permanencia y buen funcionamiento
de las mismas, tanto en Estados Unidos de América, como en otros paises, y el
comienzo de la exportacién de franquicias a mercados extranjeros.

Actualmente la existencia de las franquicias juega un papel determinante
para la expansion de distintos negocios, ya que representan un negocio de bajo

riesgo con mucha probabilidad de éxito.
1.2.1 Regulacién internacional de la franquicia.
Al igual que en la realidad factica, en materia juridica la regulacion de las

franquicias evolucioné de forma paulatina, tal es el caso que, en 1946 se incluyo el

concepto de licencia de marca en la Ley de Marcas de Estados Unidos (Lanham

° La tropicalizacién de productos consiste en la adaptacién que se lleva a cabo de acuerdo a las
preferencias de consumo.
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Act)!®, esta inclusién es un primer paso para lo que méas adelante seria la
materializacion de las franquicias.

Es hasta los afios setentas en que, “a consecuencia de la gran cantidad de
irregularidades juridicas y abusos que los franquiciatarios estaban sufriendo por
parte de los franquiciantes, surgio la necesidad de reglamentar las franquicias, fue
en California en 1971, donde se promulgé la primera ley estatal relacionada con la
inscripcion de franquicias™?.

Durante la década de los 70°s y principios de los 80s, varias ciudades de
los Estados Unidos de América, adoptaron reglamentos y disposiciones que
requerian que los franquiciantes presentaran informacion referente a la naturaleza
de la oferta de la franquicia y antecedentes de las personas que la desarrollaron,
antes de venderla.

La reglamentacion a cargo del gobierno federal de Estados Unidos, se dio
en 1979, en el marco de las actividades de la Comision Federal de Comercio
(Federal Trade Commission)?, que promulgé un reglamento de aplicacién
nacional para el otorgamiento de franquicias.

La FTC y el reglamento de California, consideraron como ilegal cualquier
venta u oferta dentro de EUA, cuando no estuvieran precedidas por un documento
de presentacion, a dicho documento se le puede considerar el antecedente de la
actual Circular de Oferta de Franquicias™®.

Como consecuencia de ello, la oferta de la franquicia se convirti6 en un
contrato por escrito; con lo cual se redujeron de forma significativa los abusos por
parte de los franquiciantes.

Por lo que respecta al contrato de franquicias, en EUA, tanto las leyes
federales como las locales, exigen que cada empresa de franquicias presente a

sus respectivos franquiciatarios un documento en donde se especifiquen a detalle

9 Cfr. Otero Mufioz, Ignacio y Ortiz Bahena, Miguel Angel, Propiedad Intelectual, Simetrias y
Asimetrias Entre el Derecho de Autor y la Propiedad Industrial, el caso de México, Editorial Porria,
México, 2011, pp. 399-400.

" Torres de la Rosa, Alejandra, ob. cit., p.8.

'2 Federal Trade Commission (FTC), Organismo Gubernamental encargado de regular y supervisar
los métodos y practicas comerciales.

'3 El tema que respecta a la Circular de Oferta de Franquicias (COF) se abordara con detalle en el
capitulo segundo.
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los derechos y obligaciones a cargo de cada parte y con las que acuerdan

comercialmente.

1.2.2 Convenio de Paris.

El Convenio de Paris para la propiedad industrial tiene su origen en el afio de
1883, fue establecido con la finalidad de proteger a los titulares de derechos de
propiedad industrial.

La incorporacién de México al Convenio de Paris, tuvo lugar el 26 de julio
de 1976, luego de solicitar su adhesién el 21 de abril de ese mismo afio*, éste
resulta ser necesario para entender la transferencia de las marcas, el articulo 6
quater, dispone lo siguiente:

“1) Cuando, conforme a la legislacion de un pais de la Union, la cesion
de una marca no sea valida, sino cuando haya tenido lugar al mismo
tiempo que la transferencia de la empresa o del negocio al cual la
marca pertenece, serd suficiente para que esta validez sea admitida,
que la parte de la empresa o del negocio situada en este pais sea
transmitida al cesionario con el derecho exclusivo de fabricar o de
vender alli los productos que llevan la marca cedida.

2) Esta disposicion no impone a los paises de la Union la obligacion de
considerar como valida la transferencia de toda marca cuyo uso por el
cesionario fuere, de hecho, de naturaleza tal que indujera al publico a
error, en particular en lo que se refiere a la procedencia, la naturaleza o
las cualidades sustanciales de los productos a los que se aplica la

marca”.

1.2.3 Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN-NAFTA).

El Tratado de Libre Comercio es un instrumento internacional signado por tres

paises de América del Norte: Canada, Estados Unidos de América y los Estados

!4 Convenio publicado en el Diario Oficial de la Federacién, el martes 27 de julio de 1976.
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Unidos Mexicanos, que entré en vigor el 1° de enero de 1994'° y su finalidad
principal es crear una zona libre de comercio entre estos tres paises.

Este importante tratado ha sido uno de los mas polémicos firmados por
México en los ultimos 20 afios, puesto que ha sido calificado por algunos
doctrinarios de ser poco equitativo entre las altas partes contratantes, asi como
poco conveniente para los intereses de México™®.

En materia de franquicias, el capitulo 17 del TLCAN, el numeral 1704, se
refiere al control de practicas y condiciones abusivas o contrarias a la
competencia. En éste articulo se menciona que ninguna disposicion del capitulo
impedira que cada una de las partes tipifique 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.

Da la posibilidad de que cada parte adopte o mantenga, de conformidad
con otras disposiciones del tratado, las medidas adecuadas para impedir o
controlar dichas practicas o condiciones.

De manera concreta en materia de franquicias, el articulo 1708 (11), faculta
a los Estados parte del Tratado de Libre Comercio a establecer condiciones para
el licenciamiento de marcas.

Al igual que en ADPICY, no se encuentran permitidas las licencias
obligatorias, es decir, se encuentran prohibidos los permisos otorgados por el
gobierno para permitir el uso de la marca sin el consentimiento del titular; (12) en
este mismo sentido, cada parte podra imponer excepciones limitadas a los
derechos conferidos por una marca, tal como el uso correcto de términos
descriptivos, a condicion de que las excepciones tomen en cuenta los intereses

legitimos del titular de la marca y otras personas.

> publicado el 20 de diciembre de 1993 en el Diario Oficial de la Federacion.

16 Cfr. Arellano Garcia, Carlos. Una voz ciudadana: TLCAN-NAFDA, Editorial Escuela Libre de
Derecho de Puebla, México, 1994, pp. 10-50.

" El Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el
comercio (ADPIC) es un acuerdo multilateral considerado por la Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual como el mas completo, entré en vigor el 1° de enero de 1995.
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Segun Arce Gargollo, “el Tratado significa para los contratos de franquicia
una mayor facilidad para la importacion y exportacion de los bienes y servicios
materia de los mismos. También constituye un marco juridico apropiado para las
franquicias en lo que se refiere a la liberacion de aranceles y el flujo de
maquinaria, equipos, materia prima, productos terminados y prestadores de
servicios profesionales, es decir, de personal que puede proporcionar el

entrenamiento en la operacién de las franquicias™®.

1.2.4 Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual

Relacionados con el Comercio (ADPIC).

Este importante instrumento internacional entré en vigor el 1° de enero de 1995,
de manera conjunta con los acuerdos derivados del Acta de Marrakesh, es
considerado por la Organizacion Mundial del Comercio como el acuerdo
multilateral mas completo en materia de propiedad intelectual®.

Este Tratado es importante porque las franquicias forman parte de los
derechos de propiedad intelectual, particularmente en el ambito de la propiedad
industrial. En el articulo 21 del ADPIC, se establece que, los miembros signantes
aceptan aplicar las disposiciones que de éste emanan, sin embargo, existe la
posibilidad que las legislaciones internas les den una proteccion mas amplia,
siempre y cuando no se infrinjan las disposiciones ahi contenidas.

Dentro de los principios que este acuerdo internacional defiende, se
encuentra la posibilidad de aplicar medidas apropiadas que sean compatibles con
el acuerdo para prevenir el abuso de derechos de propiedad intelectual por sus
titulares o el recurso a practicas que limiten injustificadamente el comercio o
redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnologia.

En cuanto a los elementos que conciernen de manera mas especifica a las
franquicias, establece que los miembros podran establecer las condiciones para

otorgar licencias, pero no existiran licencias obligatorias.

'8 Arce Gargollo, Javier, EI Contrato de Franquicia, Editorial Porriia, México 2009. p.31.
19 Cfr. OMPI, http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/intel2_s.htm , consultado el 19 de junio de
2013.
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La Organizacion Mundial del Comercio (OMC), menciona que los tres

elementos mas importantes de este acuerdo son los siguientes:

1. “Normas. Con respecto a cada uno de los principales sectores de la
propiedad intelectual que abarca el Acuerdo sobre los ADPIC, éste
establece las normas minimas de proteccion que ha de prever cada
miembro (...)

2. Observancia... se refiere a los procedimientos y recursos internos
encaminados a la observancia de los derechos de propiedad
intelectual. En el Acuerdo se establecen algunos principios generales
aplicables a todos los procedimientos de observancia de los
Derechos de Propiedad Intelectual (...)

3. Solucion de diferencias. En virtud del Acuerdo, las diferencias entre
miembros de la OMC con respecto al cumplimiento de las
obligaciones en la esfera de los ADPIC quedan sujetas al

procedimiento de solucién de diferencias de la OMC (...)"%.

1.2.5 Cédigo Deontoldgico Europeo de la Franquicia®.

El Cddigo Deontolégico Europeo es un manual de buenas costumbres y buena
conducta para los usuarios de la franquicia en Europa. Fue elaborado por la
Federacién Europea de la Franquicia (EFF), como resultado de la experiencia y
del trabajo de la misma y de sus miembros.

Es un instrumento que sirve de base para que las decisiones que tomen
tanto franquiciantes como franquiciatarios, se entiendan y se practiquen con
eficacia y honestidad, en él se recogen de forma clara y sencilla las obligaciones
del franquiciante y franquiciatario, asi como la manera de proceder en la captacion
y seleccién de franquiciatarios y los puntos esenciales que debe contener un

contrato de franquicia.

20 http://www.wto.org/spanish/tratop _s/trips_s/intel2_s.htm , consultado el 22 de junio de 2013.
“http://www.mundofranquicia.com/normativalegal/Codigo_Deontologico Europeo_de Franquicia.p
df , consultado el 23 de junio de 2013.
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La definicién de franquicia incluida en el Codigo Deontoldgico Europeo es la

siguiente:

“La franquicia es un sistema de comercializacion de productos y/o
servicios, y/o tecnologias basado en una colaboracién estrecha y
continua entre empresas juridica y financieramente distintas e
independientes, el franquiciador y sus franquiciados, en la cual el
franquiciador otorga a sus franquiciados el derecho, e impone la
obligacion de explotar una empresa de conformidad con el concepto del
franquiciador. El derecho otorgado autoriza y obliga al franquiciado, a
cambio de una contribucion financiera directa o indirecta a utilizar el
distintivo y/o marca de productos y/o servicios, el -saber hacer- y demas
derechos de propiedad intelectual, sostenido por la prestacion continua
de asistencia comercial y/o técnica, dentro del marco y por la duracién

de contrato de franquicia escrito, pactado por las partes, a tal efecto”.

El Cddigo Deontolégico Europeo, independientemente de que es un
manual de buenas costumbres, juega un papel muy importante en la actuacion
que se realiza en el sector franquicias espafiol ya que establece de forma clara y
precisa los principales conceptos que giran en torno a la franquicia, tales como:
qué es la franquicia, qué es el know-how , asimismo, menciona de forma expresa
los principales derechos y obligaciones tanto de franquiciante como de

franquiciatario, lo cual no se hace en la legislacion mexicana.

1.2.6 Organizacién Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI).

La Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual es un organismo
especializado de Naciones Unidas que fue creado en 1967 mediante la firma del
Convenio de Estocolmo.

Este foro mundial cuenta con 186 paises miembros. De manera general las

funciones de la OMPI son las siguientes:
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- “constituye un foro de politica en el que plasmar normas internacionales de
P.l. equilibradas para un mundo en evolucion;

- presta servicios mundiales para proteger la P.l. en todo el mundo y para
resolver controversias;

- ofrece infraestructura técnica para conectar los sistemas de P.l. y compartir
los conocimientos;

- organiza programas de cooperacion y fortalecimiento de las capacidades
para permitir a todos los paises utilizar la P.l. para el desarrollo econémico,
social y cultural;

- constituye una fuente mundial de referencias para la informacion en

materia de P.l."%2,

La OMPI cuenta con un Centro de Arbitraje y Mediacion en Ginebra que
fue creado en 1994 para promover la solucion de controversias comerciales
internacionales entre partes mediante el uso de medios alternativos de solucion
de controversias; sus principales funciones son la administracion de
procedimientos y la prestacion de servicios vinculados a la mediacién y arbitraje
en materia de propiedad intelectual.

En los ultimos afios, el Centro ha observado un marcado incremento en el
namero de solicitudes presentadas de conformidad con su Reglamento de
Arbitraje, de Arbitraje Acelerado y Mediacion.

El Centro asiste a las partes en la identificacion y eleccion de mediadores,
arbitros y especialistas en materia de propiedad intelectual, por medio de una

base de datos detallada de estos expertos.

2 http://www.wipo.int/about-wipo/es/what_is_wipo.html consultado el 26 de junio de 2013.
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CAPITULO I
LAS FRANQUICIAS EN MEXICO

2. Génesis de la franquicia en México.

Durante los afios sesentas y posteriores, se tuvo la percepciéon de que la
tecnologia importada a paises latinoamericanos era obsoleta y anticuada, lo cual
traia consecuencias funestas para las economias locales, aunado al hecho de que
el precio pagado por su transferencia era excesivo; ante este panorama resulto
dificil el surgimiento y desarrollo de la franquicia.

Cabe sefalar que, los paises latinoamericanos, entre ellos México, se
caracterizaban por tener una economia proteccionista, lo que se reflejaba en los
mecanismos utilizados para controlar las importaciones tecnoldgicas vigentes en
la legislacion, en las cuales se limitaba la libertad negociadora de las partes y
convertian al Estado en un tercero negociador que tenia en sus manos la
aprobacion de los contratos.

Un ejemplo claro de este proteccionismo exacerbado fue el gobierno del
entonces presidente Luis Echeverria, en el cual se impedia que se realizaran
importaciones para obligar a la poblacion a consumir el producto nacional, que
muchas veces era de baja calidad y se ofertaba a precios exorbitantes.

Como consecuencia de la intervencion estatal, se encarecia y prolongaba la
negociacion de los contratos de transferencia de tecnologia y se beneficiaba no a
la calidad sino a la nacionalidad, produciendo graves consecuencias para los
consumidores.

Posteriormente, en la década de los 80°s, se observd que los empresarios
de Ameérica Latina realizaron esfuerzos sobrehumanos para sobrevivir a las
diversas crisis que afectaron la economia tales como la inflacién, recesion y
carencia de recursos.

Un medio para contrarrestar dichas crisis fue la implantacion de nuevos
modelos de negocio, tales como la franquicia, que era exactamente un justo medio

entre el nacionalismo exacerbado de los sesentas y setentas y el aperturismo
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econémico de los ochentas, pues se aceptaba la inversién extranjera en donde
también los nacionales salian ganando.

Maria Hernany afirma que lo anterior se debe a que, “en momentos de crisis
econdémica paradojicamente se observa que las franquicias se desarrollan;
fendmeno que responde en gran medida a que jovenes profesionales pierden o
dejan un trabajo personal subordinado para iniciar por su cuenta un negocio y
convertirse en empresarios, con el animo de limitar el riesgo prefieren seguir
modelos que hayan probado tener éxito” 2.

En México, fue McDonald’s el que comenz6 a sentar las bases para el
ingreso en el mercado mexicano de las franquicias. Saul Kahan y Diego Zorrilla
firmaron los primeros contratos de franquicia en el pais, ambos empresarios
mexicanos tuvieron mucho éxito con este novedoso sistema en el México de los
afos ochenta.

Antes de la apertura de las unidades, McDonald’s tuvo que realizar
tramites nada sencillos para obtener la aprobacion y registro de los contratos ante
el Registro Nacional de Transferencia de Tecnologia®*, puesto que, como se vera
en el siguiente apartado, la legislacion fue evolucionando paulatinamente para dar

cabida a la franquicia, que en ese entonces no existia como tal en México.

2.1 La primera etapa de desarrollo de la franquicia en México.

La primera etapa o edad en el desarrollo de la franquicia en México se caracterizé
por la importacion de franquicias, es decir, la tendencia se mantuvo en la
introduccion de ideas (materializadas en modelos exitosos de negocio) al sector
nacional, que en ese entonces demandaba fuertemente productos y servicios del
extranjero, esto impulsado por el estatus que ofrecian estos lugares y la calidad de
su servicio aceptada en Estados Unidos principalmente, el caso mas claro es el de

McDonald s anteriormente citado.

8 Veytia Palomino, Marfa Hernany, La Franquicia: un Sistema Interdisciplinario, Editorial Porria,
México 2003.
4 Gonzalez Calvillo, Enrique, Gonzélez Calvillo, Rodrigo, ob. cit., p.17.
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El lado negativo para el sector nacional de esta primera etapa fue sin duda
gue los empresarios mexicanos eran totalmente dependientes de los
franquiciantes extranjeros, al no tener conocimiento de todos los elementos que
implicaba la franquicia; y que al tener un panorama legislativo totalmente
restrictivo para el franquiciante, se podia desembocar en varios abusos y

controversias sin un marco juridico adecuado para su resolucion.

2.1.1 La segunda etapa del desarrollo de la franquicia en México.

La segunda etapa del desarrollo de franquicias mexicanas, se caracteriza por la
creacion de modelos de negocio exitosos en el @mbito nacional.

Como empresa relevante en el desarrollo y primera franquicia mexicana se
encuentra la firma Helados Bing, proveniente del Estado de Guadalajara creada
por Adolf Horn.

Esta segunda etapa del desarrollo de la franquicia fue bastante positiva
pues dio cabida a que las empresas nacionales exitosas (particularmente de

restaurantes) crecieran a lo largo del territorio nacional.

2.1.2 Latercera etapa del desarrollo de la franquicia en México.

La tercera etapa de desarrollo de la franquicia mexicana, es la que se encuentra
vigente, misma que se identifica por la exportacion de conceptos de franquicias
mexicanas.

En esta etapa sobresale el papel que tuvo el sexenio pasado del entonces
presidente Calderén en materia de franquicias, dentro de este periodo se impulsé
el Programa Nacional de Franquicias, mismo que tuvo como finalidad el
crecimiento de este sector.

El Programa Nacional de Franquicias, estuvo dirigido a emprendedores que
deseaban iniciar un nuevo negocio, asi como a empresarios exitosos que
deseaban ampliar el nimero de sus establecimientos via modelo de franquicia.

El programa consistié por una parte en un préstamo a 36 meses, tasa cero,

ya sea para que se cubriera el 50% del costo de canon de franquicia o cuota
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inicial, con un maximo de $250 mil pesos o para cubrir el 50% del costo de la
consultoria especializada en franquicias sin rebasar los $250 mil pesos.
Recientemente, ya en el sexenio del presidente Enrique Pefia Nieto se cred
el Instituto Nacional del Emprendedor, el cual impulsa al segmento de franquicias
a través del Programa de Financiamiento para la Adquisicion de Franquicias.
En la legislacion mexicana se puede encontrar la evolucion que ha tenido
la franquicia a través del tiempo, en diversas leyes y reglamentos que a

continuacion se sefalan:

2.2 Ley de Invenciones y Marcas (1976).

En 1976, bajo el mandato del presidente Luis Echeverria, se publico la Ley de
Invenciones y Marcas. En dicho ordenamiento juridico, no se hacia mencion
expresa respecto de la franquicia; sin embargo, se mencionaba uno de los
elementos constitutivos de ella, la licencia de uso de marca.

El derecho exclusivo del uso de la marca, se obtenia mediante el registro en
la entonces Secretaria de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI); asimismo, el
titular de la marca podia autorizar a una 0 mas personas como usuarios de ésta, el
requisito era inscribir el contrato en la Direccién General de Invenciones, Marcas y
Desarrollo Tecnolégico de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial.

Tanto el titular de la marca como el usuario, debian realizar dicha solicitud,
debiendo anexar, entre otros documentos, una constancia en la que se acreditara
que la marca solicitada, tenia relacion con la ya inscrita, dicha constancia era

expedida por el Registro Nacional de Transferencia de Tecnologia.

2.2.1 Ley de Transferencia de Tecnologia (1982).

En 1982, el Lic. Miguel de la Madrid, asumio la presidencia de México, fue en ese
afo, cuando la economia mexicana sufrié un colapso, se nacionalizé la banca, se
suspendié el pago de la deuda externa al registrar el Banco Central los indices de

reserva internacional mas bajos de la historia.
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A partir de la promulgacién de la Ley Sobre el Control y Registro de la
Transferencia de Tecnologia y el Uso y Explotacion de Patentes y Marcas, los
contratos de franquicia comenzaron a regularse expresamente en la legislacion
nacional.

En aquellos afos se tenia la percepcion de que la tecnologia importada era
obsoleta o el precio que se pagaba por su transferencia era excesivo. Para el
gobierno, era evidente que en la importacion de dicha tecnologia se incurria en
abusos que perjudicaban a los adquirentes o franquicias potenciales; razén por la
cual, mediante la LCRTT, se pretendié resolver este problema al hacer obligatorio
el registro de los contratos de tecnologia que tuvieran efectos en México; cabe
mencionar que, uno de los elementos integrantes de franquicia es la transferencia
de tecnologia.

En el articulo 2° la LCRTT se enlistaban los convenios, contratos y actos
gue debian estar inscritos, para tales efectos:

“Para los efectos de esta Ley, deberan ser inscritos en el Registro
Nacional de Transferencia de Tecnologia todos los convenios, contratos
y demas actos que consten en documentos que deban surtir efectos en
el Territorio Nacional, relativos a:

a) La concesion del uso o autorizacion de explotacion de marcas;

b) La concesion del uso o autorizacion de explotacion de patentes de
invencién o de mejoras y de los certificados de invencion;

c) La concesion de uso o autorizacion de explotacion de modelos y
dibujos industriales;

d) La cesion de marcas;

e) La cesion de patentes;

f) La concesion o autorizacion de uso de nombres comerciales;

g) La transmision de conocimientos técnicos mediante planos,
diagramas, modelos, instructivos, formulaciones, especificaciones,
formacion y capacitacion de personal y otras modalidades;

h) La asistencia técnica, en cualquier forma que ésta se preste;
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i) La provision de ingenieria basica o de detalle;

j) Servicios de operacion o administracion de empresas;

K) Servicios de asesoria, consultoria y supervision, cuando se presten
por personas fisicas 0 morales extranjeras o0 sus subsidiarias,
independientemente de su domicilio;

[) La concesion de derechos de autor que impliguen explotacion
industrial; y

m) Los programas de computacion”.

Para la autoridad encargada de la inscripcion de dichos actos, este tramite,
sé6lo era objeto de control de los actos enumerados.

El articulo antes mencionado, resulta de gran importancia ya que crea
obligaciones concretas y en el caso de que se participara en la celebracion de
alguno de los supuestos antes descritos, se debian satisfacer determinados
requisitos para que éstos fueran validos.

En dichos supuestos, se encuentran los elementos rectores que constituyen
la franquicia, los cuales son la marca y su respectiva licencia, transmision de
conocimientos técnicos o know how, y los servicios de asesoria que son
equiparables con la asistencia técnica.

De acuerdo a lo establecido en la ley, los contratos de franquicia debian ser
aprobados por la autoridad competente para que pudieran ser inscritos en el
Registro Nacional de Transferencia de Tecnologia y con ello ser considerados
vélidos.

En los articulos 15y 16 de la LCRTT, se contempla una lista de causales de
negativa de registro para aquellos contratos que resultaran lesivos para los

adquirentes de tecnologia, asi como para la economia nacional:

En el caso del franquiciante:
1. “Intervenga en la administracion del negocio del franquiciatario;
2. Requiera la cesion gratuita de derechos de propiedad intelectual
generados por el franquiciatario;

3. Imponga limitaciones al franquiciatario en materia de investigacion;
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Establezca proveedores obligatorios para el franquiciatario;
Limite o prohiba la exportacion por parte del franquiciatario;
Prohiba al franquiciatario el uso de tecnologia complementaria;

Obligue al franquiciatario a vender a un solo cliente;

© N o 0 k&

Tenga la atribucion de designar el personal permanente del

franquiciatario;

9. Limite los volumenes de produccion al franquiciatario;

10. Requiera al franquiciatario la celebracion de contratos exclusivos de
venta o representacion;

11. Requiera confidencialidad mas alla del término del contrato;

12. No asuma responsabilidad por la violacibn de derechos de
propiedad intelectual de terceros;

13. No garantice la calidad de la tecnologia;

14. Transfiera tecnologia disponible en el pais;

15. Establezca contraprestaciones (regalias) desproporcionadas;

16. Fije términos excesivos de vigencia;

17. Requiera sumisién a tribunales extranjeros”®.

De la lectura de las causales de negativa de registro de contratos de
franquicia, se nota el claro propdsito que tenia la autoridad para eliminar cualquier
ventaja que pudiera tener el proveedor extranjero resultado de la venta de su
tecnologia a alguna compafiia mexicana, consecuencia de ello fue la dificultad que
implicaba registrar un contrato de esta naturaleza.

Al ser una figura novedosa y en pleno desarrollo en ese momento, no se
entendian totalmente las implicaciones que tenia aparejada la explotacion de un
concepto de negocio ya determinado como es el caso de la franquicia.

En cuanto a la negativa de registro de contrato por la causal de limitacion al
franquiciatario en materia de investigacion, fue contraproducente pues atentaba

contra la naturaleza misma de la franquicia, ya que para ser considerada como tal,

% Torres de la Rosa, Alejandra, ob. cit., pp.16, 17.
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deben existir ciertos parametros de homogeneidad y estandarizacion dentro del
concepto de negocio en los métodos, productos y/o servicios ofrecidos.

El franquiciante es quien debe llevar a cabo las investigaciones necesarias
para realizar las mejoras o0 adaptaciones que requiera la franquicia, de lo contrario,
se realizarian tantas investigaciones y adaptaciones como franquiciatarios
existan.

Claro que el franquiciatario, para tales efectos, tiene la posibilidad de
hacerle saber al franquiciante sugerencias para que sean tomadas en cuenta.

En el supuesto que sefiala la negativa de registro si existia alguna clausula
donde se limitara al franquiciatario a exportar, deberian haberse tomado en cuenta
elementos propios de la franquicia como el territorio exclusivo que era otorgado, o
el local autorizado para vender y/o prestar los servicios objeto de la franquicia, de
otra manera se veria afectada la competitividad de otras unidades de negocio
integradas y comprometidos los programas de desarrollo de la red, asi como
también podria darse cabida a competencias desleales.

En lo que refiere a la prohibicion de tecnologia complementaria, la autoridad
no tomo en cuenta que una franquicia tiene ciertos estandares que deben ser
cumplidos para que los procesos que se llevan a cabo dentro de cada unidad sean
iguales, dando como resultado productos y/o servicios homogéneos y con la
integracion de tecnologia complementaria por parte de los franquiciatarios, se
estaria desvirtuando tal estandarizacion.

La negativa de registro del contrato que se refiere a la pretension del
franquiciante para tener atribucién en la designacion del personal permanente del
franquiciatario, es oportuna, ya que en este modelo de negocio no existe
subordinaciéon entre franquiciante y franquiciatario, y mucho menos existe una
relacion contractual o laboral entre el franquiciante y los empleados de cada
franquiciatario, quienes atafien directamente a este ultimo.

En este rubro el franquiciante, puede darle parametros de perfiles para la
seleccion de personal al franquiciatario, su actuacion simplemente se limita a dar

recomendaciones.
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En cuanto a la vigencia del contrato, la autoridad no contaba con un
parametro objetivo para establecer cuanto tiempo era pertinente su duracion, ya
por la variedad de conceptos de negocio como por los montos invertidos en
investigacion y desarrollo por parte del franquiciante.

El dnico que tenia y tiene la posibilidad de clarificar dicho punto, es el
creador del concepto, para tal efecto es indispensable tomar en cuenta el tiempo
suficiente para permitir al franquiciatario la amortizacion de las inversiones
realizadas, asi como el esfuerzo realizado por parte del franquiciante en la
creacion del concepto; uno de los puntos a considerarse es la existencia de
patentes dentro de la franquicia.

En la actualidad, es bien sabido, que debe existir un equilibrio en la
actuacion y el perfil del franquiciatario, éste debe ser una persona con capacidad
de direccion, pero también con la nocion que debera acatar al pie de la letra la
operacién que deberda desarrollarse dentro de la franquicia. Asimismo, es
importante resaltar que los empleados del franquiciatario no tienen ninguna
injerencia, ni vinculo con el franquiciante.

La obligacion de mantener la confidencialidad de la informacién
proporcionada, y que ésta no pudiese prolongarse méas alla de la vigencia del
contrato, representaba claramente una amenaza a los secretos industriales de la
franquicia en cuestion.

Los objetivos que persiguidé la Ley Sobre el Control y Registro de la

Transferencia de Tecnologia y el Uso y Explotacion de Patentes y Marcas fueron:

1. Fortalecer la posicién negociadora de empresas mexicanas al tratar con
licenciantes extranjeros.
Prevenir abusos por parte de los licenciantes extranjeros.

3. Incrementar tanto la calidad como la cantidad de la disponibilidad de

tecnologia, de acuerdo con los objetivos de desarrollo de México.

Es asi como los contratos se sometieron a la aprobacion de la autoridad; al
inscribirlos en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnologia se pretendid

tener un mayor control y darles validez.
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Al margen de esta ley se verifica un doble aspecto, la evaluacion de tipo
legal y la de tipo econdémico.

Lo que al Estado le preocupaba cuando se presentaba un contrato de
transferencia de tecnologia, es que se apegara a las leyes de la materia, que
existieran los elementos esenciales a todo contrato de transferencia de tecnologia,
gue se revisara cuidadosamente todo lo concerniente a las clausulas restrictivas,
que la tecnologia que se transfiriera fuera de igual calidad a la del pais que
provenia, otro punto importante era el punto relativo a la ley aplicable y tribunal
competente.

El articulo 16 establecia como otra causal de negativa de registro, los

convenios, contratos o actos cuando:

“...IV. Cuando se someta a tribunales extranjeros el conocimiento o la
resolucion de los juicios que puedan originarse por la interpretacion o
cumplimiento de los actos, convenios 0 contratos, salvo los casos de
exportacion de tecnologia nacional o de sometimiento expreso al
arbitraje privado internacional, siempre que el arbitro aplique
sustantivamente la Ley mexicana a la controversia, y de acuerdo a los

convenios internacionales sobre la materia, suscritos por México”.

La LCRTT establecié que debian ser leyes mexicanas las que se aplicaran
a este tipo de contratos y los tribunales competentes eran los mexicanos, sin
embargo, se dejaba y se deja la opcion del arbitraje comercial privado
internacional siempre y cuando el arbitro, aplicara al fondo la ley sustantiva
mexicana.

En lo que se referia a la evaluacion economica, vigilaba las incidencias
negativas o positivas del contrato en la balanza de pagos y cuestiones de caracter
economico por el estilo.

Los contratos que se presentaban al gobierno mexicano para su
aprobacién, no se referian a cuestiones tecnoldgicas, simplemente contenian

clausulados de tipo legal.
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Una vez aprobado el contrato de transferencia de tecnologia por el érgano
encargado, ya no se tenia la posibilidad de verificar que todo se estuviera

cumpliendo cabalmente.

2.2.2 Reglamento de la Ley Sobre el Control y Registro de la Transferencia

de Tecnologiay el Uso y Explotacion de Patentes y Marcas (1982).

Tanto la Ley como su reglamento respondieron a una actitud sumamente
proteccionista e intervencionista por parte del Estado Mexicano, ambos
ordenamientos, contenian limitaciones contractuales muy estrictas para los
contratos de franquicia.

El reglamento, establecia en su articulo 63 los elementos que debian ser
considerados para la aprobacion de los contratos y son los siguientes (dichos
elementos son adicionales a los previstos en los articulos 15 y 16 de la ley):

1. “Lacalidad y el grado de avance de la tecnologia adquirida.

2. El indice de penetracion de los productos obtenidos con la
tecnologia suministrada, tanto en el mercado del franquiciante,
como en el que opera el franquiciatario.

3. La existencia de vinculos corporativos entre franquiciante y
franquiciatario.

4. El impacto que tendra la operacion en la situacion financiera del
franquiciatario y la economia nacional.

5. La experiencia tecnoldgica del franquiciatario respecto de los
conocimientos involucrados en el acto, convenio o contrato de

que se trate”.

Como complemento al articulo 15 fraccion IV de la Ley, que preveia la
negativa del registro del convenio, contrato u acto cuando se estableciera la
obligacion de adquirir equipos, herramientas, partes o materias primas,
exclusivamente de un origen determinado, existiendo otras alternativas de
consumos en el mercado nacional o internacional, el reglamento disponia en el

mismo sentido en su articulo 46 lo siguiente:
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1. “Cuando el franquiciatario se obligue a proveerse de insumos del
franquiciante al precio que éste sefiale, durante la vigencia del acto,
convenio o contrato.

2. Cuando el franquiciatario se obligue a proveerse de los insumos
provenientes de una fuente de abastecimiento sefialado por el
franquiciante”.

El articulo 47, sefialaba como excepcién al articulo precedente, a aquellos
casos en que el franquiciante se obligara a proporcionar al franquiciatario equipos,
herramientas, partes o materias primas, a los precios vigentes en el mercado
internacional, siempre y cuando no fuera posible su obtenciéon en el pais y
ademas, se le permitiera al propio franquiciatario obtenerlos de la fuente que mas
le conviniera.

En cuanto a negativa de inscripcion, relacionada con la limitacion a la
investigacion o el desarrollo tecnoldgico del adquirente, establecida en el articulo

15 fraccidn lll, el reglamento consideraba lo siguiente en su articulo 45:

1. “Cuando se prohiba o limite la franquiciatario el derecho a iniciar
programas de investigacion y desarrollo respecto de nuevos
productos, procesos, equipos y demas aspectos tecnoldgicos.

2. Cuando se establezcan limitaciones para que el franquiciatario pueda
efectuar mejoras o desarrollos sobre los productos y procesos
involucrados en el acto, convenio o contrato.

3. Cuando se condicione o limite en forma injustificada la incorporacion
de mejoras o desarrollos producidos por el franquiciatario, en
particular, cuando no se involucren derechos marcarios.

4. Cuando se condicione injustamente la incorporacion de mejoras
obtenidas por terceros.

5. Cuando se limite sin causa justa, el campo de uso de informacion

patentada.
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6. Cuando se prohiba al franquiciatario iniciar proyectos de
investigacion y desarrollo durante la vigencia del acto, convenio o
contrato una vez finalizado éste.

7. Cuando se obligue al franquiciatario a devolver la informacion
técnica, salvo incumplimiento del propio franquiciatario o en aquellos
casos en que se involucren derechos de propiedad industrial adn
vigentes, de conformidad con otras disposiciones legales o

reglamentarias aplicables”.

En la fraccion V del articulo multicitado, también se encontraba la negativa
de registro cuando, se prohibiera o limitara la exportacion de los bienes o servicios
producidos por el adquirente de manera contraria a los intereses del pais, al
respecto el articulo 48 del reglamento, lo complementaba de la siguiente manera:

1. “Cuando se prohibiera la exportacién total de las exportaciones del
franquiciatario.

2. Cuando se limitara la exportacion a los lugares en que el
franquiciante no haya otorgado previamente lugares exclusivos a
terceros.

3. Cuando se obligara al franquiciatario a exportar sélo por medio del
franquiciante, salvo que se tratara de la excepcion establecida en la
fraccion X del articulo 15 (esto era, cuando se obligara al
franquiciatario a celebrar contratos de venta o representacion
exclusiva con el proveedor de tecnologia).

4. Cuando se requiriera autorizacion previa del franquiciante para que el
franquiciatario pudiera exportar.

5. Cuando se establecieran limites a los volimenes de exportacion por

parte del franquiciante”.

Las excepciones a lo anteriormente expuesto, se encontraban en el articulo

49 y debian presentarse las siguientes caracteristicas:
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1. “Cuando el licenciatario tuviera concedidas previamente licencias
exclusivas a favor de terceros en el territorio limitado.
2. Cuando en términos generales, se respeten los mercados en que el
franquiciatario demuestre potencial de exportacion.
3. Cuando el franquiciante se reservara para Si mismo Su propio
territorio”.
En relacion con la negativa de registro establecia que:

“Cuando se obligue al adquirente a guardar en secreto la informacion
técnica suministrada por el proveedor méas alld de los términos de
vigencia de los actos, convenios o contratos, o de los establecidos por

las leyes aplicables”.
El reglamento sefalaba las siguientes excepciones:

1. “Si la tecnologia suministrada estaba protegida por un derecho de
propiedad industrial cuya vigencia no hubiese concluido a la
terminacion del acuerdo.

2. Cuando se demostrara ante la Secretaria de Comercio y Fomento
Industrial (SECOFI) que era conveniente mantener en
confidencialidad la informacion técnica suministrada, acreditando el
alto grado de modernidad y dinamismo de la tecnologia, la limitada
situacion de oferta existente respecto de la misma y el beneficio
social que derivaria de su adquisicion.

3. Si el franquiciatario se obligaba a guardar confidencialidad sobre
conocimientos tecnolégicos que no se agruparan dentro de las

actividades que constituyen su objeto social”.

“Entre 1985 y 1987, las autoridades del Registro de Transferencia de
tecnologia, solicitaron modificar el titulo de mas de un contrato de franquicia para
denominarlo “Contratos de Licencia, Marcas y Asistencia Técnica”, el argumento

valido por cierto, es que el término franquicia no existia en nuestra legislacion, lo
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cual podria originar, durante la aprobacién y registro de los convenios,
cuestionamientos y confusién por parte de los propios funcionarios”?.

“Tanto el relajamiento de los criterios para la aprobacion de los contratos,
como los buenos resultados logrados por la nueva administracion en el
abatimiento de la inflacion en 1988 y en 1989, marcaron la pauta para que los 0jos
de las compafiias de franquicias mas importantes del mundo, se fijaran

definitivamente en México” ?’.

2.2.3 Reglamento de la Ley Sobre el Control y Registro de la Transferencia
de Tecnologiay el Uso y Explotacion de Patentes y Marcas (1990).

El 9 de enero de 1990, entr6 en vigor el Reglamento de la Ley de Tecnologia que
abrogaria al de 1982, en él, se previeron reglas mas claras para el registro de
contratos de tecnologia.

Para Torres de la Rosa, el nuevo reglamento, “provocd que el sistema
juridico mexicano, reconociera formalmente la existencia de una nueva relaciéon
juridica que resolvia de forma casi definitiva la incertidumbre que existia en cuanto
a la aprobacién y registro de contratos de franquicia en México"?®.

En dicho reglamento, se establecia que la Secretaria de Comercio y
Fomento Industrial podia determinar situaciones de excepcion a las causales de
negativa de inscripcion sefaladas por la Ley en caso de que los franquiciatarios
manifestaran ante dicha autoridad, bajo protesta de decir verdad, que era su
voluntad celebrar el acuerdo en los términos estipulados en el contrato y resultaba

beneficioso para el pais, en uno o mas de los siguientes aspectos:

1. “Generacion de empleos permanentes.
2. Mejoramiento de la calidad técnica de los recursos humanos.

3. Acceso a nuevos mercados en otros paises.

% Gonzalez Calvillo, Enrique, Gonzalez Calvillo, Rodrigo, ob. cit., p.28.
" |bidem, p.63
% Torres de la Rosa, Alejandra, ob. cit., p.24.
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4. Fabricacibn de nuevos productos en el territorio nacional,
especificamente si sustituian importaciones.

5. Mejoramiento en la balanza de divisas.

6. Disminucién en los costos unitarios de produccion, medidos en
pesos constantes.

7. Desarrollo de proveedores nacionales.

8. Utilizacion de tecnologias que no contribuyeran al deterioro
ecoldgico.

9. Indicacién o profundizacion de las actividades de investigacion y
desarrollo tecnoldgico en las unidades de produccién o en los

centros de investigacién nacionales vinculados a éstas"*°.

Torres de la Rosa, también menciona en su obra, que el articulo 23 del
RLCRTT, defini6 a la franquicia como “el acuerdo en el que el proveedor, ademas
de conceder el uso o autorizacion de explotacibn de marcas o nombres
comerciales al adquirente, transmita conocimientos técnicos, proporcione
asistencia técnica, con el objeto de procurar bienes o prestar servicios de manera
uniforme y con los mismos métodos operativos, comerciales y administrativos del
proveedor™.

De igual forma, el reglamento contenia disposiciones que permitian la
inscripcion de contratos de franquicia modelo, una vez que el contrato de
franquicia hubiere sido inscrito en la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial,
y hubiere expedido la constancia de inscripcion correspondiente, el franquiciante
podia celebrar un numero ilimitado de contratos de franquicia.

A pesar de los esfuerzos por incluir esta novedosa figura en la legislacion
nacional, para ese entonces en la mayoria de los casos, se continuaba tratando
al contrato de franquicia como una especie del contrato de tecnologia.

Con la publicacion de este reglamento, México experimento la llegada de

un gran numero de franquicias provenientes de paises extranjeros.

* Ibidem, p.25.
% idem.
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2.2.4 Ley de Inversion Extranjera.

En diciembre de 1993, se publicé la Nueva Ley de Inversion Extranjera, la cual
abrog6 la anterior Ley para Promover la inversion Mexicana y Regular la Inversion
Extranjera de 1973.

Uno de los principios que establecio la Ley de 1993 fue que la inversion
extranjera podia participar en cualquier proporcion en el capital de sociedades

mexicanas, salvo algunas excepciones establecidas en el articulo 4°, que eran:

“La inversion extranjera podra participar en cualquier proporcion en el
capital social de sociedades mexicanas, adquirir activos fijos, ingresar a
nuevos campos de actividad econémica o fabricar nuevas lineas de
productos, abrir y operar establecimientos, y ampliar o relocalizar los ya
existentes, salvo por lo dispuesto en esta Ley.
Las reglas sobre la participacion de la inversion extranjera en las
actividades del sector financiero contempladas en esta Ley, se
aplicaran sin perjuicio de lo que establezcan las leyes especificas para
esas actividades.
Para efectos de determinar el porcentaje de inversion extranjera en las
actividades econdmicas sujetas a limites maximos de participacion, no
se computard la inversion extranjera que, de manera indirecta, sea
realizada en dichas actividades a través de sociedades mexicanas con
mayoria de capital mexicano, siempre que estas Ultimas no se
encuentren controladas por la inversion extranjera”.

Parrafo adicionado DOF 24-12-1996

Con este cambio se ampliaron significativamente las areas de actividad
econémica en las que podia existir inversion extranjera, mediante la limitacion
expresa de actividades reservadas de manera exclusiva a mexicanos.

El articulo 6° de la Ley de Inversion Extranjera regula las actividades
reservadas de manera exclusiva a los mexicanos y establece que son las

siguientes:



35

“Las actividades econdmicas y sociedades que se mencionan a
continuacion, estan reservadas de manera exclusiva a mexicanos o a
sociedades mexicanas con clausula de exclusién de extranjeros:

l.- Transporte terrestre nacional de pasajeros, turismo y carga, Sin
incluir los servicios de mensajeria y paqueteria;

Il.- Comercio al por menor de gasolina y distribucion de gas licuado de
petroleo;

lll.- Servicios de radiodifusion y otros de radio y television, distintos de
television por cable;

IV.- (Se deroga).

Fraccion derogada DOF 20-08-2008

V.- Instituciones de banca de desarrollo, en los términos de la ley de la
materia; y

VI.- La prestacion de los servicios profesionales y técnicos que
expresamente sefalen las disposiciones legales aplicables.

La inversion extranjera no podra participar en las actividades y
sociedades mencionadas en el presente articulo directamente, ni a
través de fideicomisos, convenios, pactos sociales o estatutarios, es
que mas de piramidacién, u otro mecanismo que les otorgue control o
participacion alguna, salvo por lo dispuesto en el Titulo Quinto de esta

Ley”.

Se ampli6 el porcentaje de inversion extranjera en otras actividades
econémicas como transporte instituciones de seguros y fianzas, armas de fuego y
explosivos, periédicos, telefonia, pesca navegacion y ferrocarriles.

Las disposiciones de la Ley de Inversién Extranjera de 1993 significaron,
para las franquicias y para la celebracion de los correspondientes contratos, la
posibilidad de constituir sociedades mexicanas con 100% de inversion extranjera

para la gran mayoria de los negocios.
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2.2.5 Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial.

A partir de 1991, se regulé de manera directa y expresa a las franquicias en la Ley
de Fomento y Propiedad Industrial, que vendria a abrogar a las anteriores leyes,
es decir, la Ley de Invenciones y Marcas y la Ley sobre el Control y Registro de la
Transferencia de Tecnologia y el Uso y Explotacién de Patentes y Marcas, como
consecuencia de ello, se dio entrada al florecimiento y liberalizacion de este

concepto de negocio.

El articulo 142 que acoge esta figura, establecia lo siguiente en 1991.:

“Existird franquicia cuando con la licencia de uso de una marca se
transmitan conocimientos técnicos o0 se proporcione asistencia
técnica, para que la persona a quien se le concede pueda producir o
vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los
métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por
el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e
imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue.

Quien conceda la franquicia debera proporcionar a quien se la
pretende conceder, previamente a la celebracion del convenio
respectivo, la informacion relativa sobre el estado que guarda su
empresa, en los términos que establezca el reglamento de esta ley.
Para la inscripcion de la franquicia seran aplicables las disposiciones

de este capitulo”.

De la lectura de este precepto, podemos desprender que los elementos
necesarios para la existencia de la franquicia, encontramos la necesidad de
una marca registrada, conocimientos técnicos o know-how vy asistencia
técnica.

Dichos elementos dan pie a la existencia de las obligaciones del
franquiciante, que son: contar con una marca registrada, proporcionar al
franquiciatario conocimientos y asistencia técnica e informacién relativa al

estado de la franquicia antes de celebrar el respectivo contrato.
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2.2.6 Ley de Propiedad Industrial.

El articulo 142 de la Ley de Propiedad Industrial, referente a las franquicias, fue
materia de reforma en 2006.

Mediante dicha reforma, se hizo una adicion para ampliar el objeto de la ley,
contemplando en su fraccion VII el hecho de establecer condiciones de seguridad
juridica entre las partes en la operacion de franquicias, asi como garantizar un
trato no discriminatorio para todos los franquiciatarios del mismo franquiciante.

Jalife afirma que, “la reforma de enero de 2006 tuvo como propasito
establecer ciertos parametros minimos de proteccion a favor de los
franquiciatarios, reconociendo que en determinadas situaciones éstos habian
resultado afectados por franquiciantes que no contaban con elementos de soporte
suficientes como para garantizar los resultados prometidos por la franquicia”. 3

Otra de las reformas de 2006 fue la que adiciond el parrafo segundo, que a

la letra dice:

“Quien conceda una franquicia debera proporcionar a quien se la
pretenda conceder, por lo menos con treinta dias previos a la
celebracion del contrato respectivo, la informacion relativa sobre el
estado que guarda su empresa, en los términos que establezca el

reglamento de esta Ley”.

Resulta de obligatoria consulta y como complemento al articulo anterior, el
articulo 65 del reglamento, el cual claramente norma a la Circular de Oferta de

Franquicia®.

“Para los efectos del articulo 142 de la Ley de Propiedad Industrial, el

titular de la franquicia debera proporcionar a los interesados previa

31 Jalife Daher, Mauricio, Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial, 3° edicion, Editorial Porraa,
México, 2012, p.388.

% Circular de Oferta de Franquicia, no se registra ante ninguna autoridad, sin embargo, es
imprescindible entregarla al posible franquiciatario.
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celebracion del convenio respectivo, por lo menos, la siguiente

informacién técnica, econémica y financiera:

I. Nombre, denominacién o razén social, domicilio y nacionalidad del

franquiciante.

II. Descripcion de la franquicia.

lll. Antigliedad 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 al

franquiciante.

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

VII.  Definicién de la zona territorial de operacion de negociacion que
explote la franquicia.

VIIl. Derecho del franquiciatario a conceder o no subfranquicias a
terceros y, en su caso, los requisitos que debera cubrir para
hacerlo.

IX. Obligaciones del franquiciatario respecto de la informacion de tipo

confidencial que le proporcione al franquiciante, y

En general las obligaciones y derechos del franquiciatario que deriven
de la celebracién del contrato de franquicia”.

El articulo citado, impone la obligacién precontractual al franquiciante de
entregar al potencial franquiciatario informacion general de la franquicia, dicha
informacion debera ser veraz, de lo contrario, la consecuencia sera la nulidad del
contrato y la reparacion de dafios y perjuicios causados para lo cual se retomara el

articulo 142 de la Ley de Propiedad Industrial que para tales efectos establece:

“La falta de veracidad en la informacién a que se refiere el parrafo
anterior daré derecho al franquiciatario, ademas de exigir la nulidad del

contrato, a demandar el pago de los dafios y perjuicios que se le hayan
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ocasionado por el incumplimiento. Este derecho podra ejercerlo el
franquiciatario durante un afio a partir de la celebracién del contrato.
Después de transcurrido este plazo solo tendra derecho a demandar la
nulidad del contrato”

La entrega de la informaciébn contenida en la COF, permitira al
franquiciatario contar con el perfil basico de la empresa franquiciante, a fin de
poder evaluar con elementos objetivos la inversion a realizar y con ello tomar una
decision bien informada.

La demanda de dafos y perjuicios, se encuentra claramente limitada
temporalmente, esta podré realizarse dentro del primer afio siguiente a la fecha de
celebracion del contrato, tiempo que el legislador consideré suficiente.

En la actualidad los contratos de franquicia no estan sujetos a la aprobacion
de ninguna autoridad gubernamental, y su contenido tampoco estd sujeto a
ninguna restricciéon. Sin embargo, al particular se da cita al articulo 136 de la ley,
gue afirma que para producir efectos contra terceros es necesario el registro, pero
no influye en la validez del contrato dado entre las partes.

Como obligaciones claras que se establecen para el franquiciatario dentro

de la ley en su articulo 139 se encuentra que:

“Los productos que se vendan o los servicios que se presten por el
usuario 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 indicar el
nombre del usuario y demas datos que prevenga el reglamento de esta
Ley”.

Para tales efectos, el articulo 64 del reglamento complementa con los

siguientes elementos:

“Los productos que se vendan o el establecimiento en donde se presten
servicios a los que se aplique una marca registrada, bajo licencia o
franquicia, deberan indicar, ademas del sefialado en el articulo 139 de

la Ley, los siguientes datos:
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I. Nombre y domicilio del titular de la marca registrada;
[I. Nombre y domicilio del licenciatario de la marca o del franquiciatario, y

[1I.El uso bajo licencia de la marca registrada”.

En cuanto a las formalidades que requiere el contrato de franquicia, del

articulo 142 Bis se desprende que éste debera constar por escrito, estableciendo:

- Zona geografica en la que el franquiciatario ejercera las actividades
objeto del contrato.

- Ubicacion, dimension minima y caracteristicas de las inversiones en
infraestructura, respecto el establecimiento en el cual el franquiciatario
ejercera las actividades derivadas de la materia del contrato.

- Las politicas de inventarios, mercadotecnia y publicidad, asi como las
disposiciones relativas al suministro de mercancias y contrataciéon con
proveedores en el caso de que sean aplicables.

- Las politicas, procedimientos y plazos relativos a los reembolsos,
financiamientos y demas contraprestaciones a cargo de las partes en los
términos convenidos en el contrato.

- Los criterios y métodos aplicables a la determinacion de los margenes
de utilidad y/o comisiones de los franquiciatarios.

- Las caracteristicas de la capacitacién técnica y operativa del personal
del franquiciatario, asi como el método o la forma en la que el
franquiciante otorgara asistencia técnica.

- Los criterios, métodos y procedimientos de supervision, informacion,
evaluacion y calificacion del desempefio, asi como la calidad de los
servicios a cargo del franquiciante y del franquiciatario.

- Establecer los términos y condiciones para subfranquiciar, en caso de
gue las partes asi lo convengan.

- Las causales para la terminacion del contrato de franquicia.
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- Los supuestos bajo los cuales podran revisarse y, en su caso,
modificarse de comun acuerdo los términos o condiciones relativos al
contrato de franquicia.

- No existird obligacion del franquiciatario de enajenar sus activos al
franquiciante o a quien éste designe al término del contrato, salvo pacto
en contrario.

- No existird obligaciéon del franquiciatario de enajenar o transmitir al
franquiciante en ningln momento, las acciones de su sociedad o hacerlo

socio de la misma, salvo pacto en contrario.

En lo que se refiere a la primera fraccion del articulo antes citado, se esta
hablando del territorio exclusivo en donde el franquiciatario desarrollard sus
actividades, cabe sefialar que esta clausula puede ser modificada cuando sea
justificable ya sea por la creacion de nuevas plazas comerciales o porque la
afluencia de consumidores asi lo permite.

El legislador no establece ningun parametro para el establecimiento de
dichas zonas territoriales exclusivas, y éstas quedan al arbitrio del franquiciante.

Por lo que respecta a la fraccion segunda, la razén de su existencia, es que
el franquiciatario necesariamente debe conocer y prever los gastos en los cuales
habra de incurrir.

Por su parte, el articulo 142 Bis, permite que el franquiciante tenga
injerencia en la organizacion y funcionamiento del franquiciatario inicamente para
garantizar la observancia de los estandares de administracion y de imagen de la
franquicia conforme a lo establecido en el contrato.

También se establece la obligacién por parte del franquiciatario a guardar
durante la vigencia del contrato y una vez terminado éste, la confidencialidad
sobre la informacion que tenga dicho caracter o de la que haya tenido
conocimiento y que sean propiedad del franquiciante, asi como de las operaciones
y actividades celebradas al amparo del contrato.

Para que el contrato de franquicia quede rescindido, es necesaria la

intervencion de ambas partes, no se podra dar por terminado unilateralmente,
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salvo que éste se haya pactado por un tiempo indefinido o exista una causa justa
para ello.

La terminacion anticipada que cualquiera de las partes hiciere, dara lugar al
pago de penas convencionales que se hubieran pactado en el contrato, o en su
caso a las indemnizaciones por el pago de dafos y perjuicios causados, para lo
cual existe libertad contractual.

Las reformas en materia de propiedad industrial que se han producido en
varios paises de América Latina, responde a una tendencia uniformadora
impulsada por factores externos, los cambios en esta materia, estan buscando la
compatibilidad de las diversas legislaciones dando como resultado cierto nivel de
armonizacion en el continente americano que tiene como base las negociaciones

en el marco del comercio internacional.

2.3 Organismos nacionales rectores en materia de franquicias.
2.3.1 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) es un Organismo
Publico Descentralizado de la Secretaria de Economia, creado mediante decreto
publicado el 10 de diciembre de 1993, en el Diario Oficial de la Federacion.

Cuenta con personalidad juridica, patrimonio propio y con la autoridad legal
para administrar y fomentar el sistema de propiedad industrial en nuestro pais, asi
como también para prevenir y combatir actos que atenten contra la propiedad
intelectual.

El IMPI es de suma importancia en materia de propiedad industrial, ya que
ante este Instituto se llevan las gestiones de registro de marcas, patentes, disefios
y modelos industriales entre otros, incluyendo la inscripcion del contrato de
franquicia.

La Ley de Propiedad Industrial le confiere las siguientes atribuciones:

- “Otorgar proteccion a través de patentes, registros de modelos de
utilidad y disefios industriales; registros de marcas y avisos comerciales
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y publicacion de nombres comerciales; autorizar el uso de
denominaciones de origen y proteger los secretos industriales;

- Prevenir y combatir los actos que atenten contra la propiedad industrial y
constituyan competencia desleal, asi como aplicar las sanciones
correspondientes;

- Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicacién industrial, las
mejores técnicas y la difusién de los conocimientos tecnoldgicos dentro
de los sectores productivos, fomentando la transferencia de tecnologia
para coadyuvar a la actualizacion tecnologica de las empresas,
mediante la divulgacion de acervos documentales de informacion
tecnologica contenidos en medios electronicos, microfilmes y papel, asi
como de la situacion que guardan los derechos de propiedad industrial
en el extranjero; y

- 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”.

El articulo 6° de la Ley de Propiedad Industrial, sefala las facultades con
las que dicho organismo cuenta; para efectos de la presente investigacion resulta
de vital importancia la fraccion IX, en la cual se establece que el Instituto podra
fungir como arbitro en la resolucion de controversias relacionadas con el pago de
dafios y perjuicios derivados de la violacion a los derechos de propiedad industrial
que tutela la ley, cuando los involucrados lo designen expresamente como tal.

En este sentido, el objeto de los arbitrajes se encuentra limitado como ya se
dijo a resolver controversias relacionadas con el pago de los dafios y perjuicios
derivados de la violacion a los derechos de propiedad industrial que tutela la
propia ley; lo cual significa que previamente ya se habra resuelto una controversia
y determinado la existencia de alguna infraccion sancionada por la ley.

En términos del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial la facultad de llevar a cabo los arbitrajes, estd encomendada a la
Direccién General Adjunta de Propiedad Industrial y a la Direccion Divisional de
Proteccién a la Propiedad Intelectual (articulos 8, fraccion VII y 14, fraccion X,
respectivamente.

Dicha competencia se encuentra reiterada, en los articulos 12, fraccion VIl y
18, fraccion X, del Estatuto Organico del Instituto Mexicano de la Propiedad

Industrial.
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En el Acuerdo que delega facultades en los Directores Generales Adjuntos,
Coordinadores, Directores Divisionales, Titulares de las Oficinas Regionales,
Subdirectores Divisionales, Coordinadores Departamentales y otros subalternos
del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no se prevé nada acerca de la
posibilidad de delegar la referida facultad en otras autoridades del Instituto.

Desde luego, el Director General cuenta con la referida facultad, ya que
segun el articulo 7 bis de la Ley de Propiedad Industrial, puede ejercer todas las
facultades del Instituto de modo directo.

En la Ley de Propiedad Industrial y disposiciones derivadas de ésta, no se
preve tarifa para la realizacion del arbitraje, sin embargo y de acuerdo al principio
de supletoriedad, es aplicable el Titulo Cuarto del Libro Quinto del Cddigo de
Comercio, en donde se establece que el Tribunal Arbitral fijara en el laudo las
costas del arbitraje; asimismo, los honorarios del tribunal arbitral serdn de un
monto razonable, tomando en cuenta el monto de la disputa, la complejidad del
tema, el tiempo dedicado por los arbitros y cualquiera otra circunstancias
pertinentes del caso.

Cabe seiialar, que no existe ninguna constancia que se haya llevado a cabo
ningun arbitraje dentro del Instituto.

Por lo que hace a la conciliacion, en el articulo 199 Bis 8, se prevé que, el
Instituto buscara en todo momento conciliar los intereses de los involucrados en
procedimientos de declaracion administrativa de infraccion, en la segunda sesion
de 2003 de la Junta de Gobierno del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,
se discutid el tema de las facultades de conciliacion del Instituto y se puso a
consideracion de dicho Organo de Gobierno, un Manual de Procedimiento de
Conciliacion, el cual entrd en vigor en ese mismo afio.

El procedimiento de conciliacion, se concibié como un método mediante el
cual, un intermediario neutral (el Instituto), a peticion de una o ambas partes, en
cualquier momento de una controversia procurara proporcionar una via alternativa
(sin imponer una resolucion) para obtener una solucion satisfactoria para las

partes.
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El procedimiento de conciliacion quedd a cargo de la Direccion General
Adjunta de Propiedad Industrial, y se preveia que en caso de un aumento
considerable de las solicitudes, se podria delegar la facultad de llevar a cabo el
procedimiento a la Direccion de Proteccion a la Propiedad Intelectual.

Dicha competencia esta reiterada, respectivamente, en los articulos 12,
fraccion VI, y 18, fraccion IX, del Estatuto Organico del Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial.

En el Acuerdo que Delega Facultades en los Directores Generales
Adjuntos, Coordinadores, Directores Divisionales, Titulares de las Oficinas
Regionales, Subdirectores Divisionales, Coordinadores Departamentales y otros
subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial esta facultad se prevé
para la Direccidn Divisional de Proteccion a la Propiedad Intelectual y sus demas
areas en los términos que ahi se indican (articulo 7 inciso 1) y anterior al
antepenultimo parrafo de ese precepto. Esto es, también pueden ejercer dicha
facultad los Subdirectores Divisionales de Prevencion de la Competencia Desleal;
de Procesos de Propiedad Industrial; de Infracciones Administrativas en Materia
de Comercio, y de Marcas Notorias; Investigacion; Control y Procesamiento de
Documentos y de Cumplimiento de Ejecutorias.

El Director General adjunto también cuenta con esta facultad, en virtud de lo

que asienta el articulo 7 bis de la Ley de Propiedad Industrial.

2.3.2 Instituto Nacional de Derechos de Autor (INDAUTOR).

El Instituto Nacional de Derechos de Autor (INDAUTOR) es la autoridad
administrativa encargada de los derechos de autor en México, es un Organo
desconcentrado de la Secretaria de Educacion Publica con funciones y facultades
propias.

La Ley Federal del Derecho de Autor, entr6 en vigor el 24 de marzo de
1997, el articulo 1° establece que tiene por objeto la salvaguarda y promocion del
acervo cultural de la Nacion; la proteccion de los derechos de los autores, de los
artistas intérpretes o ejecutantes, asi como de los editores, los productores y los

organismos de radiodifusion, en relacion con sus obras literarias o artisticas en
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todas sus manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus
fonogramas o videogramas, sus emisiones, asi como de los otros derechos de
propiedad intelectual.

Si bien es cierto, directamente con el tema de las franquicias el 6rgano
administrativo para la proteccion de los derechos industriales es el IMPI,
INDAUTOR también resulta de mucha importancia, pues protege cuestiones
accesorias de las que se auxilia la franquicia como por ejemplo: el software
empleado para la administracion de la franquicia, reserva de derechos de uso
exclusivo de personajes y promociones publicitarias.

Actualmente INDAUTOR cuenta con un procedimiento arbitral que tiene una
duracién genérica de 60 dias, salvo que las partes pacten lo contrario; dicho
procedimiento, concluye por medio de laudo o un convenio transaccional.

Los gastos de testigos y peritos, se cubren por la parte que los ofrece; por
lo que hace al arbitro, cada parte cubre los honorarios del arbitro que designé y la
parte proporcional del tercer arbitro, de acuerdo a los aranceles que se publican
anualmente en INDAUTOR.

Dentro del procedimiento arbitral, INDAUTOR, funge como institucion
administradora, auxilia al grupo arbitral en materia de notificaciones, control del
procedimiento y asuntos relativos a los tramites relacionados con el arbitraje.

De igual forma INDAUTOR, cuenta con un procedimiento de avenencia, el
cual tiene su sustento juridico en el capitulo Il de la Ley Federal de Derechos de
Autor.

En el procedimiento que se lleva a cabo a peticion de alguna de las partes,
se trata de dirimir de manera amigable los conflictos surgidos con motivo de la

interpretacion de la ley de la materia.

2.3.3 Asociacion Mexicana de Franquicias A.C.

Fue a finales de 1988 cuando se materializd la idea de crear la Asociacion

Mexicana de Franquicias, A.C., por parte de la iniciativa de empresarios y
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estudiosos en materia de franquicias, esta importante asociacion, quedd
constituida formalmente en febrero de 1989.

Se acordd que el propésito fundamental de la Asociacion Mexicana de
Franquicias, seria la difusién y promocién de las franquicias en nuestro pais, asi
como el mejoramiento de las condiciones legales para asi propiciar un crecimiento
sostenido de las franquicias en México.

A partir de su creacion, la Asociacion llevo a cabo eventos de difusion, es
asi el 12 de junio de 1989, se llevo a cabo la primer conferencia Internacional de
Franquicias y meses mas tarde la Primer Feria de Franquicias en la cual
concurrieron empresarios, estudiantes y publico en general.

Actualmente la Asociacién Mexicana de Franquicias cuenta con una alianza
estratégica con una de las instituciones administradoras de arbitrajes mas
importantes de México, el Centro de Arbitraje de México (CAM).

Por medio de dicha alianza ambas instituciones pretenden fomentar el
desarrollo, fortalecimiento y utilizaciébn de la mediacion y el arbitraje como
mecanismos eficaces para prevenir y solucionar controversias en el sector

franquicias tanto nacionales como internacionales.
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CAPITULO IlI
EL CONTRATO DE FRANQUICIA

3. Concepto y naturaleza juridica del contrato de franquicia.

El sistema de franquicias es un acuerdo de voluntades que debe quedar plasmado
en un documento llamado contrato de franquicia, mismo que es objeto de estudio
del presente apartado.

Vasquez del Mercado, sefiala que el contrato de franquicia es de naturaleza
mercantil, ya que de este contrato se deriva la presencia de dos empresarios:

franquiciante y franquiciatario®.

3.1Conceptos doctrinales del contrato de franquicia.

A continuacién, se mencionan algunas de las propuestas doctrinales mas
destacadas. En primer lugar, Arce Gargollo, ha definido el contrato de franquicia

de la siguiente forma:

“(...) 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 de servicios,
en ambos casos, mediante la transmisién de conocimientos técnicos y el uso de
marca (s) y nombre (s) comercial (es), a cambio de una contraprestacion

generalmente ligada a los resultados de la operacién de la negociacion™*.

La afirmacién que hace Arce Gargollo, parece bastante acertada ya que
menciona los elementos basicos que componen el contrato de franquicia, a pesar

de ello, el autor en comento no hace referencia al secreto industrial dentro de la

¥ vasquez del Mercado, Oscar, Contratos Mercantiles, 15a edicién, Editorial Porrtia, México, 2008,
.579.
E“ Arce Gargollo, Javier, ob. cit., p. 23.
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empresa y que representa una ventaja competitiva ante los rivales de mercado y
no simple conocimiento técnico generalizado que pueda obviarse.
Por su parte, Vasquez del Mercado también hace una aportacién bastante

interesante con respecto al contrato de franquicia, misma que se cita literalmente:

“(...) cuando se concede el derecho de promover, vender o distribuir
productos o servicios conexos a la marca u otro simbolo comercial del
franquiciante. El franquiciatario actia con base en un plan o sistema de mercado
prescrito por el franquiciante, de tal manera que se da una comunion de intereses
en la comercializacion de bienes o servicios. Como prestacion del franquiciatario
hace a su contraparte un pago en razén del resultado de la explotacion de la

franquicia™>.

En el concepto que presenta Vasquez del Mercado, se podrian considerar
elementos tales como el secreto industrial y la asistencia técnica para que quede
mejor integrado, pues de lo contrario se pudiera confundir a la franquicia con la
licencia de uso, en la que simplemente se da la autorizacidon al licenciatario
durante un tiempo determinado de explotar la licencia mediante la venta de
determinados productos y/o servicios sin transmitirle conocimientos técnicos y
mucho menos capacitarlo.

Asimismo, se podria precisar que la contraprestacion a cargo del
franquiciatario no s6lo puede darse en razén del resultado de la explotaciéon de la
franquicia, como lo menciona Vasquez del Mercado, sino que también las partes

pueden acordar que ésta sea fija.

3.1.2 Concepto legislativo.

La Ley de Propiedad Industrial, en el articulo 142, regula el concepto legislativo de
franquicia. En él, el legislador enuncia los supuestos basicos para la existencia de

la multicitada figura, a continuacioén se cita dicho numeral de manera textual:

% vasquez del Mercado, Oscar, ob. cit., p. 577.
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“Existird franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca,
otorgada por escrito, se transmitan conocimientos técnicos o se
proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le
concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera
uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos
establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad,
prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta
distingue”.

Es importante notar que el legislador simplemente sefiala los elementos de
existencia de la franquicia, sin hacer alusion a las partes que componen dicha

figura y sin explicar qué es la franquicia como tal.

3.1.3 Concepto propuesto.

La franquicia es un modelo de negocio probado y explotado por el creador de un
concepto determinado, conocido como franquiciante, quien a cambio de una
contraprestacion llamada regalia, ya sea fija o determinada en razon porcentual de
las ventas netas, concede mediante una licencia de uso, explotacion de marca y
otros elementos de propiedad industrial (avisos comerciales y en su caso
patentes), asi como conocimientos técnicos y know- how, protegidos en cierta
medida bajo el secreto industrial, a terceras personas conocidas como
franquiciatarios el derecho de explotacion de dicho modelo de negocio en un

territorio determinado.

3.2 Caracteristicas del contrato de franquicia.

Juridicamente, el contrato de franquicia posee las siguientes caracteristicas:
A) Mercantil.

La naturaleza mercantil procede de la existencia de dos empresarios

(franquiciante y franquiciatario), ambos sujetos ejercen una actividad econdmica
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organizada, ya sea para producir algin bien o para brindar un servicio
determinado.
Tanto franquiciante como franquiciatario crean una empresa y en relacion con

ella, se desenvuelve la actividad mercantil.

B) Bilateral.

Es bilateral porque ambas partes se obligan reciprocamente, el franquiciante
se obliga a transferir tecnologia, know how, a permitir el uso de una marca durante
un periodo determinado, asi como prestar asistencia técnica mientras que el
franquiciatario se obliga a pagar ciertas regalias, a hacer buen uso de la marca y

seguir los sistemas operativos desarrollados por el franquiciante.

C) Oneroso.
El contrato va a establecer contraprestaciones y gravamenes que a cada parte

le corresponden.

D) Principal.

Para su existencia y validez no requiere la existencia de ningun otro contrato,
sin embargo, vale la pena aclarar que, el contrato de franquicia también va a estar
constituido por otros contratos accesorios, tales como el de distribucion exclusiva,

aprovisionamiento, licencia de marca, etc.

E) Nominativo.

El contrato de franquicias se encuentra regulado en el articulo 142 bis de la
Ley de Propiedad Industrial, en el cual se establecen los requisitos para su
validez.

A este particular, resulta util recordar los elementos de validez que sefiala la
teoria de los contratos, que establece que las partes deben tener capacidad legal
para obligarse, no deben existir vicios del consentimiento (error, violencia o dolo),
su objeto, motivo o fin deben ser licitos y finalmente, el consentimiento debe ser

manifestado de la forma que la ley lo establece, en este caso por escrito.
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F) De tracto sucesivo.

El Contrato de Franquicia va a requerir una temporalidad para su
actualizacion; es decir, durante la vigencia establecida se enuncian términos, con
el paso del tiempo y el transcurso de las operaciones, el franquiciatario recuperara
su inversion inicial, asi como posteriormente tendra ganancias.

“Puede ser calificada como contrato sucesivo, ya que existe una secuencia de
prestaciones continuadas en el tiempo por ambas partes. El franquiciante debe
proporcionar al franquiciatario antes del inicio y durante el tiempo que dure el
contrato una serie de prestaciones: formacién, asistencia, servicios, etc., el
franquiciatario por su parte, esta obligado a unos pagos iniciales y a unos pagos

periddicos mientras dure el contrato”™®.

G) Conjuntivo.
En el contrato de franquicia franquiciante y franquiciatario, poseen intereses
comunes, la colaboracion representa un elemento fundamental dentro de la figura.
En el contrato se van a establecer de forma precisa los derechos y

obligaciones de cada parte.

H) Intuitu personae.
El contrato se celebra con base en las caracteristicas personales de las partes,
razon por la cual el franquiciante debe ser prudente al momento de la seleccion
de candidatos (se recomienda emplear métodos como cuestionarios,

entrevistas y periodos de prueba).

I) De adhesion.

Generalmente el franquiciante es quien elabora el contrato de franquicia,
dejando al franquiciatario la posibilidad de aceptar o no las clausulas establecidas
si es que quiere celebrar el contrato.

Cabe sefialar que puede existir la posibilidad de negociacién de las clausulas.

% fdem.
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J) Mixto.

El contrato de franquicia esta constituido por la yuxtaposicién y adicion de
contratos accesorios de diversa naturaleza, tales como:

- Contrato de licencia de marca.

- Contrato de distribucion exclusiva.

- Contrato de aprovisionamiento.

- Contrato de prestaciones.

3.3 Franquicia como modelo de negocio y riesgos que trae aparejado.

Cuando se opta por acometer un negocio bajo el modelo de franquicias, se traen
aparejadas muchas ventajas, con las cuales, no se cuenta al iniciar un negocio
independiente, pero también existen ciertas desventajas.

Entre las ventajas mas destacadas del modelo de franquicias podemos
sefialar las que enuncian Gallastegui y Ferenz Feher en la obra Las franquicias,
un efecto de la globalizacién, 100 preguntas, 100 respuestas®’, mismas a las que
se les da cita a continuacion.

El primer punto a tratar es la reduccion de riesgos e incertidumbre porque
se trata de un negocio probado.

Tanto el riesgo como la incertidumbre son reducidas considerablemente
puesto que, al ser un concepto definido, ya se sabe cual es el mercado al que van
dirigidos los productos y/o servicios; ya se cuenta con un nivel de aceptacion y
reconocimiento dada la presencia que ha tenido la marca, lo que ya le ha
generado al franquiciante experiencia.

La marca resulta conocida desde el dia de la apertura inicial, no se requiere
un periodo de lanzamiento para dar a conocer las marcas, productos y/o servicios.

El inversionista (franquiciatario) ya cuenta con los conocimientos relativos a
la inversion total antes de que se emprenda el negocio.

Existe innovacion permanente en aspectos metodoldgicos y tecnolégicos.

%" Feher, Ferenz; Gallastegui, Juan Manuel, Las Franquicias, un Efecto de la Globalizacién 100
preguntas, 100 Respuestas, Editorial Mc Graw Hill, México, 2001, pp. 26-40.
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Al franquiciatario se le otorga asistencia técnica permanente, recibe apoyo
en conocimientos, capacitacion presencial o documentada en manuales que le
permiten operar bajo bases solidas.

Tanto franquiciante como franquiciatario, tienen acceso a sistemas
administrativos de control y evaluacion del desempefio.

El franquiciatario puede tener ganancias superiores a las que es dable
conseguir de manera independiente, ya que se beneficia de las ventajas
derivadas del mayor poder de compra del grupo constituido por la red de
franquicia.

Otro de los puntos que vale la pena mencionar, es el acceso inmediato a
programas de promocion y publicidad. Al pertenecer a una red de franquicias se
tiene la ventaja de gozar los beneficios de la publicidad.

La franquicia puede expandirse a segmentos de poblacion en los que no ha
penetrado, asi como también puede expandirse a mercados tanto nacionales
como internacionales gracias a la inversion de distintos franquiciatarios.

El franquiciante conserva y se reserva la titularidad de la marca, calidad de
los productos y/o servicios.

Se ha afirmado por numerosos expertos dentro del sector, como dirigentes
de la Asociacién Mexicana de Franquicias y ha sido confirmado mediante diversos
estudios realizados por esta Asociacion, que un alto porcentaje de negocios
independientes fracasan en sus primeros afios de operacion, mientras que los
negocios bajo la figura de franquicia persisten®.

Los riesgos al emprender cualquier actividad siempre van a existir, pero por
medio de la franquicia se minimizaran.

En el mundo de los negocios, no existen formulas magicas, sin embargo, y
en lo que atafie a las franquicias, existen pardmetros establecidos que deberan
ser seguidos al pie de la letra para desenvolver con éxito la actividad comercial y

bajo los cuales se debera desarrollar la operacion diaria.

% Cfr. http://franquiciasdemexico.org/estadisticas.html , consultado el 20 de mayo de 2013.
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A continuacion, se hara mencion de los principales riesgos con los cuales
se enfrentan tanto franquiciantes como franquiciatarios al desempefiar dichos
roles.

El franquiciante no estd exento de que alguno o algunos de los
franquiciatarios que constituye(n) la red, desee innovar; el ejemplo mas claro que
al respecto se encuentra es que este ultimo incluya nuevos productos y/o
servicios, y en casos extremos modificando sustancialmente el concepto del
negocio.

También se pueden dar casos en que los franquiciatarios realicen
variaciones a logotipos de marca ya sea en colores o formas.

El franquiciante corre el riesgo de que no se opere con apego total a los
manuales, 0 a que el franquiciatario en su afan de innovar actie bajo sistemas
operativos modificados por él mismo.

Resistencia por parte de los franquiciatarios a los monitoreos de
supervision.

Puede darse el caso de que algun franquiciatario puede omitir ingresos
para reducir el pago de regalias.

Por las conductas anteriormente sefialadas, el franquiciante puede correr el
riesgo de que se desprestigie su marca e imagen.

Cuando un inversionista no ha sido bien asesorado o no se ha informado
bien, puede toparse con que el negocio del cual ya es parte, no sea afin a sus

pretensiones personales.

3.4 Signos Distintivos.

Dentro de los signos distintivos, se encuentran las marcas, avisos comerciales y
nombres comerciales; estos signos, van a permitir vincular productos y/o servicios
a una empresa productora o comercializadora.

Los signos distintivos, permitiran proteger tanto a productores o

distribuidores como al consumidor, y adicionalmente, como bien lo dice Pérez
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Miranda, “los signos serdn un instrumento para identificar productos y/o servicios

generando una asociacion de ideas en la mente del consumidor” .

3.5 Marcay licencia de uso.

Para Rodriguez Rodriguez, la marca es la “sefial externa que es usada por un
comerciante para distinguir los productos elaborados, vendidos o distribuidos, o
los servicios que presta, de manera que el adquirente, pueda asegurarse de su
procedencia y el comerciante quede a salvo de los efectos de la competencia
desleal que hicieren los que pretendiesen utilizar el prestigio y la solvencia de
aquél, para colocar productos inferiores o no acreditados™*.

De acuerdo con el articulo 88 de la Ley de Propiedad Industrial la marca es
“todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma
especie o clase en el mercado”.

Asimismo la ley prevé que para tener el derecho a su uso exclusivo, debera
ser registrado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el precepto
establece que:

“Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podran
hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los
servicios, que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo
se obtiene mediante su registro en el Instituto”.

El franquiciatario siempre debera usar en la forma y términos establecidos
la marca en los productos y/o servicios de la franquicia.

Por su parte, el articulo 93 de la multicitada ley, hace una distincion entre
las marcas, éstas se clasifican para productos y servicios, y a su vez, se clasifican

en un producto o servicio determinado.

% pérez Miranda, Rafael Julio, Tratado de Derecho de Propiedad Industrial, 5° edicién, Editorial
Porrda, México, 2011, p. 327.
“° Rodriguez Rodriguez, Joaquin, Derecho Mercantil, Editorial Porrtia, México, 2003, p. 483.
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La vigencia del registro de una marca es de diez afios contados a partir de
la fecha de presentacion de la solicitud y puede renovarse por periodos de la
misma duracion.

Los derechos derivados del registro de la marca, se limitan al ambito
geogréfico en el cual se otorg6 la titularidad; los efectos del registro representan el
derecho al uso exclusivo de la misma, impidiendo a terceros ajenos a
comercializar productos idénticos 0 semejantes a la marca.

Dentro de los contratos de franquicia, la marca representa un factor
determinante, es necesario que la marca se conceda bajo la figura de licencia de
uso de marca; a este respecto, Diez de Castro, sefiala, que dicha licencia “implica
qgue el titular de la marca (licenciante) sin perder su condicién de titular de la
marca, autoriza a otro (licenciatario), a usar la marca por un cierto periodo de
tiempo a cambio de un precio pactado o remuneracion™*,

En esta linea, el licenciante debe tener un control para verificar que la
marca se utilice en los términos establecidos, de otra manera, el uso podria
hacerse de tal manera que indujera a error o engafio a los clientes. A este
respecto, Arce Gargollo comenta que “la falta de consistencia y uniformidad impide
crecer al sistema de franquicias ademas de dafiar la imagen y reputacion™*.

El franquiciatario pasara a adquirir una cartera de clientes, razén por la cual,
no se debe olvidar que la uniformidad y estandarizacion del producto y/o servicio,
se encuentran intimamente vinculados a la marca, éstos jugaran un papel muy
importante en el momento de que ese cliente final decida comprar determinados
productos y/o servicios.

Es recomendable que el posible franquiciatario se asegure de la existencia
de la marca, asi como de quien se ostenta como titular de la misma lo sea y asi
tener seguridad juridica y con ello evitar posibles fraudes.

Finalmente, para que la licencia de uso de marca pueda producir efectos en
perjuicio de terceros, deber& ser inscrita en el Instituto Mexicano de Propiedad

Industrial por su titular.

“! Diez de Castro, Enrique, ob. cit., p.337.
42 Cfr. Arce Gargollo, Javier, ob. cit., p. 9.
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3.6 Nombres y avisos comerciales.

En el contrato de franquicia el nombre comercial va ligado al uso de la marca y
complementa a ésta.

El articulo 100 de la multicitada ley, 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
distinguirlos de los de su especie.

Como en el caso de las marcas, debe indicarse la forma y el lugar donde se
autoriza su uso.

El registro de los avisos comerciales tiene una vigencia de 10 afios a partir
de la fecha de presentacion de la solicitud y puede renovarse por periodos de la
misma duracion.

Por lo que respecta a los nombres comerciales de empresas o
establecimientos, el derecho a su uso exclusivo, estaran protegidos sin necesidad
de registro, y su proteccion abarcara la zona geografica que comprende la
clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique dicho nombre
comercial, y en caso de ser de difusibn masiva, se extendera a toda la Republica.

Tanto los avisos como los nombres comerciales se regiran, en lo que no haya

disposicion especial, por lo establecido para las marcas.

3.7 Patentes.

Vifiamata Paschkes define a la patente como “un derecho subjetivo en el cual se
concede al titular la explotacion exclusiva de su invento, con determinadas
limitaciones, como territorio y temporalidad”*.

Las patentes pueden ser explotadas por el titular del certificado o por medio

de terceros autorizados, cuenta con una vigencia de 20 afios improrrogables

3 Viflamata Paschkes, Carlos, La Propiedad Intelectual, 5° edicién, Editorial Trillas, México, 2009,
p. 242.
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contados a partir de la presentacion de la solicitud y esta sujeta al pago de la tarifa
correspondiente.

Las patentes no son necesariamente objeto de todos los contratos de
franquicia, sino solo de aquellos en los que el proceso de fabricacion, manufactura
o0 el producto correspondiente, se encuentran protegidos por una o varias patentes
del franquiciante, se requerira autorizacion para que el franquiciatario pueda hacer

uso de ellas.

3.8 Know How.

El know how o “saber cémo hacerlo”, es la férmula del éxito del franquiciante,
formada por los sistemas y procedimientos; por medio de éste, el franquiciatario
aprende a mantener la calidad, prestigio e imagen de los bienes 0 servicios que
vende.

Es importante sefalar que el know how, es informacion practica derivada
de la experiencia; sus caracteristicas principales son: informacion secreta que
constituye una ventaja ante sus competidores, sustancial, original, determinada,
transmisible reproducible y en desarrollo constante.

El know-how comprende invenciones, procesos férmulas o disefios; su
transmision se lleva a cabo a través de programas de capacitacion y asistencia
técnica; dichos servicios que la franquicia otorga a todos sus franquiciatarios

garantizan uniformidad en el sistema.

3.9 Capacitacion y asistencia técnica.

El franquiciante queda obligado a brindar asistencia y soporte en el manejo de las
operaciones que realice el franquiciatario cada determinado tiempo, asi como a
renovar el know how.

El know how, se refuerza con las capacitaciones para que el franquiciatario
esté en condiciones de fabricar con eficiencia y con apego a las reglas y

estandares.
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El franquiciante establecerd cémo se llevara a cabo el entrenamiento o
capacitacion del personal que integre la franquicia, la duracién y en qué consistira.

Es obligacion tanto del franquiciatario como de su personal asistir a la
capacitacion, asi como a convenciones, exposiciones 0 cursos relacionados con
las actualizaciones y mejoras que se den al sistema.

En la cuota inicial de franquicia, generalmente se contempla la capacitacion
inicial que se le brindard tanto al franquiciatario como a su personal, dicha
capacitacion puede ser impartida en diversos niveles y areas operativas.

Cuando el franquiciatario requiera capacitacion adicional o cualquier otro

servicio extra, el costo sera pactado y aceptado por las partes.

3.10 Documentos precontractuales.

Se debe considerar que los documentos precontractuales consisten basicamente
en informacion que puede considerarse como confidencial, entre estos
documentos se encuentran, la solicitud de franquicia, la COF y la carta de
intencion.

La solicitud de franquicia, es un documento que presenta el prospecto
franquiciatario al franquiciante, para que este ultimo, conozca, compruebe, analice
y evalle si se cumple con el perfil de franquiciatario requerido.

La COF, es un documento entregado por el franquiciante al prospecto
franquiciatario antes de la firma del contrato definitivo de franquicia (la legislacion
nacional establece que debe ser entregada por lo menos con treinta dias previos a
la celebracion del contrato respectivo), en ella se presenta la informacion minima
necesaria sobre la franquicia prevista en el articulo 65 del Reglamento de la Ley
de Propiedad Industrial.

La carta de intencién, es el documento preparatorio que marcara las
directrices de las posibles negociaciones futuras, contendra compromisos entre las
partes, por lo general no son vinculantes en su totalidad, sin embargo, poseen

disposiciones que son exigibles, tal como los acuerdos de confidencialidad.
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Es importante firmar acuerdos de confidencialidad, previendo situaciones
posteriores, en las que quiza no se concrete la firma del contrato de franquicia, y el
candidato que obtuvo la informacion, la use en beneficio propio perjudicando a la

empresa franquiciante.

3.11 Contrato de franquicia en la praxis.

Un contrato de franquicia es el instrumento legal basico, que adicionalmente de
dar una amplia proteccion a la marca y derechos de propiedad industrial, va a
estipular claramente los servicios a otorgar, asi como las contraprestaciones
correspondientes y obligaciones contraidas por las partes.

Al integrarse a un sistema de franquicias, los franquiciatarios deben tener
claro que es indispensable seguir los mismos patrones, lineamientos de calidad,
estandares distintivos y uniformes que ya se encuentran establecidos, aunque se
opera de manera autbnoma.

Las partes deberan cumplir cabalmente con las obligaciones estipuladas en el
contrato para que todo sea homogéneo y se desarrolle conforme lo que se tiene
previsto, seria errobneo considerar que la simple celebracién del contrato y la
integracion a la red, resolvera automaticamente el reto econémico y operativo que

involucra la inversion que se esté efectuando.

3.11.1 Elementos personales del contrato de franquicia.

El contrato de franquicia cuenta con dos elementos personales, por un lado, el
franquiciante: quien es el poseedor del sistema operativo de un negocio exitoso,
gue incluye una marca, nombre comercial, tecnologia o conocimientos necesarios
para la explotacion de un producto, prestacion de servicio y un proceso, o todo en
su conjunto, y por otro lado, el franquiciatario: que es la persona que adquiere el
sistema operativo y recibe los conocimientos que el franquiciante le confia para
dar a la unidad franquiciada estandares de calidad del producto o servicio que

ofrece la franquicia maestra.
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3.11.2 Estructura del contrato de franquicia.

Como primer punto importante, debe sefialarse claramente qué tipo de contrato se
va a abordar, es decir, “Contrato de Franquicia”.

Diez de Castro comenta que “no denominar al contrato de franquicia como
de franquicia podria ser considerado, en caso de pleito, como un contrato distinto
y muchas clausulas consideradas como no acordes con la ley”*.

El autor en cita, comenta que “para seguir esta orientacion, es evidente que
se debera referir a las partes contratantes usando los términos de franquiciante y
franquiciatario™.

Es importante sefalar que la capacidad (aptitud para adquirir derechos y
obligaciones y ejercitarlos) que requieren las partes para celebrar el contrato es la

capacidad general para contratar, no se requiere capacidad especial alguna.

A) Preadmbulo.

De las recomendaciones de Diez de Castro, se desprender que, “los
contratos de franquicia deben comenzar con un preambulo o0 exposicion de
intenciones entre las partes contratantes de establecer una cooperacion duradera
en la actividad objeto del contrato. Se deben identificar a las partes de la manera
mas completa y precisa posible. Para las personas morales debe detallarse la
denominacion, la forma de sociedad, la sede u oficina central, el capital, la
identificacion fiscal, la identificacion precisa del representante.

Para las personas fisicas se debe incluir nombre, apellidos, fecha y lugar de
nacimiento, direccion, identificacién personal y fiscal, estado civil"*®.

En referencia a la obligacién precontractual acogida en el articulo 142 de la
Ley de Propiedad Industrial, en la que se debe proporcionar informacion relativa
de la empresa al franquiciatario (entrega de la COF), Diez de Castro sefiala que,
“es conveniente que se recoja en el contrato una declaracién en la que manifieste

gue esta perfectamente informado sobre la franquicia objeto del contrato, que ha

* Diez de Castro, Enrique, ob. cit., p.347.
“ idem.
“ idem.
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recibido toda la informacién con tiempo suficiente para reflexionar y decidir

libremente la incorporacién a la cadena franquiciada™’

, 'y con ello prevenir la
posible nulidad del contrato o la obligacion de reparar los dafios y perjuicios
generados.

Posteriormente, se especificara el objeto del contrato, esta declaracion,
limitara al franquiciatario para dedicarse a las actividades comerciales propias de
la franquicia y con ello seguir con la uniformidad y homogeneidad del concepto del

negocio.

B) Vigencia del contrato.

La duracion o vigencia de los contratos de franquicia, suele ser variada,
esta en funcion del giro de la franquicia en cuestion y/o el monto de inversion
realizada por el franquiciatario y el periodo de tiempo estimado para que se
amortice dicha inversion y se obtengan utilidades, sin embargo, generalmente
suelen suscribirse este tipo de contratos por una vigencia de cinco afios, con

posibilidad de renovacion.

C) Obligaciones del franquiciante.

Las obligaciones inherentes al contrato de franquicia, pueden ser diferentes
en virtud de la gran variedad de productos, servicios y conceptos de negocio que
se pueden franquiciar.

A continuacién se enuncian de forma enunciativa, mas no limitativa, las
principales obligaciones del franquiciante que se desprenden de la lectura de
diversos contratos de franquicia:

- Conceder la licencia de uso de marca o marcas y demas derechos de
propiedad industrial para que el franquiciatario pueda explotar el nombre de
la franquicia dentro del comercio.

- Transmitir los conocimientos técnicos y know-how al franquiciatario para la
adecuada explotacion de la franquicia; los medios de transmision de los

conocimientos y/o la tecnologia, pueden estar contenidos de diversas

47 dem.
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maneras, ya sean escritos (manuales, guias, folletos, medios electronicos,
videos, programas de cémputo) o en capacitaciones presenciales.

- Proporcionar al franquiciatario copia de todos los manuales de la franquicia,
guias y sus actualizaciones.

- Impartir capacitacion inicial al franquiciatario y su personal para poder
desarrollar las actividades operativas y administrativas que requiera la
franquicia.

- Proporcionar a solicitud del franquiciatario y a expensas de éste, la
capacitacion y asesoria adicional que éste pudiese necesitar.

- Proporcionar asistencia técnica.

- Proporcionar asesoria al franquiciatario, respecto a la ubicacién apropiada
donde se localizara la franquicia.

- Autorizar el local en que se instalara la franquicia.

- Autorizar por escrito, planos arquitectonicos de construccion o remodelacion
y disefios necesarios para el local donde se ubique la franquicia.

- Mantener informado al franquiciatario de los planes politicas y cualquier
acontecimiento nuevo que afecte el desarrollo de la franquicia.

- Poner a disposicion del franquiciatario, cualquier mejora que se introduzca
al concepto de negocio.

- Determinar estandares de calidad para que los productos y/o servicios
ofrecidos en cada unidad de franquicia sean homogéneos y exista un
control de calidad.

- En su caso entregar oportunamente y en buenas condiciones determinados
productos, cumpliendo con volimenes, cantidades, plazos vy
establecimientos pactados.

- Realizar la publicidad necesaria para la venta de productos o servicios

materia de la franquicia.

D) Obligaciones del franquiciatario.
A continuacion se hace mencidon de las principales obligaciones del

franquiciatario:
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Ajustarse y acatar los procedimientos y normas operativas establecidas por
el franquiciante en los manuales.

Mantener las instalaciones, mobiliario y anuncios de la franquicia en
condiciones adecuadas para que correspondan a la imagen de la red de
franquicias estipuladas y establecidas por el franquiciante en el Manual de
Imagen Corporativa.

Adquirir cierto mobiliario y articulos (incluyendo software), que permitan el
desarrollo operativo de la franquicia, siempre manteniendo la imagen y
uniformidad de la red.

El franquiciatario se obliga a no modificar la apariencia, ni la ubicacion de la
franquicia sin autorizacion previa y por escrito del franquiciante.

Completar oportunamente las capacitaciones y cursos adicionales que sean
necesarios para el buen desarrollo de las operaciones de la franquicia.
Asegurarse de que el personal de la franquicia, cumpla con el debido uso
del uniforme establecido (en su caso).

Asegurarse de que el personal de la franquicia, mantenga una buena
apariencia tanto de higiene como de profesionalismo.

Mantener vigentes las autorizaciones necesarias para la adecuada
operacion, como licencias, permisos y certificados.

El franquiciatario est4 obligado a no vender productos o servicios, fuera del
territorio que le fue concedido.

No vender o explotar otros productos o servicios de los autorizados por el
franquiciante.

El franquiciatario esta obligado a cumplir con determinados horarios de
servicio.

Mantener el inventario suficiente de productos.

Pagar oportunamente y encontrarse al corriente en el pago de todos los
impuestos correspondientes de acuerdo a las leyes.

Pagar oportunamente al franquiciante las regalias acordadas en el contrato
de franquicia.

Presentar al franquiciante su declaracion anual de pago de impuestos.
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- Otorgar informacion financiera y contable.

- Abstenerse de utilizar las marcas y demas derechos de propiedad
intelectual del franquiciante para la realizacién de otro objeto para el cual no
esté autorizado su uso, asi como otras similares en grado de confusion.

- Guardar secretos comerciales.

- Prestar servicios o elaborar productos con estricto apego al sistema
establecido por el franquiciante.

- Conservar la calidad de los productos y/o servicios.

- Mantener el nivel de servicio requerido por parte del franquiciante.

- Permitir el acceso a la franquicia a los supervisores o auditores que envie el
franquiciante en cualquier momento para verificar el debido cumplimiento
con los términos y condiciones establecidos en el contrato.

- Se obliga a implementar de forma inmediata los cambios y ajustes que
determine el franquiciante con motivo de las supervisiones o auditorias.

- Vender bajo los precios y condiciones que el franquiciante determine.

- Informar al franquiciante con respecto al inicio o cualesquier accion, juicio o
procedimiento legal o administrativo que tenga relacion con la franquicia

que él opera.

E) Cesidn del contrato.

Como ya se dijo, el contrato de franquicia es considerado como “intuitu
personae”, dado que la franquicia se otorga a una persona que cubre un perfil
determinado, éste debe ser congruente con la filosofia y cultura de trabajo (incluye
aspectos como edad, sexo, estudios, nivel socioeconémico, disponibilidad), en
general, no se permite la venta, cesion, transferencia de los derechos o intereses
derivados o relacionados con la franquicia.

“La mayor parte de los franquiciantes establecen el caracter personal del
contrato, éstos tienen validez Gnicamente entre los firmantes (intuitu personae). La

razén es que los franquiciantes contratan con una persona determinada de la que
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se han asegurado que tiene la formacidon y conocimientos necesarios para
desempefiar con éxito su labor como franquiciatario™®.

Como bien sefiala Diez de Castro, “el contrato de franquicia suele incluir
restricciones a una posible cesion del contrato por parte del franquiciatario a

terceros™®

, razon por la cual sera indispensable que cualquier transferencia o
modificacion dentro de la estructura de la persona moral constituida para
desarrollar el objeto de la franquicia, se hagan del conocimiento del franquiciante
para que pueda ser autorizado y constar por escrito.

En caso de que el franquiciatario (persona fisica) muera, dentro del contrato
puede hacerse la prevision de que el franquiciante tendra derecho a “recomprar” la
franquicia o dar alguna indemnizacion a los herederos, incluso puede existir la
opcion de que dichos herederos, cedan el contrato de franquicia a un tercero

siempre y cuando exista autorizacion por parte del franquiciante.

F) Ubicacion y exclusividad territorial.

En el contrato de franquicia debe mencionarse la ubicacion del inmueble
donde se localizara la franquicia.

Para entender mejor la exclusividad territorial, se partird de la definicion de
territorio, que de acuerdo con Vasquez del Mercado, “es el area geografica en la
que el franquiciante no podra establecer por si mismo, ni otorgar a terceros
franquicias para operar un establecimiento igual al franquiciatario y en el que
opera su negocio el franquiciatario” *°.

Ahora bien, la exclusividad territorial a la que se hace referencia, puede
corresponder a Franquicias Maestras, por medio de esta modalidad de franquicia,
un franquiciante otorga a un franquiciatario, fuera de su pais, Estado o region el
derecho de explotar por si mismo, y por medio de terceras personas
(subfranquiciatarios), el concepto de negocio adquirido en determinada area

geogréfica.

“8 |bidem p.359
9 idem.
%0 vasquez del Mercado, Oscar, ob. cit., p.581.
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En el caso de la llamada franquicia unitaria, el franquiciatario tendra
derecho a operar un establecimiento en una localidad especifica y en un territorio
designado, éste no podra subfranquiciar, ni operar fuera de dicha area.

El franquiciante se obliga a no designar a otros franquiciatarios dentro de
esa misma zona geogréafica, sin embargo, este territorio exclusivo podra ser
modificado si asi lo estima el franquiciante, de acuerdo a estudios de mercado y
densidad de poblacion, o cambios demograficos sustanciales que lo justifiquen.

El franquiciatario queda obligado a mantener vigentes los derechos
posesorios del local autorizado por el franquiciante, ya sea por propiedad o
arrendamiento; de igual forma, deberd obtener por su cuenta las autorizaciones,
permisos, licencias, avisos y demas requerimientos necesarios para la operacion
de su unidad, ademas de mantener vigentes dichas autorizaciones.

En caso de que sea viable abrir otra franquicia, porque las condiciones
geograficas y densidad poblacional asi lo justifican, el franquiciatario que opera en
cierta zona, si ha cumplido cabalmente con sus obligaciones, tendra el derecho de
prioridad para ser informado de tal situacion y pueda decidir si quiere adquirir esa

nueva franquicia.

G) Reubicacion.

En caso de que el contrato de arrendamiento o subarrendamiento que haya
celebrado el franquiciatario para usar el inmueble que alberga el franquicia fuere
dado por terminado de forma anticipada por causas no atribuibles al franquiciatario
tales como dafios, expropiacién o declaracion de inhabitabilidad, el franquiciatario
podra reubicar dentro del territorio la franquicia, en un establecimiento

previamente autorizado por el franquiciante.

H) Capacitacion.
Dentro del contrato de franquicias, se debe explicar en qué consiste la
capacitacion, la duracion, asi como a cargo de quien corren los gastos que se

generen (viaticos, sueldos, y demas gastos relacionados).



69

También se debe incluir una clausula que especifique los efectos que

tendré el hecho de no asistir a las capacitaciones o hacerlo de forma incompleta.

[) Manuales.

Los manuales constituyen una herramienta clave en la asistencia técnica y
el soporte de la transferencia de tecnologia a los franquiciatarios, son utiles para la
preservacion y buen funcionamiento en la operacion de la franquicia.

De igual manera, constituyen un medio de control para el cumplimiento de
los procedimientos que se llevan a cabo dentro del sistema, los cuales ya se
encuentran estandarizados.

En todo momento son y seran propiedad del franquiciante, generalmente
son transmitidos al franquiciatario en comodato™, el franquiciatario debera
mantenerlos completos, vigentes y actualizados.

En términos generales, como bien lo expone Vasquez del Mercado en su
obra Contratos Mercantiles, “los manuales contendran las instrucciones,
requerimientos, estandares, especificaciones, métodos y procedimientos para la
operacion del negocio” 2.

Dentro de estas herramientas operativas encontramos especificamente, en
primer término, al Manual de Induccion, éste tiene como propésito sensibilizar al
franquiciatario a la filosofia empresarial, exponiendo la informacion corporativa
(misidn, vision, valores). En este documento se le informa de forma mas clara las
responsabilidades que tiene, tales como el pago de regalias, cuotas de publicidad
y otras contraprestaciones.

En segundo lugar, el Manual de Apertura, este documento contiene la
descripcién detallada de las actividades y procedimientos que debe realizar el
franquiciatario para la efectiva apertura de su unidad.

En este se incluye el organigrama de actividades, lineamientos para la

seleccion, remodelacién y equipamiento del local, recomendaciones para la

°L El contrato de comodato es un contrato traslativo de uso, por medio de éste, el comodante se
obliga a transmitir gratuitamente el uso de un bien no fungible al comodatario, quien a su vez se
obliga a restituirlo una vez que haya concluido la vigencia de dicho documento.

*2 vasquez del Mercado, Oscar, ob. cit., p.583.
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seleccion, contratacion y capacitacion del personal operativo, adquisicion del
inventario inicial y politicas de compra.

El Manual de Imagen Corporativa, contiene informacion detallada de los
lineamientos respecto de la imagen de la franquicia, uso del logotipo, tipografias,
colores, asi como las aplicaciones autorizadas en el local, anuncios, publicidad,
papeleria, uniformes, etc.

Por ultimo, el Manual de Operaciones, que destaca porque contiene la
mayor parte del know how a transmitir tanto al franquiciatario como a su personal,
describiendo ampliamente las politicas y procedimientos operativos Yy
administrativos del negocio.

El contrato debe incluir una clausula respecto a los efectos que causara la
pérdida de una o mas copias.

Con el fin de mejorar el concepto de negocio de la franquicia y su manejo,
el franquiciante revisa periddicamente el contenido de los manuales, por lo cual
dentro del contrato es preciso que el franquiciatario, convenga expresamente en
cumplir con todas las modificaciones que el franquiciante realice a los manuales.

También es recomendable aclarar dentro del contrato, que en cualquier
controversia relacionada con el contenido o interpretaciéon de cualquiera de los
manuales, prevaleceran los términos y condiciones y fechas de copias maestras
gue mantenga el franquiciante.

En términos del articulo 82 de la Ley de Propiedad Industrial, los manuales

constituyen secretos industriales, a la letra establece:

“Se considera secreto industrial a toda informacion de aplicacion
industrial o comercial que guarde una persona fisica o moral con
caracter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja
competitiva o econOmica frente a terceros en la realizacion de
actividades econdmicas y respecto de la cual haya adoptado los medios
0 sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso

restringido a la misma.
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La informacién de un secreto industrial necesariamente deberd estar
referida a la naturaleza, caracteristicas o finalidades de los productos; a
los métodos o procesos de produccién; o a los medios o formas de
distribucibn o comercializacion de productos o prestacion de

servicios”...

Para que se considere como violacion al contrato de franquicia alguna

omision en las operaciones, se recomienda anexar los manuales a éste.

J) Confidencialidad.

En todo momento, el franquiciatario se obliga a guardar los secretos
industriales, comerciales y de negocios y cualquier otra informacion confidencial
en estricto secreto, dados a conocer por parte del franquiciante para la operacion
del negocio, ya sea que estén contenidos en los manuales o en cualquier otro
medio transmitido.

Esta clausula no se limita Unica y exclusivamente al franquiciatario, son
extensivas a sus socios, asociados, colaboradores, empleados y cualquier otra
persona que tenga relacién con la unidad.

Quedara asentado que el franquiciatario no podrd utilizar la informacion
confidencial para otros fines comerciales o0 propositos que no sean

especificamente los autorizados o aprobados por escrito por el franquiciante.

K) Independencia de las partes.

“El contrato de franquicia es un contrato de cooperacion entre dos partes, el
franquiciante y el franquiciatario. Se encuadra dentro del sistema de asociacion, es
decir la unidon entre las partes, pero manteniendo cada una de ellas su
independencia. Los Unicos limites a esta independencia son las disposiciones
recogidas en el contrato de franquicia”.

Debe quedar claro que la franquicia no corresponde a un contrato de

trabajo; no existe ningun tipo de relacion laboral entre el franquiciante y el

*3 Diez de Castro, Enrique, ob. cit., p.360.



72

franquiciatario o las personas contratadas por este Ultimo, las partes son
totalmente responsables de sus actos frente a terceros de forma individual.
“El franquiciatario no es responsable de la actuacion del franquiciante frente

a terceros™*

, esto incluye tanto a clientes, como empleados o distribuidores
autorizados.

Ninguna de las partes posee la facultad de contratar u obligarse o involucrar
de alguna otra manera a la otra en ningun tipo de operacion, excepto en el caso
en que el franquiciante actia en su nombre y representacion de la red de

franquiciatarios en casos de programas de publicidad y proveedores exclusivos.

L) Regalias.

Las regalias constituyen una obligacion de “dar”, estan a cargo del
franquiciatario, es el pago que se va a efectuar al franquiciante como
contraprestacion al acceso que se le da al uso de marca, signos distintivos, know-
how y asistencia técnica, su monto depende de una serie de factores en que los
qgue figura el valor y penetracion de la marca en un mercado en particular, asi
como el valor de los conocimientos que son transferidos.

“Se debe hacer referencia a las contraprestaciones financieras, es decir, los
pagos que debe efectuar el franquiciante (derechos de entrada, canon de
funcionamiento y canon de publicidad)™>.

El franquiciatario deber& cubrir al franquiciante una regalia o cuota inicial,
también conocido como canon de entrada (franchise fee) a la firma del contrato, se
dice afirma que el cobro de dicha cuota tiene el propésito de que el franquiciante
recupere los gastos efectuados para llevar a cabo la firma del contrato, asi como
una regalia continua y una contribucion al fondo de publicidad y mercadotecnia.

Pueden ser pagadas periddicamente o no por la operacion de la franquicia;

esto dependera si el franquiciante las ha fijado o no en su modelo de negocio.

** |bidem, p.349.
*° {bidem.
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Las regalias pueden tener un monto fijo, es decir, pueden estar ya
establecidas desde que se inicia la relacion contractual, o corresponder a un
porcentaje dependiendo de las ventas netas.

Generalmente, se estipula que el franquiciatario invertira mensualmente
cierta cantidad destinada a la publicidad local de su unidad (regalias de publicidad
local), de igual manera, debera realizar aportaciones en periodos determinados
para la publicidad institucional.

El articulo ¢Por qué pagar regalias? menciona que dicha contraprestacion

sirve principalmente para:

1. Para sufragar los costos y gastos que tiene el Franquiciante por brindar
asistencia y soporte a todos sus franquiciatarios y por operar una cadena
de franquicias.

2. Para que el Franquiciante invierta en el desarrollo e innovacion del
concepto de negocio.

3. Para que el Franquiciante tenga utilidades y se genere un verdadero
“ganar-ganar”®.

Las fechas y formas de pago, generalmente se establecen en un calendario
oficial, llegado el caso en que el franquiciatario incurra en mora en el pago de
cualquier cantidad que adeude, se puede pactar un interés y la manera en que se
realizara el computo para aplicarlo.

Siguiendo con la hipétesis del incumplimiento del pago de regalias, se
pueden establecer garantias personales para garantizar el pago de las mismas,
tales como fianzas, garantia hipotecaria, asi como el establecimiento de obligados
solidarios.

A razdn de lo anterior, se establecera un término maximo, en el cual, si el
franquiciatario se retrasare en el pago de las regalias durante un periodo

determinado, dicha conducta causara recision del contrato.

%8 http://www.notifranquicias.com/2012/noviembre/por-que-pagar-regalias , consultado el 1 de junio
de 2013.
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Cabe sefalar que también existen franquicias que no cobran regalias, tal es

el ejemplo de algunas franquicias llamadas de producto o distribucion.

M) Marcas, Politica Comun e Imagen.

En el contrato de franquicias se deben incluir todas las marcas materia de
autorizacion, especificacion del numero de registro de la marca, y signo distintivo
gue constituye la marca (logotipo), asi como productos y/o servicios que ampara.

“En el contrato se deben detallar de forma clara las condiciones de la
licencia de marca: derechos, limites y modalidades de utilizacién por parte del
franquiciatario. Por otra parte, el franquiciante debe exhibir y mostrar ante el
franquiciatario sus derechos sobre la marca y los signos distintivos de la
franquicia”®’.

El franquiciatario debe reconocer que su derecho a utilizar las marcas se
deriva Unicamente del contrato de franquicia y se limita a la operacion
contemplada en el mismo; también reconocera que bajo ninguna circunstancia
podra utilizar el nombre del franquiciante o cualquiera de las marcas en materiales
o articulos que no hayan sido previa y debidamente autorizados por escrito por el
franquiciante.

Convendra utilizar s6lo aquellas etiquetas, impresiones, formatos, disefios y
colores de marcas que aparecen en los manuales o las modificaciones que
determine por escrito el franquiciante en el futuro.

En cuanto a la marca, politica comun e imagen, el franquiciatario se obliga a
utilizar manuales y demas instrumentos y herramientas que integran el sistema en
la manera establecida en el contrato de franquicia, con el fin de mantener siempre
la imagen de la cadena, asi como proteger y mantener la reputacion, el prestigio y

el buen nombre de la franquicia.

*" Diez de Castro, Enrique, ob. cit., p.348.
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N) Patentes.
Se deben especificar las patentes registradas materia del contrato,
productos y procedimientos que ampara; asi como allegar al franquiciatario de la

tecnologia y conocimientos para la adecuada explotacion de las mismas.

O) Productos y/o servicios.

Dado que ya se tiene una estandarizacion de los productos o servicios que
se venderan o prestaran en el sistema de franquicias, el franquiciatario en ningun
momento podra incluir nuevos servicios y/o productos sin autorizacion del
franquiciante.

El franquiciante designara las politicas de precios, descuentos vy
promociones institucionales, mismas que deberan seguir obligatoriamente todos

los franquiciatarios.

P) Aprovisionamiento.

Dentro de las obligaciones del franquiciante, se encuentra el hecho de que
él, le brindara al franquiciatario las formas de realizar el aprovisionamiento, la
informacién respecto cdmo hacer requisiciones cuando necesite insumos, formas
de pago, o proveedores autorizados, asi como stock minimo.

En la franquicia denominada “de producto o marca”’, en la que se
comercializan productos, existe una figura denominada comisariato, en la cual, el
mismo corporativo de la franquicia, abastece a toda la red de franquicias con
insumos y/o materia prima.

Por otra parte, también se encuentran los proveedores autorizados, con
guienes generalmente, el franquiciante logra acuerdos para tener precios
preferenciales y diferentes a los que se le darian al publico en general, beneficio

otorgado por las cantidades adquiridas.

Q) Dias y Horarios de Operacion.
Para obtener los resultados previstos, tanto de retorno de inversion como

de utilidades, es indispensable seguir puntualmente, los horarios tanto de apertura
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como de cierre estipulados en el contrato, por lo cual, el franquiciatario queda
obligado a mantener abiertas las instalaciones del negocio y con servicio al

publico.

R) Control de Calidad.

Los productos y/o servicios deberan cumplir siempre con las normas de
calidad establecidas por el franquiciante.

El franquiciatario en ningln momento podrd modificar los métodos o
procedimientos relativos a la operacion de la franquicia.

La seguridad, mantenimiento, limpieza y presentacion de los empleados se
llevaran a cabo con estricto apego a lo indicado en los manuales.

Asimismo, el franquiciatario debera mantener el inventario minimo que

asegure la correcta conduccion de las operaciones.

S) Supervision.

El franquiciante tendra derecho de ingresar, e inspeccionar la franquicia en
horarios razonables, ademas de poder observar la forma en que el franquiciatario
y su personal prestan los servicios y dirigen operaciones, para asegurarse del
cumplimiento de las normas de control de calidad y rendimiento establecidas.

El franquiciatario, al adquirir un concepto de negocio con formas de
operacion y administracion bien determinadas, se compromete a aceptar el control
del estado de la unidad franquiciada, en cuanto a técnicas de venta, de gestion,
realizadas por parte del franquiciante que se hayan establecido en el contrato, lo
anterior tiene justificacion juridica en el articulo 142 Bis que se transcribe a la letra

a continuacion:

“El Franquiciante podra tener injerencia en la organizacién vy
funcionamiento del Franquiciatario, Unicamente para garantizar la
observancia de los estandares de administracion y de imagen de la

Franquicia conforme a lo establecido en el contrato”.
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En dichas supervisiones se puede determinar la viabilidad de facilitar mayor

asistencia técnica al franquiciatario para que las cosas marchen adecuadamente.

T) Modificaciones.

El franquiciatario esta consciente de que pueden existir modificaciones
hechas por parte del franquiciante para mejorar el concepto del negocio; como
consecuencia de dichas modificaciones y si resulta necesario que el franquiciatario
remodele o cambie la imagen de la franquicia, los gastos corren a cargo de él
mismo, debiendo cumplir con los plazos establecidos para tales efectos que
otorgue el franquiciante.

El franquiciatario conviene en que no esta autorizado para modificar o
alterar en forma alguna, marcas, materiales registrados o métodos, en cuanto a
disefo, contenido, fabricacion, uso u otra forma, sin el previo consentimiento del

franquiciante.

U) Seguros.

Una de las maneras de evitar posibles problemas en la franquicia,
constituye el hecho de anticiparse y prever ciertas situaciones, razon por la cual el
franquiciatario quedara obligado a contratar y mantener vigentes una serie de
seguros cuyo pago quedara a cargo de éste.

Los principales seguros con que debera contar son los siguientes:

- Seguro contra accidentes de trabajo.

- Seguro contra incendio.

- Seguro contra robo o asalto.

- Responsabilidad civil frente a terceros y clientes.

- Seguro de vida.

- En general la adquisicion de coberturas de riesgo que incluyan el costo de

reemplazo de equipos, mobiliarios, instalaciones.

Generalmente las polizas deberan adquirirse en una compafiia de seguros

debidamente aprobada por el franquiciante.
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Se recomienda que las pdlizas incluyan una clausula donde se especifique
qgue no podran ser canceladas, ni modificadas, sin notificar previamente al

franquiciante.

V) Rescision.

Como se sefiala en la obra El sistema de franquicias, fundamentos teoricos
y préacticos, “una parte importante del contrato son las disposiciones referentes a la
duracion, renovacion y rescision del contrato, asi como los efectos derivados de
dicha ruptura”®.

La rescision implica dejar sin efecto el contrato, tal accion puede ser por
acuerdo de las partes o porque se incumplieron obligaciones de alguna de ellas;
“la resolucién por incumplimiento tiene como fundamento legal, el articulo 1949 del
Codigo de Comercio, que previene la posibilidad de resolver los contratos
bilaterales por incumplimiento de una de las partes™.

El articulo de obligada mencién en lo que respecta a esta seccion, es el

articulo 142, Bis 3, pues en él se establece que:

“El Franquiciante y el Franquiciatario no podran dar por terminado o

rescindido unilateralmente el contrato, salvo que el mismo se haya

pactado por tiempo indefinido, o bien, exista una causa justa para ello.

Para que el Franquiciatario o el Franquiciante puedan dar por terminado

anticipadamente el contrato, ya sea que esto suceda por mutuo acuerdo

0 por rescision, deberan ajustarse a las causas y procedimientos
convenidos en el contrato”.

Del citado articulo, se advierte que Unicamente se podra dar por terminado

el contrato unilateralmente cuando no se haya establecido la vigencia del mismo, o

cuando se recaiga en una de las causales estipuladas en el clausulado.

*8 |bidem p. 351.
% Arce Gargollo, Javier, ob. cit., p. 96.
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El articulo 142 Bis 3, sefiala que en caso de que existan violaciones a la
terminacion anticipada del contrato, tendra lugar el pago de penas convencionales

pactadas o el pago de dafios y perjuicios.

“En caso de las violaciones a lo dispuesto en el parrafo precedente, la
terminacion anticipada que hagan el Franquiciante o Franquiciatario
daré lugar al pago de las penas convencionales que hubieran pactado
en el contrato, o en su lugar a las indemnizaciones por los dafios y
perjuicios causados”.

Cabe precisar que no es posible exigir el pago de ambas prestaciones, una
es excluyente de la otra, si se exige el pago de la pena convencional, no es
posible reclamar el pago de dafios y perjuicios y viceversa.

Otra posibilidad que tiene la parte afectada, es exigir el cumplimiento
forzoso, incluyendo el pago de dafios y perjuicios.

De acuerdo con Diez de Castro, Navarro Garcia y Rondan Catalufia, se
pueden sefialar las siguientes faltas:

Faltas del Franquiciante:

- “La no existencia o falta de apoyo de asistencia técnica.

- Ausencia de obligaciones publicitarias y promocionales comprometidas.

- No respetar las clausulas de exclusividad territorial.

- No cumplir las condiciones de entregas en el suministro del franquiciatario.

- La franquicia no proporciona al franquiciatario los beneficios previstos en los

documentos aportados por el franquiciante.
Faltas del franquiciatario:

- Retraso o impago de los canones o derechos establecidos.

- No mantener en secreto el know-how y otros elementos del sistema de
franquicias.

- Violacién a las clausulas de no competencia.

- No someterse a los controles establecidos por el franquiciante.

- No respetar los territorios de exclusividad concedidos.
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- Que se produzca cesion en contravencion a lo dispuesto en el contrato.

- Que el propietario fuere condenado por delito que se castigue con pena de
prision.

- No permitir se realicen las inspecciones a las instalaciones.

- Ofrecer productos o servicios que no cuenten con la previa aprobacién por
escrito del franquiciante.

- Incumplir con normas, politicas, términos y condiciones establecidos por el
franquiciante

- Proporcione informacién falsa o errénea al franquiciante°.

Dentro del mismo contrato se pueden establecer las formas y plazo para
notificar a la parte que esté incumpliendo con sus obligaciones para que pueda
subsanar dichos incumplimientos, y asi continuar con la relaciébn comercial

establecida.

W) Pacto Comisorio.

El pacto comisorio, puede ser establecido en contratos donde las partes se
obligan reciprocamente; en caso de incumplimiento de una de las partes respecto
a sus obligaciones, la contraparte (aquella que si ha cumplido con sus
obligaciones), esta facultada para exigir el cumplimiento forzoso del contrato o
declarar incumplida la obligacion y exigir, por ende, el pago de dafios y perjuicios.

La relevancia de esta clausula se haya en el hecho de que si las partes la
establecieron de forma expresa y en caso de que se llegara a dar el
incumplimiento por una de las partes, la parte afectada puede declarar
validamente, sin necesidad de presentar demandas en tribunales, que el contrato
se da por terminado mediante el pago de dafios y perjuicios.

Es recomendable incluir esta clausula para evitar acudir a tribunales en
caso de incumplimiento del contrato por una de las partes para terminar

anticipadamente el negocio.

% Diez de Castro, Enrique, ob. cit., p.359.
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X) Notificaciones

Se sugiere que cualquier notificacién que se deba realizar a alguna de las
partes derivadas del contrato, se realicen por cualquiera de los siguientes medios:
por escrito y ser enviadas a la parte correspondiente por medio de correo
certificado con acuse de recibo, mensajeria especializada, notificadas ante notario
publico o corredor, o por cualquier medio que proporcione al remitente pruebas de

Su envio o0 no aceptacion de su entrega.

Y) Terminacion.

Una vez que termina la vigencia del contrato por haber llegado a su fin el
plazo convenido o porque sobreviene alguna otra causal, el franquiciatario debe
devolver inmediatamente al franquiciante los manuales y equipo que le fueron
dados en comodato, asi como cesar de la utilizacion de la marca, signos
distintivos y know-how.

Para lograr una terminacién contractual limpia y sin que se deje de resolver

ningun asunto, se recomienda tener en cuenta los siguientes puntos:

- Cobrar todas las cantidades adeudadas.

- Dejar clara la prohibicién de seguir utilizando signos marcarios y sistema en
general del negocio, asi como informacién que constituya un punto medular
en el desarrollo de la franquicia.

- Confirmar la cancelacion de todos los registros que tengan relacion con la
franquicia.

- Asegurarse de que la papeleria sea destruida o recuperada por parte del
franquiciante.

- Tener derecho de opcion sobre el contrato de arrendamiento del
franquiciatario para que el franquiciante pueda operar el local
posteriormente.

- En su caso, recompra del stock sobrante.
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Z) Renovacion.

Si las partes llegan a un acuerdo se puede firmar un nuevo contrato de
franquicia; uno de los problemas que se puede plantear en este momento es la
procedencia del pago de un nuevo canon de entrada al franquicitario.

Dicha renovacién implica forzosamente la suscripcion de un nuevo contrato
que tendré la funcion de regular nuevamente la relacion entre las partes.

Dentro de las justificaciones invocadas por los franquiciantes para el pago
del nuevo canon de entrada, se encuentran: las innovaciones técnicas, “saber
hacer” renovado, formar parte de una cadena con mayor prestigio, territorio y

clientes concedidos en exclusividad.

A.a) Obligaciones a la extincion del contrato.

Concluida la vigencia del contrato o en caso de terminacion anticipada del
mismo, cesaran todos los derechos otorgados al franquiciatario.

“La extincion del contrato obliga al franquiciatario a la restitucién inmediata
de los elementos constitutivos de la franquicia (signos distintivos, manuales,
maquinaria y/o equipo).

El franquiciatario puede quedar obligado, por las clausulas de no
competencia, a no competir directa o indirectamente con la cadena por un periodo
de tiempo determinado en un area geografica determinada”’.

El franquiciante le indicara al franquiciatario la fecha en que debera efectuar
el cierre oficial de la franquicia.

En cuanto al stock que se tiene al momento de la conclusion de la vigencia
del contrato, se tienen dos vias para que no se tengan pérdidas, en la primera, el
franquiciante puede recomprar a su precio los insumos, como ya se dijo para que
el franquiciatario no tenga pérdidas, pero también para asegurar la no
competencia, la segunda via, es darle un plazo al franquiciatario para que ponga a

la venta los productos y eliminar dicho stock.

® |bidem, p.357.
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B.b) No competencia.

El articulo 5° constitucional prevé el derecho de ejercer cualquier actividad,
siempre y cuando sea licita. En esta linea los acuerdos de no competencia
representan una limitacién a tal garantia.

Se recomienda establecer penas convencionales en caso de que el
franquiciatario compita.

Existen dos tipos de competencia, la directa y la indirecta:

- Competencia Directa: es la competencia que involucra al franquiciatario de
forma personal en el ejercicio de una actividad similar a aquella que
desenvuelve el objeto ejercicio de la franquicia.

- Competencia Indirecta: la actividad se desarrolla por medio de un tercero;
implica al franquiciatario en el ejercicio de un negocio similar al del objeto
de la franquicia.

Marzorati sostiene que “la clausula de no competencia es valida en
cualquier supuesto, ya que la propiedad del sistema de franquicia le pertenece al
franquiciante y el franquiciatario s6lo paga por su uso™®.

Se puede concluir que la clausula de no competencia es valida siempre y
cuando las condiciones de la limitacién se refieran a un tiempo, espacio y sector

determinado.

C.c) Solucion de Controversias.

En un creciente nimero de casos, las partes en los contratos de franquicia
incluyen clausulas referentes a los medios alternativos de solucién de
controversias, ya sean escalonadas o directas; en las clausulas escalonadas, las
partes convienen tratar de resolver los conflictos en primera instancia, haciendo
uso de la mediacion y en caso de no alcanzar un acuerdo durante un periodo
determinado, se recurre al arbitraje, en el caso de las clausulas directas, las partes
acuden inmediatamente al arbitraje.

El hecho de que no se encuentre establecida una clausula en la que las

partes se comprometan a negociar, conciliar o ir a arbitraje, no significa que éstas

62 3. Marzorati, Oswaldo, Franchising, Editorial Astrea, Buenos Aires, 2001, p.124.
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no puedan llevar a cabo tales acciones, sin embargo, si esta prevista dentro del
contrato, conviene aclarar los plazos que las partes tendran para llevar a cabo
dichas negociaciones, esto es, cuantas reuniones se llevaran a cabo para tratar de
lograr una solucién a partir de la mediacién o conciliacion, y el plazo para llevarlas
a cabo, en caso de que no se llegue a ningun acuerdo, establecer a qué via se
recurrira.

En la clausula arbitral, se debera incluir el idioma, sede, nimero de arbitros,
asimismo, se establecera si el arbitraje sera ad hoc o institucional (en este ultimo
caso se debe nombrar a la Instituciéon Administradora del arbitraje).

Muchas de las instituciones administradoras de arbitrajes, ya cuentan con

clausulas modelo que las partes pueden utilizar dentro de sus contratos.

D.d) Derecho Aplicable.

El claro y preciso entendimiento de los términos y condiciones que prevé el
contrato de franquicia es imprescindible, el cumplimiento exacto representa para el
franquiciante la garantia de que se mantendra el buen nombre de la franquicia,
mientras que para el franquiciatario significara el buen funcionamiento y éxito de la
inversion que ha realizado.

Un contrato impreciso, incompleto o deficiente, puede traer como
consecuencia el fracaso del negocio que se esta emprendiendo.

En primer término, la elaboracion del contrato esta a cargo del
franquiciante, es él quien debera incluir todo aquello a lo que esté dispuesto a
obligarse ante sus franquiciatarios, e incluir todo aquello que podra exigir a estos
altimos con el proposito de cumplir objetivos, como el obtener una retribuciéon
justa por la licencia de su marca y la transferencia de su tecnologia y la adecuada
proteccién y mejoramiento del sistema.

Al ser la franquicia un negocio en el que las partes deben generar una
sinergia permanente que beneficie en lo individual pero también a la red que
conforman, el contrato debe ser redactado de forma clara y precisa para que las

partes entiendan lo que en él se plantea.
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E.e) Anexos.

El nimero de anexos que contenga el contrato de franquicia, pueden variar
en funcién de las necesidades del negocio; a continuacion se sefialan algunos de
los elementos que pueden integrarse como anexos:

- Licencia de Uso de Marca.

- Contrato de Comodato de los Manuales.

- Contrato de Licencia de Uso de Software.

- Contrato de Confidencialidad celebrado entre franquiciante y franquiciatario,
asi como el que celebrara el franquiciatario con sus empleados.

- Contrato de Distribucion, Proveeduria o Comisariato.

- Contrato Comodato.



86

CAPITULO IV
CONTROVERSIAS Y FORMAS DE SOLUCION

Al comercializar una franquicia y tener relacién con otros sujetos, al igual que en
toda interaccion humana, es posible que surjan diferencias, al particular, en el
sector franquicias se deben tomar en cuenta los siguientes factores:

- Tanto franquiciante como franquiciatario son empresarios independientes,
cada uno persigue sus objetivos propios.

- En la interaccién dada entre dichas partes, aunque sus intereses no son
necesariamente coincidentes, sin duda son complementarios.

- Al ser una relacion de tracto sucesivo, es evidente que se van a ir dando
variaciones por factores externos, tales como la evolucion del mercado,
reformas legislativas, problemas de tipo economico, personal, las cuales
son susceptibles de tornarse en conflictos.

Dados los elementos que constituyen y se desenvuelven dentro de esta
figura, se pueden encontrar diversas ramas del derecho implicadas para dar
solucion a la controversia que se susciten; entre las cuales estan las materias civil,
penal y administrativa.

En este sentido, es menester precisar que por medio del arbitraje, tema
toral dentro del presente trabajo, un Tribunal Arbitral nunca tendra la facultad de
dirimir conflictos derivados de causas penales o puramente administrativas; para
dar solucion a este tipo de controversias se tendra que recurrir a érganos
especificos, tales como el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial o el
Instituto Nacional de Derechos de Autor, para que emitan las resoluciones
administrativas correspondientes y con ello lleven a cabo las labores para las
cuales tienen facultad.

Cuando las controversias civiles o mercantiles sélo afecten intereses
particulares, pueden conocer de ellas, los Tribunales de Orden Comdun, sin
perjuicio de la facultad de los particulares de someterse a un procedimiento de
arbitraje®.

8 Articulo 104 Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
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A este respecto, podemos afadir lo que sefiala Francisco Gonzalez de

Cossio, “El Tribunal Arbitral es un 6rgano de contrato, su mision es resolver sobre

la legalidad contractual de la disputa™®”.

4.1 Controversias Civiles/Mercantiles.

Dos conceptos que resultan de vital importancia en este apartado son: el acto de
comercio y la figura del comerciante.

El articulo 75 del Cédigo de Comercio, hace una minuciosa lista de cuales
son los actos de comercio mismos que se citan a continuacion:

La ley reputa actos de comercio:

l.- “Todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con
proposito de especulacion comercial, de mantenimientos, articulos,
muebles o mercaderias, sea en estado natural, sea después de
trabajados o labrados;

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

lll.- Las compras y ventas de porciones, acciones y obligaciones de las
sociedades mercantiles;

IV.- Los contratos relativos y obligaciones del Estado U otros titulos de
crédito corrientes en el comercio;

V.- Las empresas de abastecimientos y suministros;

VI.- Las empresas de construcciones, y trabajos publicos y privados;
VII.- Las empresas de fabricas y manufacturas;

VIIl.- Las empresas de trasportes de personas 0 cosas, por tierra o por
agua; y las empresas de turismo;

IX.- Las librerias, y las empresas editoriales y tipograficas;

X. Las empresas de comisiones, de agencias, de oficinas de negocios
comerciales, casas de empefio y establecimientos de ventas en publica

almoneda;

®http://camex.com.mx/envios_cam/2013/reporte_en_linea/reporte 59/disputas_de franquicias_utili
dad_e_idoneidad_del_arbitraje.pdf, consultado 12 de agosto de 2013.




88

Xl.- Las empresas de espectaculos publicos;

XIl.- Las operaciones de comision mercantil;

XIll.- Las operaciones de mediacién de negocios mercantiles;

XIV.- Las operaciones de bancos;

XV.- Todos los contratos relativos al comercio maritimo y a la
navegacion interior y exterior;

XVI.- Los contratos de seguros de toda especie;

XVII.- Los depdésitos por causa de comercio;

XVIIl.- Los depésitos en los almacenes generales y todas las
operaciones hechas sobre los certificados de depdsito y bonos de
prenda librados por los mismos;

XIX.- Los cheques, letras de cambio o remesas de dinero de una plaza
a otra, entre toda clase de personas;

XX.- Los vales u otros titulos a la orden o al portador, y las obligaciones
de los comerciantes, a no ser que se pruebe que se derivan de una
causa extrana al comercio;

XXI.- Las obligaciones entre comerciantes y banqueros, si ho son de
naturaleza esencialmente civil;

XXIl.- Los contratos y obligaciones de los empleados de los
comerciantes en lo que concierne al comercio del negociante que los
tiene a su servicio;

XXIIl.- La enajenacion que el propietario o el cultivador hagan de los
productos de su finca o de su cultivo;

XXIV. Las operaciones contenidas en la Ley General de Titulos y
Operaciones de Crédito;

XXV.- Cualesquiera otros actos de naturaleza analoga a los
expresados en este codigo. En caso de duda, la naturaleza comercial

del acto sera fijada por arbitrio judicial”.

Por lo tanto, se puede concluir que los actos de comercio son las

actividades que realizan los comerciantes en la ejecucién de algun oficio,
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prestacion de un servicio o en el intercambio, produccion, distribucion, transporte
y transformacion de bienes.

Con respecto al concepto de comerciante, Fernando Vasquez explica lo
siguiente, “de acuerdo con el articulo 30 del Codigo de Comercio, se reputan
comerciantes las personas que, teniendo capacidad legal para ejercer el
comercio, hacen de él su ocupacion ordinaria; las sociedades constituidas
conforme a las leyes mercantiles; y las sociedades extranjeras o las agencias o
sucursales de éstas que ejerzan actos de comercio dentro del territorio nacional.

Como se ve el Cadigo de Comercio distingue entre dos tipos de comerciantes,
los individuales y los colectivos y establece para la atribucion de tal caracter
criterios diversos; asi en cuanto a los comerciantes individuales, se basa en un
criterio material, como lo es el hacer del comercio su ocupacién ordinaria (...)">.

Desde la perspectiva legislativa la clasificacion de los comerciantes es la

siguiente de acuerdo con el articulo 3° del Cédigo de Comercio:

“Se reputan en derecho comerciantes:

I.- Las personas que teniendo capacidad legal para ejercer el
comercio, hacen de él su ocupacion ordinaria;

Il.- Las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles;
lll.- Las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de

éstas, que dentro del territorio nacional ejerzan actos de comercio”.

Por lo tanto, el franquiciante y el franquiciatario, pueden ser considerados
comerciantes, ya que ambos hacen del comercio su actividad habitual.

Entre las principales causas que generan conflicto, se encuentran las
siguientes:

- Falta de pago de regalias.

- Incumplimiento de las pautas establecidas por el franquiciante.
- Venta de productos no autorizados.

- Inasistencia a cursos de capacitacion.

% vazquez Arminio, Fernando, et. al., Diccionario Juridico Mexicano, 42 edicién, Editorial Porrtia
UNAM, México, 1991, p. 512.
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- Violacion a los derechos de propiedad intelectual.
- Utilizacion del know-how para fines distintos a los establecidos en el objeto
del contrato.

Por parte del franquiciante, también pueden existir violaciones e
incumplimientos al contrato tales como:

- No prestar asistencia técnica y formacion continua.
- No proporcionar publicidad.
- Infringir el pacto de exclusividad territorial.

En el caso de que el franquiciante incumpla las disposiciones de los
articulos 142 y 65 de la Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento
respectivamente, el franquiciatario, tiene derecho de solicitar la nulidad del
contrato y el pago de dafios y perjuicios (esto ultimo solo si se ejerce dentro del
primer afio después de celebrado el contrato).

Por lo que respecta a las acciones civiles para reclamar el pago de dafos y
perjuicios ocasionados por el uso ilegal de una marca, el Unico legitimado para
ejercitar e instaurar la demanda, es el propio agraviado, en virtud de lo establecido
en el Codigo Federal de Procedimientos Civiles, que lo concentra en el principio
de que solo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él, quien tenga
interés en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una
condena, asi como quien tenga el interés contrario.

La Ley de Propiedad Industrial prevé en su articulo 227 que son
competentes los Tribunales Federales para conocer de las controversias
mercantiles y civiles y las medidas precautorias que se susciten con motivo de la
aplicacion de la LPI.

Resulta util aclarar, que en el Distrito Federal, no existen Tribunales
Mercantiles, por lo tanto, quienes resuelven son los jueces en materia civil.

Se puede afirmar que los procesos civiles, principalmente se utilizan para
cumplimientos de contratos, reivindicaciones, nulidades de actos juridicos; los
procesos mercantiles para rescindir contratos y juicios ejecutivos mercantiles.

Por su parte, los juicios mercantiles, tienen por objeto dirimir controversias

relacionadas con actos de comercio.
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4.2 Procedimientos Penales.

Los delitos especiales que incluye la Ley de Propiedad Industrial se encuentran

tipificados en los articulos 223 y prevé las siguientes conductas:

- “Reincidir®® en las conductas previstas en las fracciones Il a XXII del
articulo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, una vez que la primera
sancion administrativa impuesta por esta razon haya quedado firme.

- Falsificar en forma dolosa y con fin de especulacion comercial, marcas
protegidas por la Ley de Propiedad Industrial.

- Producir, almacenar, transportar, introducir al pais, distribuir o vender,
en forma dolosa y con fin de especulaciéon comercial, objetos que
ostenten falsificaciones de marcas protegidas por la Ley, asi como
aportar o proveer de cualquier forma, a sabiendas, materias primas o
insumos destinados a la produccibn de objetos que ostenten
falsificaciones de marcas protegidas

- Revelar a un tercero un secreto industrial, que se conozca con motivo
de su trabajo, puesto, cargo o desempeifio de su profesion, relacion de
negocioso, en virtud del otorgamiento de una licencia para su uso, sin el
consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial, habiendo
sido prevenido de su confidencialidad, con el propdsito de obtener un
beneficio econdmico para si o para tercero o con el fin de causar un
perjuicio a la persona que guarde el secreto.

- Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento
de la persona que lo guarde o de su usuario autorizado, para usarlo o
revelarlo a un tercero, con el proposito de obtener un beneficio
econOmico para si 0 para un tercero o con el fin de causar un perjuicio a
la persona que guarde el secreto industrial o a su usuario autorizado.

- Usar la informacién contenida en un secreto industrial, que conozca

por virtud de su trabajo, cargo, puesto, ejercicio de su profesién o

 E| articulo 218 de la LPI, estabelece que se entende por reincidéncia, cada una de las
subsecuentes infracciones a un mismo precepto, cometidas dentro de los dos afios siguientes a la
fecha en que se emitio la resolucién relativa a la infraccién.
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relacibn de negocios, sin consentimiento de quien lo guarde o su
usuario autorizado, o que le haya sido revelado por un tercero, a
sabiendas de que éste no contaba para ello con el consentimiento de la
persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado, con el
proposito de obtener un beneficio econdmico o con el fin de causar un
perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial 0 su usuario
autorizado”.

De lo anteriormente citado, se desprende que los delitos pueden ser
considerados como tal desde su origen o generarse por reincidir en la comision de
una infraccion administrativa; dichos delitos, son sancionados con pena privativa
de libertad o multa.

En la hipotesis que prevé que constituye infraccion administrativa poner a la
venta o en circulacion productos u ofrecer servicios indicando que estan
protegidos por una marca registrada sin que lo estén, no se esta reprimiendo el
uso de una marca ajena, sino simplemente el hecho de que se esté ostentando
una marca como registrada sin estarlo.

Se puede afirmar que la consecuencia social de esta conducta no alcanza
niveles delictivos suficientes para que sean perseguidos penalmente en caso de
reincidencia, es decir, seguir ostentando la marca como registrada sin que lo esté,
ya que en ese caso no se estaria afectando a terceras personas, esto es, a algun

titular de una marca en concreto.

4.2.1 Sanciones.

Las sanciones previstas tanto para los delitos de origen como para las
reincidencias de infracciones administrativas, van desde la imposicion de dos a
seis afios de prision y multa por el importe de cien a diez mil dias de salario

minimo general vigente en el Distrito Federal®.

®7 Articulos 223 Fraccion | y 224, Ley de Propiedad Industrial.
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Se impondréa la misma sancion a quien venda, a cualquier consumidor final,
en vias o en lugares publicos, en forma dolosa y con fin de especulacion
comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas®.

En el caso particular de los delitos previstos en las fracciones 1l o Il del
mismo articulo 223, es decir, las conductas relativas a violaciones a marcas
protegidas por la legislacion de la materia, se impondran de tres a diez afos de
prision y multa de dos mil a veinte mil dias de salario minimo general vigente en el
Distrito Federal®.

Segun Yolanda Huerta Casado, “la dimensién punitiva de los remedios
penales, se aleja de la naturaleza comercial que caracteriza las infracciones en el
ambito de la propiedad intelectual, comportando ello que las soluciones juridicas
no ofrezcan remedios satisfactorios. Por ejemplo, la preocupacion principal del
titular de una marca que esta siendo objeto de pirateria, no es la de meter al
infractor en la carcel, sino la de obtener una indemnizacion por dafios y perjuicios
o de negociar una licencia de explotacion favorable a los intereses econémicos del
titular y asi legalizar la situacion clandestina” .

Los delitos derivados de conductas previstas en la Ley de Propiedad
Industrial son de caréacter federal, se persiguen por denuncia, cualquier persona
capaz (incluyendo desde luego al afectado), puede denunciar los hechos
presuntamente constitutivos del delito ante la Procuraduria General de la
Republica, para que se inicie la averiguacion previa.

El IMPI, esta obligado a denunciar los hechos ante el Ministerio Publico
Federal, en caso de que del andlisis del expediente formado con motivo de una
investigacion por infraccion administrativa o algun dictamen técnico, se presuma la
posible comisiéon de un delito, a pesar de que la LPI solamente establezca que el
Instituto se limitard a consignar la posible comision del delito.

En la Procuraduria General de la Republica, se credé una fiscalia

especializada que se dedica al manejo de averiguaciones previas en materia de

% Articulo 223 Bis, Ley de Propiedad Industrial.
% Articulo 224, Ley de Propiedad Industrial.
0 http://biblio.juridicas.usnam.mx/libros/1/9/tc.pdf, consultado el 16 de julio de 2013.
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propiedad industrial para dar mayor certeza y eficacia a las resoluciones emitidas,
al ser dictadas por especialistas en la materia.

Jalife sefala que, “en general la averiguacion previa relativa a delitos
derivados de la LPI sigue los lineamientos convencionales del procedimiento
penal”; “la Gnica particularidad propia de la averiguacion previa relativa a estos
delitos, es la prevista por la LPI, consistente en la necesidad que se impone al
Ministerio Publico de recabar, antes del ejercicio de la accion penal el dictamen
técnico que al efecto emita el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el cual
no debe prejuzgar sobre acciones civiles o penales que procedan”’*.

La existencia de este presupuesto para el ejercicio de la accion penal, se
justifica sobre la circunstancia de que la complejidad propia de este tipo de
materias obliga a recurrir a dictimenes especializados emitidos por las
autoridades competentes.

En caso de delitos, independientemente del ejercicio de la accion penal, el
perjudicado por cualquiera de los delitos podra demandar del o de los autores de
los mismos, la reparaciéon y el pago de los dafios y perjuicios sufridos con motivo
de tales conductas, lo que debera hacer ante la autoridad jurisdiccional mercantil o

civil.

4.3 Administrativas.

Para el caso de controversias administrativas, es necesario que un Organo
Administrativo con jurisdiccién exclusiva resuelva los asuntos relativos a la
materia, tales como caducidades, infracciones o nulidades.

A grandes rasgos, los procedimientos de nulidad tienen como objetivo
invalidar un derecho industrial (patente, modelo de utilidad, disefio industrial,
marca o aviso comercial) previamente concedido.

Entre las causales de nulidad establecidas en la Ley de Propiedad Industrial

se encuentran las siguientes:

™ Jalife Daher, Mauricio, Aspectos Legales de las Marcas, Editorial Sista, México, 2009, p.157.
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- Nulidad por ser contrario a la ley; es decir, que la marca se hubiere
otorgado en contravencion de las disposiciones de la ley actual o la vigente
en el momento de registro de la marca.

- Nulidad por uso previo, cuando una marca sea idéntica o semejante a otra
en grado de confusion, a otra que haya sido usada en el pais o en el
extranjero con anterioridad a la fecha de presentacion de la solicitud de
registro de marca y se aplique a los mismos o similares productos o
servicios.

- Nulidad por presentar datos falsos.

- Nulidad por derechos previos, esto es, cuando se haya otorgado por error,
inadvertencia, o diferencia de apreciacion, existiendo otro que se 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.

La peticion de nulidad de una marca, debe ser presentada antes de los cinco

afos siguientes a la fecha de publicacion del otorgamiento en la Gaceta.

4.3.1 Caducidad.

Los derechos derivados de la propiedad industrial son temporales, sin embargo,
en el caso particular de las marcas, permite su renovacion por plazos fijos de
manera indeterminada.

La caducidad implica la pérdida de un derecho, la LPI prevé diversas causales

de caducidad, que presuponen falta de interés del titular:

- Por el vencimiento de la vigencia del derecho y no haber sido renovado; en
el caso de las patentes, una vez concluida la vigencia del derecho, éste ya
no se puede renovar, por lo que respecta a las marcas, si transcurridos seis
meses desde la expiracion del plazo por el cual fue otorgada, su titular no
solicita la renovacién, no se requiere peticion de parte o declaracion
administrativa para que opere la caducidad por esta causa.

- Por no cubrir con las tarifas para mantener vigentes los derechos.
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- En el caso concreto de las marcas, el registro caducara en el caso de no
haber sido utilizada durante los tres afios consecutivos inmediatos

anteriores a la solicitud de declaraciéon administrativa de caducidad.

La cancelacion deja sin efectos a los derechos de propiedad industrial,
existen varias opciones para realizar la cancelacion, éstas son, por una parte, que
el titular asi lo haya solicitado expresamente o es resultado de una conducta
imputable al propio titular.

Asimismo, el IMPI procedera a cancelar el registro de marcas caducadas o
declaradas nulas.

Otra de las hipotesis previstas para la procedencia de la cancelacién de una
marca, es la acogida en el articulo 153 de la LPI, que sefala que cuando su titular
hubiera provocado o tolerado que se transformara en una denominacion geneérica,
es decir, que la marca hubiere perdido su caracter distintivo.

4.3.2 Infraccién Administrativa.

La infraccibn administrativa “es la contravencibn a normas de caracter
administrativo derivadas de una accién u omision”’?.

Las infracciones administrativas pueden presumir la invasion de derechos
de propiedad industrial por parte de un tercero no autorizado; o presumir una
conducta del comerciante encaminado a engafiar, confundir o equivocar al publico,
de manera deshonesta, o inducir al publico al error.

El articulo 213 de la LPI, establece un catalogo que consta de veintisiete
infracciones administrativas; en el caso particular de las franquicias, la fraccion
XXV, considera como tal:

“no proporcionar al franquiciatario la informacion, a que se refiere el
articulo 142 de la ley, siempre y cuando haya transcurrido el plazo para

ello y haya sido requerida”.

2 http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/revjurdp/cont/4/art/art8.pdf, consultado el 16 de
julio de 2013.




97

Dicha informacién se refiere a la COF (tema abordado en capitulos
anteriores); segun Jalife, “el legislador cre6 una paradoja juridica, que resulta del
hecho de que, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 6 bis del Cddigo de
Comercio, para la procedencia de acciones civiles para reclamar el pago de dafios
y perjuicios derivados de la comision de ilicitos mercantiles previstos en leyes
administrativas, es necesario contar de manera previa, con la declaratoria
consignando la existencia del mencionado hecho ilicito.

Lo anterior se traduce en que para el franquiciatario afectado pueda
accionar civilmente para reclamar el pago de dafos y perjuicios que pudieran ser
causados por el incumplimiento de obligacion del franquiciante, seria menester,
previamente tramitar y obtener de parte del IMPI, la declaratoria de comision del
ilicito administrativo consignado en la presente infraccion””.

En caso de que la vigencia de la licencia de uso haya concluido, si se
continla empleando, se comete infraccidn administrativa, ya que se configura la
ausencia de consentimiento por parte del titular.

Otras infracciones administrativas aplicables al caso de la franquicia son:

- “Usar una marca igual o parecida en grado de confusibn a otra ya
registrada, para distinguir los mismos o similares productos o servicios.

- Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en
grado de confusion como elemento de un nombre comercial o de una
denominacion o razén social, o viceversa, siempre que dichos nombres,
denominaciones 0 razones sociales estén relacionados con
establecimientos que operen con los productos o servicios amparados por
la marca.

- Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusion
como nombre comercial, denominacién o razén social 0 como parte de
éstos, de una persona fisica o0 moral cuya actividad sea la produccion,
importaciéon o comercializacion de bienes o servicios iguales o similares a

los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado

'3 Jalife Daher, Mauricio, “Comentarios a la...”,ob. cit., pp. 648, 649.
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por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga
facultades para ello.

Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o
especificaciones de un tercero.

Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por un registro
de modelo de utilidad o disefio industrial, sin consentimiento de su titular o
sin la licencia respectiva.

Ofrecer en venta o poner en circulacion productos amparados por una
patente o por un registro de modelo de utilidad o disefio industrial, a
sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del
titular de la patente o registro sin la licencia respectiva.

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

Ofrecer en venta o poner en circulacion productos a los que se aplica una
marca registrada que hayan sido alterados.

Este supuesto tiene como finalidad evitar que el consumidor resulte victima
de una practica desleal, consistente en recibir productos de calidad diversa
a la esperada, asi como evitar que la marca sea desprestigiada al verse
afectada porque los productos o servicios se ofrezcan en circunstancias
qgue no correspondan a lo establecido.

Usar la combinacion de signos distintivos, elementos operativos y de
imagen, que permitan identificar productos o servicios iguales o similares en
grado de confusion a otros protegidos por la ley y que por su uso causen 0
induzcan al publico a confusién, error o engafio, por hacer creer o suponer
la existencia de una relacién entre el titular de los derechos protegidos y el
usuario no autorizado. El uso de tales elementos operativos y de imagen en
la forma indicada constituye competencia desleal.

Finalmente la LPI establece que constituye una infraccién administrativa

cualquier violacion a la ley que no esté tipificada como delito”.
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El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a través de la Direccion
Divisional de Proteccion a la Propiedad Intelectual, es la autoridad competente
para conocer de las infracciones administrativas en materia de propiedad
intelectual, asi como también derechos de autor, cuando se involucren actividades
de especulacion comercial.

Las solicitudes de declaracion administrativa, deben presentarse por
escrito, en idioma espafiol, 0 en su caso acompanarse de traduccion, asi como por
el pago de la tarifa correspondiente, ante el Instituto o en las Delegaciones de la
Secretaria de Economia, localizadas dentro del territorio nacional.

En dicha solicitud, se debe establecer el objeto detallandolo de forma clara y
precisa, describiendo hechos y fundamentando conforme derecho, asimismo, se
deberd acompanfar por los documentos y constancias con que se funde la accion

(originales o copias certificadas) y las pruebas documentales que se ofrezcan.

4.3.3 Sanciones.

En el caso de las infracciones administrativas, la LPI establece sanciones que van
desde multas (hasta 20,000 dias de salario minimo), clausura temporal (hasta por
90 dias), clausura definitiva, hasta arresto administrativo (hasta por 36 horas).

Segun la LPI, para determinar las sanciones, se deben de tomar en cuenta
factores como: el caracter intencional, las condiciones econdémicas del infractor, la
gravedad que implique en relacion con el comercio, asi como el perjuicio
ocasionado a los afectados.

Las infracciones administrativas son investigadas por el IMPI ya sea a
peticion de parte o de oficio, teniendo la posibilidad de realizar visitas de
inspeccion dentro de la investigacion que se haga para tales efectos.

Los procedimientos que se siguen por infracciones administrativas, no son
compatibles con la condena de resarcimiento; sin embargo, es muy importante
gue previamente al juicio civil, se hubiere declarado, por declaracion firme de la

Autoridad Administrativa (IMPI), la comision de infraccién, que constituira el
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documento base de la accién, lo que se fundamenta con la siguiente tesis
jurisprudencial:

PROPIEDAD INDUSTRIAL. ES NECESARIA UNA PREVIA DECLARACION
POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,
SOBRE LA EXISTENCIA DE INFRACCIONES EN LA MATERIA PARA LA
PROCEDENCIA DE LA ACCION DE INDEMNIZACION POR DANOS Y
PERJUICIOS.

De lo dispuesto en los articulos 60., 187, 188, 192, 193, 198, 199 bis, 199 bis 5,
217 a 219, 221, 221 bis, 227 a 229 de la Ley de la Propiedad Industrial se advierte
gue el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, entre otras facultades, tiene la
de sustanciar los procedimientos de declaracion de nulidad, caducidad,
cancelacion e infraccion administrativa respecto de los derechos de propiedad
industrial, asi como la de formular resoluciones y pronunciar las declaraciones
correspondientes; desprendiéndose también de la misma ley que cuando las
partes interesadas no designen como arbitro al citado instituto para la resolucion
de controversias relacionadas con el pago de los dafios y perjuicios derivados de
la violacion a los derechos de propiedad industrial, tal como lo permite la fraccion
IX del articulo 60. de la ley de la materia, el diverso numeral 221 faculta al
afectado para demandar ese pago en los términos de la legislacion comun, que no
es otra sino la legislacién civil. Ahora bien, en virtud de que el aludido instituto es
la autoridad administrativa especializada que conoce de esa materia y por
disposicion de aquella ley especial es la competente para realizar el
pronunciamiento correspondiente en el procedimiento de declaracién respectivo,
resulta inconcuso que para la procedencia de esta accion de indemnizacion es
necesaria, por parte del propio instituto, una previa declaracion de la existencia de
infracciones, lo que implica un acto materialmente jurisdiccional eficaz para
acreditarlas; por ello, el Juez que conozca de la reclamacion de dafos y perjuicios
derivados de la violacion a derechos de propiedad industrial deberd ponderar si
aquéllos fueron producto directo de la infraccidbn administrativa declarada por el
mencionado instituto, pero no podra cuestionar si los particulares cometieron la
citada infraccién, pues ello ya habra sido declarado en resolucién firme por la
autoridad administrativa; de ahi que al estar ligada estrechamente con la citada
transgresion, la accion civil de dafios y perjuicios no puede desvincularse de la
declaracion emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Contradiccion de tesis 31/2003-PS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal
Colegiado, el Décimo Primer Tribunal Colegiado y el Décimo Tercer Tribunal
Colegiado, todos en Materia Civil del Primer Circuito. 17 de marzo de 2004.
Mayoria de tres votos. Ausente: Humberto Roméan Palacios. Disidente: José
Ramon Cossio Diaz. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel Gonzéalez
Diaz.

Tesis de jurisprudencia 13/2004. Aprobada por la Primera Sala de este Alto
Tribunal, en sesién de fecha diecisiete de marzo de dos mil cuatro.
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Jurisprudencia, 1la./J. 13/2004, Semanario de la Suprema Corte de Justicia y su
Gaceta, novena época, primera sala, XIX, mayo 2004.

4.4 Medios de solucion.

Las personas afectadas e implicadas en la omision de las obligaciones
correspondientes, cuentan con diversas alternativas para dirimir las controversias
suscitadas, asi pues, pueden recurrir a la mediacion, arbitraje o a resolverlo de
forma convencional, es decir, mediante litigio.

4.4.1 Mediacion y Conciliacion.

Tanto la mediacion como la conciliacion tienen fundamento constitucional en el
articulo 17, el cual establece que las leyes preveran mecanismos alternativos de
solucion de controversias.

Ambos mecanismos “se caracterizan por tener una base exclusivamente
contractual y no estar sujetos a ninguna formalidad legal que no provenga de la
voluntad de las partes”™.

La mediacion es un procedimiento voluntario en el cual las partes seran
quienes controlan el proceso; el mediador nunca les podra imponer una decision,
Su posicion es neutral y no tiene medios coactivos para solucionar las diferencias.

Con su experiencia, suele ayudar a las partes a negociar asi como a limar
sus diferencias para alcanzar acuerdos que pongan fin al conflicto y con ello
encontrar una solucion satisfactoria que les permita preservar buenas relaciones
comerciales.

La diferencia entre mediacion y conciliacion resulta ser muy sutil, en esta
ultima el conciliador es quien propone alternativas de solucién, sin embargo, en
ambos casos la solucién se da con base en la voluntad de las partes involucradas.

Resultan ser métodos muy adecuados para resolver las diferencias; en el
caso de la mediacion, el acuerdo a que se llega, se plasma en un convenio, en
dicho convenio, se pueden establecer las nuevas concesiones reciprocas, 0 en su
caso el reconocimiento de obligaciones y el otorgamiento de un plazo para

cumplirlas, en la conciliacién se emite un informe.

™ J. Marzorati, Oswaldo, ob. cit., p. 243.
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Una gran ventajas que se encuentra tanto en la conciliacion como en la
mediacion, es que las partes (franquiciante y franquiciatario), no estan sujetos a
normas juridicas de estricta aplicacién, sino que, de acuerdo a sus intereses
comerciales presentes y futuros, buscan el dirimir sus controversias en un acuerdo
que al final de cuentas puede resultar mas beneficioso que el que se encontraba
vigente al momento en que surgio el problema.

La solucidn a la que se llega, puede preservar o mejorar la relacién entre
las partes.

Otra de las grandes ventajas, es que aunque no se llegue a ningdn
acuerdo, siempre ayuda a esclarecer los hechos controvertidos que
posteriormente podran hacerse valer en un procedimiento arbitral o judicial.

También se encuentra el principio de confidencialidad, el cual ofrece a las
partes la certeza de que la informacion vertida en la mediacion o conciliacién, no
podra ser divulgada, ni utilizada en beneficio propio ni de terceras personas, dicho
principio es de vital importancia, ya que ayuda a conservar el prestigio ante el
publico consumidor, pues de ello depende la venta, productividad y creacion del
nuevos negocios y créditos.

Estos medios son mas econdémicos que cualquier procedimiento arbitral o
judicial, los honorarios del mediador o conciliador pueden ser divididos en forma
igualitaria entre las partes.

Generalmente quien actia como mediador, no podra posteriormente ser
arbitro, representante o asesor de las partes con motivo del mismo procedimiento,
ni testigo.

La conciliacién y la mediacién, no tienen por objeto decidir qué parte tiene la
razon, sino que su finalidad es proponer y determinar un acuerdo acorde a sus

necesidades.
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4.4.2 Arbitraje.

El arbitraje es un medio alternativo de solucion de controversias
heterocompositivo™ al que se someten las partes por su propia voluntad, éste
puede estar considerado dentro de un contrato que contenga clausula arbitral o
existiendo el conflicto se realiza un acuerdo arbitral en el que se refiere
expresamente al contrato base de la accion.

En clausula o acuerdo arbitral, se debera establecer si el arbitraje sera:
institucional o ad hoc, en derecho o en equidad, derecho aplicable, si las partes
someteran a arbitraje todas o ciertas controversias, namero de arbitros y
condiciones para que sean elegidos, idioma, lugar del arbitraje.

Si alguna de las partes somete a litigio un asunto que es objeto de un
acuerdo arbitral, el juez remitira a las partes al arbitraje (no obstante si se le
podran solicitar medidas cautelares provisionales); por lo tanto, existiendo dicha
clausula o acuerdo, y mientras que ésta sea valida y ejecutable, se renuncia al
procedimiento judicial, sometiendo la controversia a uno o mas arbitros con el
compromiso final de acatar la resolucién dada, la cual es conocida como laudo
arbitral.

Existen dos tipos de arbitraje: el ad-hoc, en el cual las partes eligen a los
arbitros y las reglas sobre las cuales se va a regir el arbitraje; en el caso de
nuestro pais, el procedimiento para arbitraje comercial se encuentra regulado en el
Titulo 1V, libro V del Cédigo de Comercio del articulo 1415 al 1463; y el arbitraje
institucional, en el que se recurre a una institucion administradora de arbitraje que
cuenta con sus propias reglas y es permanente.

El propio Codigo de Comercio se refiere al arbitraje como:

“Arbitraje, cualquier procedimiento arbitral de caracter comercial, con
independencia de que sea 0 no una institucion arbitral permanente ante

la que se lleve a cabo”.

’® Se considera mecanismo heterocompositivo a aquel, en que las partes facultan a un tercero para
decidir la forma en que se dirime un conflicto.
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La calidad del arbitraje implica eficacia y ejecutabilidad, dichas
caracteristicas dependen en gran medida de la calidad del arbitro, por ello su
designacion debe ser muy cautelosa™.

Segun Carolina Castellanos, al recurrir al arbitraje, “las partes crean un foro
neutral que las complace en todos sus elementos (caracteristicas del arbitro,
derecho aplicable al procedimiento y fondo del asunto, idioma, lugar)”’’.

A nivel internacional, el arbitraje ofrece la posibilidad de evitar un litigio ante
Cortes ajenas a cada una de las partes.

Cabe sefalar que el laudo arbitral no es susceptible de apelacion, y el
acotamiento al juicio de amparo, procede Unicamente en contra de la resolucion
del juez como resultado de un juicio de nulidad del laudo o un procedimiento de
reconocimiento y ejecucion.

Segun el articulo 1457 del Codigo de Comercio, se podra solicitar la nulidad

del laudo cuando se pruebe que:

a) “Una de las partes en el acuerdo de arbitraje estaba afectada por
alguna incapacidad, o que dicho acuerdo no es valido en virtud de la ley
a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiese indicado a ese
respecto, en virtud de la legislacién mexicana.

b) No fue debidamente notificada de la designacién de un arbitro o de
las actuaciones arbitrales, o no hubiere podido, por cualquier otra razén,
hacer valer sus derechos.

c) El laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de
arbitraje o contiene decisiones que exceden los términos del acuerdo de
arbitraje. No obstante, si las disposiciones del laudo que se refieren a
las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no lo
estan, solo se podran anular estas ultimas.

d) La composicion del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se

ajustaron en el acuerdo celebrado entre las partes, salvo que dicho

"® Seguin un estudio realizado por la Camara de Comercio Internacional (CCI), el 80% de los laudos
%ue son dictados por medio de esta institucion administradora, se cumplen voluntariamente.

Castellanos Hernandez, Eduardo de JesuUs (coordinador), Arbitraje y Mediacién en México,
Secretaria de Gobernacién, México, 2011, p. 100.
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acuerdo estuviera en conflicto con una disposicion del presente Titulo
de la que las partes no pudieran apartarse o, a falta de dicho acuerdo,
que no se ajustaron al presente Titulo.

e) El juez compruebe que segun la legislacion mexicana, el objeto de la
controversia no es susceptible de arbitraje, o que el laudo es contrario

al orden publico”.

La peticion de nulidad, debera formularse dentro de un plazo de tres meses
contado a partir de la fecha de la notificacion del laudo.

Cabe sefialar que la resolucion no sera objeto de recurso alguno.

De acuerdo al Codigo de Comercio (generalmente en arbitrajes ad-hoc, ya
gue los institucionales cuentan con sus propios plazos), dentro de los treinta dias
siguientes a la notificacion del laudo, salvo que las partes hayan acordado otro
plazo, cualquiera de ellas podra, con naotificaciéon a la otra parte, pedir al tribunal la
correccion del laudo (por error de calculo, tipografia o de naturaleza similar); el
tribunal podra corregir por su propia iniciativa errores del tipo antes mencionado.

En la misma tesitura del Cédigo de Comercio, dentro de los treinta dias
siguientes a la recepcion del laudo, en caso de ser necesario, cualquiera de las
partes, con notificacion a la otra parte, podra solicitar al tribunal dictar un laudo
adicional respecto de reclamaciones formuladas en las actuaciones arbitrales pero
omitidas en el laudo. Si el tribunal lo considera necesario, dicho laudo adicional se
dictara en un plazo de sesenta dias.

Los laudos son reconocidos como vinculantes para las partes, después de
la presentacion de peticion por escrito al juez, sera ejecutado; el procedimiento de
reconocimiento y ejecuciéon de laudo, se sustanciara inicidentalmente conforme al
articulo 360 del Cédigo Federal de Procedimientos Civiles™.

En materia de franquicias uno de los ejemplos que se puede mencionar

para el uso del arbitraje es su admisibilidad para que el titular de la marca y el

8 “Promovido el incidente, el juez mandaréa dar traslado a las otras partes, por el término de tres
dias. Transcurrido el mencionado término, si las partes no promovieren pruebas, ni el tribunal las
estimare necesarias, se citarg, para dentro de los tres dias siguientes, a la audiencia de alegatos,
la que se verificara concurran o no las partes”.
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supuesto responsable de un acto ilicito resuelvan la controversia respecto al pago
de dafos y perjuicios.

También para que se resuelva lo referente a si se llevd a cabo unilicito y el
monto de las ventas sobre las cuales se debe calcular la indemnizacion, la

afectacion al crédito comercial y la clientela de la franquicia y su cuantificacion.

4.4.3 Litigio.

Carnelluti “llamd litigio al conflicto de intereses calificado por la pretension de uno
de los interesados y por la resistencia de otro””.

Es claro que para acceder al litigio convencional no se requiere de ninguna
prevision contractual especifica, la imparticién de justicia, es una manifestacion del
Imperium del Estado, no requiere para su desarrollo el consentimiento de las
partes en controversia.

Al recurrir al litigio, se somete a un 6rgano judicial la controversia, las reglas
son claras y precisas dentro de los codigos de procedimientos, para efectos de la
caso de la presente investigacion, los aplicables son la ley de propiedad industrial
y su reglamento, el Codigo Civil Federal, Cédigo Federal de Procedimientos
Civiles y el Cédigo de Comercio.

Las reglas procedimentales son rigidas, exigen la aplicacion de estricto
derecho, éstas no pueden ser modificadas o alteradas por voluntad de los
interesados.

Los procedimientos civiles y mercantiles cuentan con tres instancias: juicio
ordinario, apelacion y amparo.

El principal inconveniente o desventaja que se encuentra al recurrir a esta
forma de solucion de controversias es la lentitud de los procedimientos dada por la

alta carga de trabajo.

4.5 Caso Préactico.

" Cfr. Gémez Lara, Cipriano, Teorfa General del Proceso, Editorial Textos Universitarios, México,
1974 p. 13.
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A continuacién se expone un caso practico, elaborado con base en experiencias
reales de diversas franquicias con el fin de ilustrar los principales temas que
causan conflicto dentro de la franquicia:

La controversia que se expone, deriva del contrato de franquicia celebrado
entre “DEJA BRU” y la persona moral (hoy demandada) constituida para explotar
dicha empresa conocida como Grupo Morales, S.A. de C.V.

Mediante este contrato se otorgo a la parte demandada la licencia de uso,
comercializacion y explotacion de la marca, para explotar el concepto establecido
dentro del territorio que le fue concedido, el cual consiste en ser un restaurante-
bar familiar.

De acuerdo a las politicas de “DEJA BRU?”, establecidas en el contrato de
franquicia, se encuentra el ofrecer a los comensales desayunos, comidas y cenas
sirviendo una variedad de platillos con el toque Unico y auténtico mexicano.

Los viernes por la noche se ofrecen “noches mexicanas” acompafiadas de
musica en vivo donde se presentan mariachis, de igual manera, es este dia
cuando se ofrece el servicio de barra libre de 9 pm a 11 pm (en la compra de
cualquier bebida).

Como es bien sabido, dentro de los aspectos mas importantes de la
franquicia se encuentra la estandarizacion tanto en la imagen, la operacion y
servicio, rubros que se encuentran perfectamente detallados en el contrato de
franquicia, los cuales fueron violados por el franquiciatario.

Estas peculiaridades hacen al modelo de negocio atractivo y representan
una ventaja competitiva y distintiva, y al no cumplirlas, el franquiciatario dafié
gravemente la imagen y la reputacion de la marca.

El franquiciatario accedi®6 a un modelo de negocio en el que las
operaciones, imagen y calidad, se encontraban plenamente probadas y con
certeza de ser exitosas, dicho franquiciatario, se comprometié mediante contrato
de franquicia inscrito ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a
cumplir puntual y cabalmente con cada una de las obligaciones estipuladas en las
clausulas que constituyen el contrato para que el modelo de franquicia siguiera

siendo prestigiado.
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De diversas visitas de inspeccion, se desprende que el franquiciatario
durante un largo periodo no cumpli6 con el mantenimiento del local y la
conservacion de su buen aspecto, se percibe un deplorable estado en el aspecto
fisico del mismo, existen huellas de humedad en las paredes, suciedad en la
cocina, a pesar de que se le han hecho diversas notificaciones para que dicha
conducta sea subsanada; hizo caso omiso, motivo por el cual el inmueble se
encuentra muy por debajo de los estandares de calidad, ocasionando dafio en la
imagen de la marca.

Por medio de mystery shoppers® se detecté que la calidad que se ofrecia
en el alcohol al publico consumidor, no correspondia a la que se da, por una parte,
se anuncian licores internacionales de primera calidad, y en realidad se sirven
licores nacionales de pésima calidad. Dicha actividad, representa una promesa de
calidad incumplida deliberadamente, que sin duda alguna repercute grave y
seriamente en la imagen y reputacién de la franquicia.

La calidad y el cumplimiento de los estandares constituyen obligaciones que
se encuentran plasmados en el contrato de franquicia y los cuales debe cumplir el
franquiciatario sin excepcion alguna. Entre mas se cuide la calidad todos los
franquiciatarios que constituyen la red se veran beneficiados.

Es claro que al incurrir en esta conducta, al invertir poco en calidad, el
franquiciatario esta ampliando su margen de utilidad de forma inmediata,
perjudicando directamente tanto al franquiciante como a los franquiciatarios que
integran la red.

El dafio colectivo causado, reducird las ventas considerablemente
(incluyendo su franquicia), al notar el cliente final que el servicio recibido es
totalmente diferente al ofrecido.

De igual manera, existe violacion a otra clausula del contrato de franquicia,
en la que se determina claramente en qué productos se podra usar la marca, el
franquiciatario incluyéo nuevos productos que no se encontraban autorizados
ostentando la marca.

8 Mystery Shopper: comprador anénimo cuya funcién es detectar el cumplimiento de las

obligaciones de los franquiciatarios, es contratado por el franquiciante.



109

Mediante carta certificada de “notificacion de incumplimiento”, se le informo
a la demandada el incumplimiento y los motivos consistentes en: no dar
mantenimiento al inmueble, vender productos de menor calidad al ofrecido a los
consumidores, asi como incluir en los suvenires productos no autorizados, para lo
cual se otorg6 un plazo de 90 dias para corregir o acreditar la inexistencia, asi
como presentar los libros contables para demostrar los ingresos totales obtenidos
y efectivamente cobrados para cotejarlos con las ventas reportadas y el pago de
regalias aportado.

Como no se tuvo respuesta en fecha, mediante carta de “notificacion de
terminaciéon” se hizo del conocimiento de la demandada la intencion de dar por
terminado anticipadamente el contrato, con fundamento en el pacto comisorio
expreso por haber incurrido en las causales de terminacion anticipada detalladas

en la notificacion de incumplimiento.
En el presente caso, las cuestiones juridicas a resolver serian las siguientes:

Existencia de las causales de incumplimiento.
Validez del pacto comisorio.

Se dio oportunidad de subsanar el incumplimiento.
Procedencia de las causales de terminacion.
Procedencia del pago de regalias.

Procedencia de pena convencional.

Procedencia de intereses moratorios.

Pago de dafios y perjuicios.

© © N o g~ DN RE

Formulacion formal del inventario y avalto de todos los suvenires puestos a

la venta por el franquiciatario que ostentan la marca y para lo cual no

estaba autorizado.

10. Procedencia de las ordenes de aviso al IMPI o INDAUTOR relacionadas
con el contrato y las licencias de uso de marca y derechos de autor.

11. Alcance del acuerdo arbitral respecto a la totalidad de las cuestiones

demandadas.
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De acuerdo a la controversia planteada, ahora se procedera a hacer un
comparativo de procedimiento ordinario mercantil/civil y las instancias implicadas
para dar la resolucion definitiva, contra el procedimiento arbitral que se llevaria a
cabo conforme las reglas de arbitraje del Centro de Arbitraje de México (CAM) y el
arbitraje acelerado del Centro de Mediacion y Arbitraje de la Camara Nacional del

Comercio de la Ciudad de México:
4.5.1 Resolucion por via jurisdiccional mercantil.

Conforme lo dispuesto por el articulo 1377 del Cédigo de Comercio, “todas las
contiendas entre las partes que no tengan sefialada tramitacion especial en las
leyes mercantiles, se ventilaran en juicio ordinario”.

Son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir las
controversias entre comerciantes.

Los juicios mercantiles se encuentran regulados en el Libro Quinto del
Caodigo de Comercio, en sus articulos 1049 al 1414; en caso de que exista alguna
omision o se reglamenta incompletamente su tramitacion, se debera aplicar
supletoriamente el Codigo Federal de Procedimientos Civiles.

El juicio ordinario mercantil, consta de cuatro etapas que se explican a
continuacion, precisando que el computo de los términos se realiza tomando en

cuenta dias habiles:

1. Etapa postulatoria: en esta etapa las partes (en este caso franquiciante y
franquiciatario) fijaran sus pretensiones, la demanda, las defensas o en su
caso la reconvencion.

Presentada y admitida la demanda®, se emplaza al demandado (segun la
ley, el emplazamiento se debera llevar a cabo dentro del término de tres
dias, sin embargo, por la carga de trabajo, dicho término, se sujetara a la
disponibilidad de tiempo de los actuarios) para que se produzca

contestacion dentro del término de 15 dias, los cuales se computaran a

8 En caso de que la demanda sea oscura, el juez pronunciara un auto preventivo indicandole al
actor los defectos de la demanda en forma concreta, para que sean corregidos en un término de
tres dias.
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partir del dia siguiente a que surta sus efectos el emplazamiento; con el
escrito de contestacion de la demanda se da vista al actor, para que
manifieste lo que a su derecho convenga dentro del término de tres dias asi
como también para que mencione a los testigos que hayan presenciado los
hechos y los documentos relacionados con la contestacion a la demanda.
Etapa probatoria: para la apertura de esta etapa, se requiere que el juez
dicte un auto mediante el cual ordene que se abra a prueba. El término de
prueba se fijard a peticion de parte o de oficio; en los juicios ordinarios
mercantiles, el juez tiene la facultad discrecional de abrir el juicio a prueba,
asi como para cuantificar los dias que corresponden al periodo probatorio.
Se precisa que el periodo probatorio sera hasta por un término de 40 dias,
de los cuales los primeros 10 dias seran para el ofrecimiento y los 30 dias
posteriores para el desahogo.

Es importante precisar que la ley faculta al juez para sefialar un término
inferior al maximo que se autoriza, para tales efectos, el juez debera
precisar cuantos dias completos se destinan para el ofrecimiento y cuantos
dias completos para el desahogo, procurando sea en la misma proporcién
sefialada anteriormente, es decir, tres partes para su desahogo y una para
su ofrecimiento.

En la practica generalmente el periodo probatorio se da hasta por el término
maximo, esto es, los 40 dias.

Cuando las pruebas se tengan que practicar fuera del lugar de juicio, se
recibiran a peticion de parte dentro de términos de sesenta y noventa dias
naturales (dependiendo si la prueba se recibe en el pais o fuera de éste,
respectivamente), ya sea que se desahoguen dentro de la Republica
Mexicana o fuera de ella (debera ser solicitado dentro de los diez primeros
dias del periodo probatorio; si se tratase de prueba testimonial o
confesional, se debera exhibir en el mismo acto el pliego de posiciones o el
interrogatorio para los testigos).

Si se concede el término extraordinario (el que se otorga para que se

reciban pruebas fuera de la entidad federativa), por cada prueba concedida
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a dicho término, el juez determinara una cantidad para que el promovente
deposite como sancidon pecuniaria en caso de que no se rinda alguna de las
pruebas que se solicita se practique fuera del juicio.
El juez sefialara discrecionalmente los importes, tomando en cuenta
factores como la suerte principal del juicio, dichos importes no podran ser
inferiores al equivalente a sesenta dias de salario minimo general vigente
en el Distrito Federal.
La parte que proponga las pruebas debera exhibir la cantidad que fije el
juez, en billete de depdsito en el término de tres dias, en caso de no hacerlo
no se admitira la prueba.
La prueba para la cual se haya concedido el término extraordinario y que no
se reciba, dard lugar a que el juez haga efectiva la sancidon pecuniaria
correspondiente en favor del colitigante.
El término extraordinario concedido, se empezara a contar a partir de la
fecha en que surta efectos la notificacion a las partes.
Cabe sefialar que el término ordinario es el Unico susceptible de
prorrogarse y éste debera ser solicitado dentro del término concedido para
el ofrecimiento de pruebas.
La prérroga sera hasta por 20 dias® si solo una de las partes lo solicita, y si
ambas partes estuvieren conformes en la prérroga se concedera por todo el
plazo que convengan, no pudiendo exceder del término de 90 dias®, una
vez realizada dicha peticion, el Juez dara vista a la contraria por el término
de tres dias para que exprese lo que a sus intereses convenga y de
acuerdo a lo que alegaran las partes se concedera o denegara.
En caso de que las pruebas no se desahoguen en los términos y prorrogas
establecidas, seran en perjuicio de las partes.

3. Etapa de alegatos: concluido el término probatorio, se pondran los autos a
la vista de las partes, para del término comdn de tres dias produzcan sus

alegatos.

8 Articulo 1207 del Cédigo de Comercio.
8 Articulo 1384 del Cédigo de Comercio.



113

4. Etapa conclusiva o de sentencia: Transcurrido el plazo, hayan alegado o no,
el tribunal de oficio, dictara y notificara sentencia definitiva en un término de
15 dias.

Apelacion.

La apelacion es un medio para impugnar la validez y legalidad de la resolucion
dictada por un juez; José Ovalle Favela define la apelacion como “un recurso
ordinario y vertical, por el cual una de las partes o ambas solicitan a un tribunal de
segundo grado un nuevo examen sobre una resolucion dictada por un juez de
primera instancia, con el objeto de que aquel modifique o revoque”®.

El Cdodigo de Comercio sefala que la apelacién es el recurso que se
interpone para que el Tribunal Superior confirme, reforme o revoque la resolucién
del inferior.

Cabe destacar que, en el afio 2013, fueron irrecurribles las resoluciones
gue se dictaran durante el procedimiento y las sentencias que recayeran en
negocios cuyo monto fuera menor a $520,900.00 por concepto de suerte principal,
sin que se tomaran en consideracion intereses y demas accesorios reclamados a
la fecha de presentacion de la demanda.

Segun el articulo 1345 bis 1, las apelaciones que se interpongan contra
sentencia definitiva, deberan hacerse valer dentro del plazo de 9 dias contados a
partir del dia siguiente a aquel en que surtan efectos las notificaciones de tales
resoluciones.

Al tener por interpuesto el recurso de apelacion, se dara vista con el mismo
a la parte apelada, para que en el término de seis dias (en el caso de sentencia
definitiva) conteste los agravios.

El tribunal contara con un maximo de veinte dias para elaborar el proyecto.

8 Ovalle Favela, José, Derecho Procesal Civil, Editorial Textos Juridicos Universitarios, México,
1980, p. 191.
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Amparo.

El juicio de amparo tiene una duracién de entre 3 y 4 meses. Se tienen 15 dias
para interponerlo y, luego de que se emplaza a los terceros interesados, se remite
al Tribunal Colegiado de Circuito que en turno corresponda para que se elabore el
proyecto que serd presentado en la sesion. De ahi que el término promedio en el

Distrito Federal sea de tres a cuatro meses.

4.5.2 Arbitraje.

En este apartado se procedera a analizar el arbitraje y su procedimiento, tomando
como modelo las reglas del Centro de Arbitraje de México (CAM) vy el arbitraje
ABC del Centro de Mediacion y Arbitraje (CANACO) el cual esta disefiado para
Pequefas y Medianas Empresas.
Las principales etapas del procedimiento arbitral ante CAM son las
siguientes:
a) Presentacion de la demanda:
La demanda deber& ser presentada ante el Secretario General del CAM,
acompafnada del acuerdo de arbitraje o contrato documento base de la
accion.
b) Solicitud de providencias precautorias de urgencia.
c) Noatificaciéon de la demanda:
Recibida la demanda, el secretario general de CAM la notifica a la parte
demandada otorgandole un plazo de 30 dias naturales para que presente
Su contestacion.
Las notificaciones en arbitraje se consideraran recibidas cuando hayan sido
entregadas al destinatario ya sea mediante entrega contra recibo, por
correo certificado, servicio de mensajeria, correo electronico o cualquier
otro medio de telecomunicaciones que provea prueba del envio, o bien, que
haya sido entregado en su establecimiento, residencia habitual o domicilio
postal; asimismo, se consideran recibidas desde el dia en que se haya
realizado su entrega de conformidad con lo antes dicho.

d) Contestacion y reconvencion:



f)
9)

h)
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En el escrito de contestacion a la demanda, la parte demandada podra
reconvenir a la parte actora, si es el caso, se otorgara a la parte actora un
plazo de 30 dias naturales a partir de su recepcion para que conteste.
Constitucion del tribunal arbitral:

Cuando en términos de las reglas le corresponde al consejo nombrar un
arbitro, el CAM se asegura de designar a arbitros que sean independientes
a las partes, que dispongan de tiempo necesario para cumplir su mandato,
tenga experiencia en la materia a resolver.

En caso de que las partes no hubieren convenido el nimero de arbitros la
controversia se somete a un arbitro Unico.

Si la controversia es sometida a un arbitro Unico, éste debera ser nombrado
en un plazo de 30 dias contados a partir de la recepcion de la demanda. En
caso de que no lleguen a un acuerdo para nombrar al arbitro, el consejo
general lo hara.

En caso de que las partes acuerden que su controversia sea resuelta por
un tribunal arbitral conformado por tres arbitros, cada una de las partes
designara un arbitro, en la demanda y en la contestacién, respectivamente.
A falta de designacion de alguna de las partes, el consejo general, sera
quien realice el nombramiento.

Salvo pacto en contrario, el tercer arbitro ser& nombrado por el consejo
general.

Fijacion del depésito de fondos para hacer frente a los gastos del arbitraje.
Envio de expediente al tribunal arbitral:

Constituido el tribunal arbitral, se procedera al envio del expediente, que
para ese momento constara de demanda, contestacion, reconvencion y
contestacion a la reconvencién, si es el caso, asi como todas las
comunicaciones emitidas por la Secretaria y las promociones adicionales
que las partes hayan presentado hasta ese momento.

Redaccion y firma de acta de mision y notificacion del calendario procesal
Recibido el expediente, el tribunal arbitral cuenta con un plazo de 30 dias

naturales para elaborar la Carta de Misién, en dicho documento se resume
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el conflicto y se establecen los puntos en controversia a resolver;
conjuntamente se elabora un calendario procesal, conforme el cual el
tribunal conducird el procedimiento y resolvera la controversia.

El tribunal elabora un proyecto y las partes participan en la elaboracion de
lo que posteriormente sera el calendario procesal, incorporan un resumen
de sus pretensiones y/o emiten comentarios sobre los puntos litigiosos
establecidos por el tribunal arbitral.

Si alguna de las partes se abstiene de firmar el acta de misién, el tribunal
arbitral debe someterla a consideracion del consejo general para su
aprobacion. El procedimiento puede continuar hasta el momento que el
Acta de Mision sea aprobada por el consejo general.

Previa consulta a las partes, el tribunal arbitral debe preparar y notificar a
las partes y al secretario general el calendario procesal provisional para la
conduccioén del procedimiento.

El calendario procesal establecera las sucesivas etapas del procedimiento
tendientes a la presentacion del caso, fase probatoria, audiencias y
alegatos finales; el calendario procesal puede ser modificado a peticién de
parte o por el tribunal arbitral atendiendo a las circunstancias especificas
del caso, lo que debe ser comunicado de inmediato tanto a las partes como
al secretario general.

Ofrecimiento y desahogo de pruebas:

Corresponde a las partes, o en su defecto al tribunal arbitral, en funcion de
cada caso, establecer las reglas especificas o lineamientos para el
ofrecimiento de pruebas y su desahogo.

Audiencias:

En caso de audiencia, generalmente se solicita a las partes la contratacion
de servicio de estenografia o similar, que les permita tener un registro por
escrito de la audiencia.

Cierre de instruccion:

Una vez que las partes han tenido oportunidad razonable de presentar sus

pruebas y argumentos, el tribunal arbitral declarara cerrada la instruccion.
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A partir de ese momento las partes ya no podran presentar pruebas
adicionales ni alegar, a menos que el tribunal arbitral lo solicite o autorice
expresamente.

Revision del proyecto de laudo y notificacién del mismo a las partes:

El tribunal arbitral debe rendir el laudo final en un plazo de 4 meses
contados a partir de la firma del Acta de Mision o de su aprobacion por el
Consejo General.

Antes de la firma y notificacion a las partes, el tribunal arbitral debe someter
todo proyecto de laudo a revision del Consejo General, el cual podra
ordenar modificaciones de forma y respetando la libertad de decision del
Tribunal Arbitral, puede llamar la atencion para puntos que interesen al
fondo del litigio.

Aprobado el laudo por el Consejo General, el mismo sera notificado tanto a
las partes como al tribunal arbitral.

Las partes quedan obligadas a cumplir sin demora el laudo dictado
renunciando expresamente, por el sometimiento a las reglas de arbitraje de

CAM al recurso de apelacion.

Arbitraje ABC de Centro de Mediacion y Arbitraje de la Camara Nacional del

Comercio de la Ciudad de México:

Segun el articulo 21 del reglamento de CANACO, en este procedimiento el

computo de plazos inicia al dia siguiente de que las comunicaciones han sido
recibidas y se incluyen todos los dias naturales que comprende el plazo.

El procedimiento ABC, es utilizado en arbitrajes de baja cuantia y es el

siguiente:

a) Solicitud de inicio de arbitraje acompafiada del escrito de demanda (la
institucion cuenta con modelos propuestos que podran utilizarse).

b) Notificacion de Arbitraje:
Se realizan mediante entrega personal al destinatario en su residencia
habitual, establecimiento del negocio; también pueden ser por medio de
correo electronico o fax.

c) Contestacion a la demanda y reconvencion:



d)

f)

9)
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La demandada cuenta con un plazo de 10 dias para presentar su
contestacion y en su caso reconvencion, el cual sera contado a partir de
la notificacion de inicio del arbitraje.

Nombramiento de arbitro.

En este caso serd un arbitro unico nombrado por la Secretaria General
tomando en cuenta la seleccion de cada una de las partes que se hizo
con base en la lista de tres arbitros enviada por la Institucion (las partes
deben devolver la lista en un periodo no mayor a cinco dias).

Pruebas:

Los procedimientos ABC se sustancian sobre la base de documentos
Audiencia:

La audiencia se lleva a cabo el dia, lugar y hora fijados por el &rbitro
Laudo:

El laudo es rendido un dia después de la audiencia y es notificado a las
partes a través de la Secretaria General, no contiene razones y resalta

la resolucioén principal, asi como los intereses y costas.

De acuerdo a lo explicado anteriormente, en un litigio convencional, el

tiempo promedio para dirimir el conflicto tomando en cuenta todas las instancias a
las que se puede recurrir aproximadamente es de 21.5 meses, claro sin que se
realicen practicas dilatorias, que pueden transformar el proceso en algo
interminable; por su parte, en la practica el arbitraje de la materia expuesta, tiene

una duracién aproximada de 14 meses.

Como resultado de la practica arbitral, Francisco Gonzalez de Cossio®,

argumenta que el arbitraje resulta idoneo para el sector franquicias por las

siguientes razones:

Rapidez: En comparacion con los litigios convencionales, el procedimiento

arbitral es mas expedito, por regla general s6lo hay una instancia.

Bhttp://camex.com.mx/envios cam/2013/reporte en_linea/reporte 59/disputas de franquicias utili

dad e idoneidad_del_arbitraje.pdf, consultado el 16 de agosto de 2013.
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Certidumbre: Los laudos arbitrales tienen la misma fuerza e importancia
legal que una sentencia judicial, asimismo es susceptible de ser ejecutada
en el extranjero.

Especializacion: Las partes tienen la libertad de elegir a los arbitros
especialistas en la materia; el tiempo que emplea el arbitro para emitir su
decisién da mayor calidad a las resoluciones

Confidencialidad: Esta es una gran ventaja en el caso particular de las
franquicias ya que no se desprestigiara la marca.

Eficacia: Se conduce frecuentemente a las partes a resolver su controversia

por via amigable antes de que se dicte laudo.
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4.5.3 Esquemarelativos a los plazos en litigio convencional.

Etapa Postulatoria

4
Presentacion ~ ——>  Prevencion (3 dias)
4
Admision de
demanda
0
Emplazamiento
(3 dias)
g
Contestacion ——> Vistadel Actor ——>  Etapa probatoria
(15 dias) (3 dias) (hasta por un término de 40 dias=
10 ofrecimiento, 30 desahogo)
g
Prueba fuera del lugar de juicio
60 a 90 dias naturales
Prorroga (20 dias)
Esta etapa no puede exceder de
90 dias
Etapa de Alegatos
Concluida la etapa probatoria
(3 dias para producir alegatos)
Sen%encia
(15 dias)
3
Apelacion
Amparo (Dentro de los 9 dias siguientes
(15 dias) En que surta efectos la
ﬂ notificacion de sentencia def.)
4

20 dias para elaborar proyecto <—= 6 dias para contestar <——= Vista al apelado
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CAPITULO V

CONSOLIDACION DE LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE
CONTROVERSIAS EN MATERIA DE FRANQUICIAS

Las pequeias y medianas empresas (PyMES®), rubro en el que se encuentran la
mayor parte de las franquicias, representan un importante factor en la creacion de
empleos tanto directos como indirectos en el pais; desde hace mucho tiempo, han
constituido los ingresos principales de muchas familias, asimismo en México han
ayudado a la descentralizacion de ciudades y a la urbanizacion de pequefios
poblados.

Lo anterior se fundamenta en estadisticas realizadas por la Asociacion
Mexicana de Franquicias, que arrojan la siguiente informacion: “durante 2012 la
facturacion en México de este sector es de aproximadamente 85 mil millones de
pesos anuales y da empleo directo a méas de 700,000 personas. Conforme a estos
mismos datos, el sector mantuvo la tendencia de afios anteriores, creciendo en el
afo 2012 el 12%™.

El Secretario de Economia Bruno Ferrari dio a conocer durante la Edicion
2012 del Foro de Franquicias, que este sector representa entre el 5 y 6% de
producto interno bruto (PIB) y agrupa a aproximadamente mil doscientas
franquicias en todo el territorio nacional, de las cuales alrededor del 70% son de
origen nacional®,

Con base en la informacion presentada en los parrafos anteriores, en
consideracién a las PyMES (principalmente las franquicias), resulta importante dar
mayor difusion los medios alternativos de solucién de controversias y con ello

aumentar su practica.

http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/informacion-relevante/8519-boletin196-12,

consultado el 6 de noviembre de 2013.

:; http://franquiciasdemexico.org/estadisticas.html, consultado el 18 de agosto de 2013.
idem.
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Los conflictos suelen ser perjudiciales para la organizacion, consumen
recursos y esfuerzos para ambas partes y tienen una repercusion negativa sobre
la imagen de la cadena de franquicias.

Los medios alternativos de solucién de controversias resultan adecuados
para el sector, ya sea que se opte por la mediacion, dando como resultado
acuerdos que beneficien a ambas partes para que puedan continuar su relacion
comercial, o por medio del arbitraje que es un procedimiento flexible y expedito.

El arbitraje es expedito, ya que de acuerdo a su naturaleza, dicho
mecanismo surge de la voluntad de las partes al querer dirimir su conflicto de
forma rapida y definitiva; en €l existe una sola instancia, logrando que
franquiciante y franquiciatario incurran en las menores pérdidas posibles.

A este respecto, cabe sefialar que el juicio de amparo (medio para
impugnar laudo arbitral) sélo procedera contra la resolucion de un juez como
resultado de un juicio de nulidad de laudo o de un procedimiento de
reconocimiento y ejecucion del laudo.

Gracias a su eficacia y recurrente aplicacion a nivel internacional, muchos
paises entre ellos México, han reformado diversas leyes especiales para dar
cabida al arbitraje.

El Lic. Pascual Hernandez Mergoldd, Director General de Justicia
Alternativa del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el articulo
titulado Justicia Alternativa: la Mediacion Civil y Mercantil como Servicio Publico en
el D.F, afirma que “los medios alternativos para resolver controversias han
experimentado un rapido desarrollo en los poderes judiciales del pais”.

Con este dicho, se robustece la idea de que los medios alternativos de
solucion de controversias son eficaces, tanto, que el Poder Judicial esta
implementando estos mecanismos, en los autos que emite hace del conocimiento
de las partes que el Tribunal Superior de Justicia del D.F. cuenta con otra opcion
para resolver sus conflictos proporcionados por el Centro Alternativo de Justicia.

El Centro de Arbitraje de la OMPI, considera que la resolucion eficaz de
cada procedimiento, depende en gran medida de la calidad de los expertos, idea

gue se retoma y por lo cual se recomienda que tanto los abogados de parte y los
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arbitros implicados en la resoluciéon de controversias derivadas del sector, sean
especialistas en propiedad industrial, principalmente en franquicias y los

elementos de esta materia por los cuales esta constituida.

5.1 Propuesta de Creacion de Institucion Administradora de Mediacion y

Arbitrajes en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Actualmente, la Ley de Propiedad Industrial faculta al Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, propiamente a la Direccién General Adjunta de Propiedad
Industrial y a la Direccion Divisional de Proteccion a la Propiedad Industrial, para
que cualquiera de ellas funja como arbitro en la resolucion de controversias
relacionados con el pago de dafios y perjuicios derivados de la violacion de
derechos de propiedad industrial tutelados por la ley, sin embargo, no existe
constancia alguna de que se haya llevado a cabo este tipo de procedimiento, por
lo cual no resulta claro cual es el papel que desempefia cada direcciéon
mencionada, con base a qué se selecciona a una u otra, ni quién es el personal
capacitado para llevar a cabo un el arbitraje.

Més que facultar para fungir como arbitro o conciliador a estas direcciones,
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial deberia crear dentro del propio
organismo una Institucion Administradora de Mediacion y Arbitraje, y establecer al
personal que ejercera las funciones necesarias para asegurar el apoyo a estos
mecanismos, ya sea al conciliador o al grupo arbitral por medio de notificaciones,
control del procedimiento y asuntos relativos a los tramites relacionados con el
arbitraje, e instalaciones para llevar a cabo las reuniones y audiencias.

También resultaria importante crear una base de datos o lista de arbitros y
conciliadores especialistas en el ambito donde se incluya el curriculum profesional,
asi como una tasa arancelaria que adapte las costas arbitrales y de la Institucion
de acuerdo al asunto, similares a la del Instituto Nacional de Derechos de Autor.

En la practica se ha visto, que los medios alternativos de solucién de
controversias (MASC), se ajustan de manera creciente a los diversos tipos de

controversias que surgen en sectores especificos de la industria; como ejemplo,
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se puede mencionar al Centro Alternativo de la OMPI, que cuenta con servicios
para sectores especificos para las siguientes areas: arte y patrimonio cultural,
biodiversidad, sociedades de gestidn colectiva, cine y medios de comunicacion,
tecnologias de la informacibn y de la comunicacidén, investigacion y
desarrollo/transferencia de tecnologias, deporte, por lo cual se recomienda que en
un segundo momento el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial brinde en su
institucion administradora de medicacion y arbitraje servicios de este tipo,
incluyendo al sector franquicias.

Al generar una tendencia dentro de los procesos juridicos y de negocio de
caracter especial, se facilitara la resolucién de conflictos del mismo tema, con ello
se mejoraria la eficacia a través del uso frecuente, lo que daria paso al
perfeccionamiento de los procesos empleados.

Lo anterior representa una de las razones por las cuales, tanto la mediacion
como el arbitraje son mecanismos idoneos para dar solucién a los conflictos

derivados de la relacion franquiciante- franquiciatario.

5.2 Propuesta de Reglas de Mediacion y Arbitraje en Materia de Franquicias.

De acuerdo a lo analizado en el capitulo anterior, se concluye que muchos de los
conflictos presentados en este sector, son comunes para los franquiciantes de los
diversos giros existentes (restaurantes, farmacias, casas prendarias, etc.), ya sea
qgue los franquiciatarios no cumplan con la estandarizacion en sus diversas
vertientes (operacion de la franquicia en cuanto a productos y calidad ofrecida,
mantenimiento de inmuebles, inclusién de productos no autorizados, entre otros),
falta de pago de regalias, o porque los franquiciantes incumplen con la asistencia
técnica que les debe ser dada, no se respeta el territorio exclusivo otorgado, etc.

Razon por la cual se dard paso a realizar una propuesta de reglas de
mediacion y arbitraje adaptadas al sector franquicias.

Existen conductas que presentan tanto franquiciantes como franquiciatarios,
que por via de la mediacién pueden ser habladas y conducidas de tal forma que

ambas partes se beneficien y logren que no se rompa la relacion comercial.
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Como ejemplo se puede mencionar, que si un franquiciante introduce
productos no autorizados en la franquicia, y se ve que éstos generan buenas
ganancias para el negocio, se podria llegar al acuerdo de poner a la venta dicho
producto en todos los establecimientos que conformen la red de franquicias, y que
el franquiciante que incumpli6 en un primer momento, pague el monto
correspondiente al tiempo que vendid el producto sin la autorizacion del

franquiciante por concepto regalias o dafios y perjuicios si es el caso.

5.3 Propuesta de Reglas de Mediacion.
- Inicio del Procedimiento de Mediacion:

La parte actora, es decir, la que inicie el procedimiento de mediacion,
enviara por conducto de la Institucion a su contraparte una invitacion para llevar a
cabo la mediacion.

La contraparte contard con un plazo de 15 dias para aceptar tal invitaciéon, o
la parte actora podra fijar un plazo no mayor a 30 dias para que se dé tal
aceptacion.

Si llegase a existir una clausula escalonada, en caso de que no haya
respuesta a la invitacion, se dara paso al arbitraje, prosiguiendo la presentacion de
la demanda ante la Institucion para que ésta la remita al demandado.

Independientemente de que se realice la aceptacion oralmente, ésta
siempre debera constar por escrito.

Una vez aceptada la invitacion, iniciara la mediacion.

- Nombramiento del Mediador.

Salvo pacto en contrario, un solo mediador sera el que conduzca el
procedimiento.

Las partes deberan ponerse de acuerdo sobre el nombramiento del
mediador Unico, 0 en su caso, recurrir a la Institucion para que los asista en
relacion con el nombramiento, ya sea para que les dé recomendaciones de

mediadores o para que directamente la Institucion nombre al mediador.
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- Presentacion de documentos al mediador.

Designado el mediador, las partes deberan presentar por escrito una
exposicion de la controversia y los puntos que desea resolver.

En caso de que la mediacion se inicie con motivo de la existencia de una
clausula escalonada, se entregard al mediador una copia de la demanda y
contestacion a ésta, las cuales haran las veces de la exposicién antes referida.

En cualquier momento el mediador podr4 solicitar a las partes la

presentacién de otros documentos que estime adecuados.

- Alcance de la mediacion.
Las partes quedan obligadas a negociar de buena fe y convienen hacer

todo lo posible para lograr una solucion amistosa de la controversia.

- Representacion.
Las partes podran o no hacerse representar por la persona o personas de
su eleccion, los datos de éste o éstos, deberan comunicarse a la Institucién para

gue los haga llegar tanto al mediador como a la contraparte.

- Funciones del Mediador.

El mediador, auxiliard a las partes, manteniendo en todo momento la
independencia e imparcialidad para lograr un arreglo amistoso y beneficioso para
ambas partes.

El mediador conducira el procedimiento de mediacién de la manera que
estime adecuada, tomando en cuenta las circunstancias del caso.

Se sugiere que se lleven a cabo tres reuniones de mediacion; la primera
para exponer oralmente los puntos controvertidos, la segunda para realizar
propuestas y la tercera para dar a conocer el convenio al que se llegé.

A solicitud de las partes, el mediador podra reunirse con las partes conjunta
0 separadamente.

Asimismo, cada parte deberd formular sugerencias para realizar la

transaccioén de la controversia.
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- Acuerdo.

En caso de que existan elementos para realizar una transaccion aceptable
por las partes, el mediador formulara un proyecto de transaccion que sera
elaborado en la segunda sesion.

Si las partes llegan a un acuerdo de transaccién, se firmara en la tercera
sesion.

Al firmar el acuerdo de transacciéon, las partes quedan obligadas al

cumplimiento total del acuerdo.

- Confidencialidad.

En todo momento tanto las partes como el mediador, mantendran el
caracter confidencial de todas las cuestiones relativas al procedimiento de
mediacion, para evitar dafio a la imagen de la franquicia.

Se extiende dicha confidencialidad a los acuerdos de transaccién a los que

llegaren, salvo que sea necesario que se revelen para su cumplimiento.

- Fin del procedimiento de mediacion.
El procedimiento de mediacién podra concluir por:
e Lafirma de un acuerdo de transaccion.
e Por declaracion del mediador al estimar que no tiene sentido
continuar con el procedimiento por falta de voluntad de las partes.
e Por declaracion de las partes en el sentido de que el procedimiento
gueda concluido.
e Por desistimiento de una de las partes.
- Costas.

Corresponde a ambas partes cubrir el monto de los honorarios del mediador
asi como de la institucion estimados en las cuotas arancelarias de ésta Ultima.
Las partes deberan cubrir el 50% del costo al iniciar el procedimiento y una vez

concluido, liquidar la cantidad restante.
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5.4 Propuesta de Reglas de Arbitraje.

Al igual que en muchas materias, en el ambito de las franquicias, el caudal
probatorio es de suma importancia, gracias a él se tendran elementos materiales
con los cuales el juzgador se podra apoyar para emitir una resolucion objetiva.

Tomando como modelo diversos reglamentos de arbitraje, se dard paso a
presentar la propuesta de reglas consideradas convenientes para este sector.

En las reglas ahora propuestas, segun sea la indole de la controversia, se
le dard importancia a la prueba que se considere mas relevante para el caso.

Con lo que respecta a la prueba inspeccional; tradicionalmente, no es
necesario que el juzgador tenga conocimientos especializados, sino bastara con la
percepcion que éste pueda captar como cualquier otra persona respecto a la cosa
juzgada.

Sin embargo, y partiendo del hecho de que el &rbitro Unico o en su caso el
tribunal arbitral, es (son) expertos en la materia, se aprovechara su experiencia
para que de manera directa presencie el inmueble, cosas u objetos relacionadas
con la controversia.

Con ello se pretende favorecer del arbitraje en las franquicias que
constituyen las pequefas y medianas empresas (PyMES), para evitar encarecer el
arbitraje al contratar a un perito; esto Ultimo se hara sé6lo en los casos que asi lo
decidan las partes.

De ser asi, la prueba inspeccional y pericial se desahogaran el mismo dia y
a la misma hora, atendiendo de esta manera al principio de economia procesal.

Por su parte, las controversias derivadas del pago de regalias, se basaran
fundamentalmente en pruebas documentales que las partes aporten.

La prueba testimonial se realizara por personas que son ajenas al proceso
pero que tienen conocimiento de los hechos que las partes quieren probar ya

sean empleados, clientes o proveedores.

- Presentacién de la demanda de arbitraje, contestacion y reconvencion.
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El demandante presentard solicitud de inicio de arbitraje junto con la
demanda, acompafiando ambos documentos del contrato de franquicia y en su
caso, el acuerdo de arbitraje que representan los documentos base de la accion.

En la demanda, el actor, debera expresar los hechos y actos que
constituyan sus antecedentes, puntos y motivos juridicos que constituyan el litigio,
en la medida de lo posible, debera indicar la suma reclamada.

Tanto en la demanda como en la contestacion, las partes deberan sefialar
las caracteristicas que crean necesarias con las que deben cumplir el o los
arbitros, y en caso de que tuvieren propuestas para designarlo(s) presentarlas a la
Institucion.

Si la controversia deriva de la falta de pago de regalias o pago incorrecto de
éstas, si es posible, se deberd anexar a la demanda documentos y materiales
probatorios en que se base el demandante o hacer referencia a ellos.

La contestacion a la demanda, debera contener los puntos del escrito de
demanda, y de igual manera, presentar los documentos y materiales probatorios
en que se funda.

- Notificaciones.

Cualquier notificacion u otra comunicacion que pueda o deba efectuarse en
virtud del se efectuara por escrito y sera entregada por correo urgente o
transmitida por fax, correo electrénico o cualquier otro medio de telecomunicacion
gue deje constancia de su envio.

El inmueble donde se encuentre la franquicia en el caso del franquiciatario; y
en el caso del franquiciante el inmueble donde se ubique el corporativo o las
oficinas centrales de la franquicia seran las direcciones vélidas para trasmitir
cualquier notificacion o documentacion.

La notificacion a la contraparte se realizara por correo tradicional (el pago
correra a cargo del actor) y debera incluir:

¢ Referencia a la clausula arbitral.

e Nombre, direccion de las partes, direcciones de correo electronico y

numeros telefénicos.
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e Acompafandosele del escrito de demanda.
e El demandado tendra un plazo de quince dias para realizar la contestacion
de la demanda y en su caso la reconvencion de la misma.
Todos los escritos y documentos relacionados con la litis recibidos por la
institucion arbitral, seran enviados a la contraparte y al arbitro Gnico o en su caso

al tribunal arbitral, para que los conozcan de manera simultanea.

- Ambito de aplicacion de las reglas y los efectos del acuerdo de arbitraje.

En caso de que alguna de las partes se niegue o se abstenga de participar
en el procedimiento arbitral, éste se llevar4 a cabo tomando en consideracion lo
siguiente:

Si alguna de las partes alega excepciones relativas a la existencia, validez o
ambito de aplicacion del acuerdo arbitral, se podra continuar el procedimiento
siempre y cuando la Institucion determine prima facie existe acuerdo de arbitraje,
dejando la decision final y competencia al arbitro tnico o, en su caso, al tribunal
arbitral.

Si la contraparte no presenta contestacion a la demanda o alega
excepciones relativas a la existencia, validez o @mbito de aplicacion del acuerdo
arbitral y la institucion determina que no existe prima facie acuerdo arbitral, las
partes pueden recurrir a un juez competente para que decida si existe 0 no

acuerdo arbitral que los vincule.

- Posibilidad de acumulacion de procedimientos.

Podra existir acumulacion de procedimientos cuando concurra un asunto que
guarde conexidad con otro que se encuentre pendiente de resolucion ante la
institucion arbitral y lo consientan las partes, principalmente cuando las acciones

provengan de la misma causa, aunque sean diversas personas y cosas.

- Constitucion de tribunal arbitral.
Salvo pacto en contrario o dada la complejidad y cuantia del asunto, se

designara un arbitro unico.
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La institucion arbitral, enviard a las partes una lista idéntica con el nombre
de 3 candidatos para ser arbitros, acompafidndolo de su curriculum profesional,
la lista enviada se hara en funcion de la experiencia en el caso concreto.

Las partes contardn con un plazo de tres dias para devolver la lista a la
Institucion, enumerando en el orden de su preferencia los candidatos y eliminando
a aquellos que objete, para que posteriormente la institucion arbitral pueda
nombrar al arbitro Unico tomando en cuenta, los comentarios y preferencias de las
partes.

En caso de que el tribunal arbitral esté conformado por tres arbitros, de
igual manera, la Institucion enviara una lista de candidatos a cada parte para que
seleccione al arbitro en un plazo de tres dias, o si la parte posee una propuesta
para que la haga saber.

Nombrados los arbitros, éstos deberan designar al tercero conjuntamente
en un plazo de 10 dias, transcurrido el plazo, en caso de que no se hubiere
llegado a un acuerdo sobre la eleccion del arbitro éste serd nombrado por la

Institucién. Dicho arbitro fungird como presidente arbitral.

- Procedimiento de recusacion y sustitucion de arbitros.
Se podra recusar arbitros cuando existan circunstancias de tal naturaleza
gue den lugar a dudas justificadas respecto de su imparcialidad o independencia.
La recusacion debera tener lugar, a mas tardar 10 dias después de que se
realizé la notificacién de la designaciéon y nombramiento oficial; se realizara por
escrito notificando a la Institucion, a la contraparte y a los arbitros.

La contraparte tendra que presentar un escrito donde acepte la recusacion.

- Mision del arbitro y la instruccion de la causa.

Recibido el expediente, el arbitro Unico o en su caso el tribunal arbitral, con
base en los escritos presentados por las partes, debera redactar un acta en que se
establezcan los puntos juridicos a resolver, la cual ird firmada por las partes y el
arbitro Unico o en su caso tribunal arbitral.

El acta a la que se hace mencién, debera contener la siguiente informacion:
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- Nombre completo y calidad de las partes

- Domicilio y datos de contacto de las partes

- Exposicion de las pretensiones de las partes
- Puntos litigiosos a resolver

- Nombre del arbitro y su calidad

- Reglas aplicables al arbitraje

- Providencias precautorias.

En caso de que alguna de las partes requiera una medida precautoria de
urgencia previo a que se nombre al arbitro Gnico o se constituya el tribunal arbitral,
ésta debera ser solicitada por escrito a la Institucion, anunciando, la naturaleza de
la providencia y las razones por las cuales se solicita.

Para otorgar la providencia precautoria, y si el caso lo amerita, la Institucion
nombrara a un arbitro de urgencia y la parte solicitante debera garantizar dicha
medida.

Las partes tendran el derecho de presentar sus argumentos por escrito para
que sean valorados por el arbitro, quien los valorara de manera imparcial.

Las partes facultan al arbitro de urgencia para ordenar cualquier providencia
precautoria provisional que considere necesaria, la resolucion que dicte siempre
estard motivada.

El arbitro de urgencia o el arbitro Unico que conozca del fondo del asunto,

podran modificar o suspender la medida precautoria de urgencia otorgada.

- Pruebas.
En los casos derivados de controversias relacionadas con estandarizacion,
el arbitro o tribunal arbitral en su caso, emplearan la prueba inspeccional ya sea a
peticion de parte o de oficio, para lo cual dicha prueba sera desahogada tres dias

después de recibida la contestacion a la demanda.
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En caso de que la complejidad del asunto requiera un perito, dicha prueba
deberd ser desahogada el mismo dia y en el mismo horario que la prueba
inspeccional.

El tribunal arbitral podrd nombrar uno o0 mas peritos para que le informen
sobre las materias concretas que determine; se comunicara a las partes una copia
de las credenciales del perito, fijadas por el tribunal arbitral.

Las partes suministraran al perito toda la informacion pertinente o
presentaran para su inspeccion todos los documentos o todas las cosas
pertinentes que aquél pueda pedirles. Cualquier diferencia entre una parte y el
perito acerca de la pertinencia de la informacion o presentacion requeridas se
remitira a la decision del arbitro o tribunal arbitral.

Una vez recibido el dictamen del perito, el arbitro o tribunal arbitral
comunicard una copia del mismo a las partes, a quienes se ofrecera la
oportunidad de expresar por escrito su opinién sobre el dictamen. Las partes
tendran derecho a examinar cualquier documento que el perito haya invocado en
su dictamen.

Después de la entrega del dictamen y a solicitud de cualquiera de las
partes, podra oirse al perito en una audiencia en que las partes tendran
oportunidad de estar presentes e interrogar al perito. En esta audiencia, cualquiera
de las partes podrd presentar testigos y peritos para que presten declaracion
sobre los puntos controvertidos.

Cada parte debera cumplir la carga de la prueba de los hechos en que se
base para fundar sus acciones o defensas.

En caso de que la controversia devenga de la falta de pago de regalias, las
partes podran pactar que el arbitraje se someta exclusivamente a pruebas
documentales.

En caso de presentarse pruebas testimoniales, la audiencia para desahogar
dicha prueba sera dentro de los 10 dias posteriores en que haya sido desahogada
la prueba inspeccional.

Antes de celebrar cualquier audiencia, el arbitro Unico o el Tribunal Arbitral

podra exigir a cada una de las partes que notifique la identidad de los testigos que
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desee convocar, asi como el objeto de su testimonio y su importancia para el

asunto en litigio.

- Gastos del arbitraje.

Los gastos del arbitraje incluyen los honorarios de los arbitro,s asi como los
honorarios de la institucion arbitral.

Si es el caso, los honorarios y gastos del perito.

Gastos en que hubieren incurrido las partes para la defensa de sus
intereses en el procedimiento arbitral.

Otros gastos que razonablemente hubieren incurrido las partes en el
procedimiento arbitral.

La parte vencida pagara los 70% de los gastos y costas generados y la

contraparte el 30% restante.

- Revision de laudo.

Desahogada la prueba que se estimé pertinente o llevada a cabo la
audiencia, el arbitro Unico o en su caso el tribunal arbitral, tendra un plazo de 15
dias para presentar el laudo.

Previo a que las partes firmen el laudo, el arbitro Gnico o el tribunal arbitral,
en su caso, deberan someter el proyecto a la institucion arbitral; éste dltimo tiene
la facultad de ordenar modificaciones de forma, y en cuestiones de fondo, podra
llamar la atencién del arbitro para que los tome en cuenta.

Para la revision, se tendra un plazo de 15 dias. Cumplido dicho plazo, se
remitir al arbitro, o en caso de ser autorizado por la Institucion arbitral se dara a
conocer a las partes.

El arbitro podra de oficio corregir el laudo por cualquier error de forma,
siempre y cuando dicha correccion sea sometida a aprobacion de la Institucion.

Notificado el laudo a las partes, contaran con un plazo de 15 dias para
solicitar cualquier correccion y la contraparte contara con un plazo de 10 dias para

manifestar lo que a su interés convenga.
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En caso de que el arbitro o tribunal arbitral decida corregir o interpretar el
laudo, deberd someter nuevamente el proyecto a la Institucion.

La resolucion, modificacion o interpretacion, se adicionard al laudo previo.

- Pronunciamiento y ejecucion de laudo.

Los laudos siempre estaran motivados.

El arbitro o tribunal arbitral en su caso, expondran las razones en las cuales
se basa el laudo.

Todos los laudos se dictaran por escrito y seran finales y obligatorios para
las partes.

Las partes quedan obligadas al cumplimiento del laudo sin demora, puesto

que a ello se obligaron al someterse a arbitraje.

- Caracter definitivo y ejecutorio del laudo.
Las partes renuncian expresamente al recurso de apelacién o cualquier otro

recurso equivalente.

- Limitacién de responsabilidad.

Tanto el arbitro como la Instituciébn no seran responsables frente a persona
alguna por acto u omision alguno relacionado con el procedimiento arbitral que
condujeron.

Finalmente, se puede decir que las préacticas dilatorias, la sobrecarga de
trabajo en los tribunales, abusos de recursos que la ley otorga en los
procedimientos jurisdiccionales, representan circunstancias perjudiciales para la
solucion de controversias efectiva en materia de franquicias.

Al resolver de una manera mas agil las controversias a través de los medios
alternativos, se propicia una disminucion de costos, no solo para las partes

involucradas, sino también para nuestro sistema de justicia.
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CONCLUSIONES

Primera: En un creciente nimero de casos, las partes, en los contratos de
franquicia, incluyen clausulas escalonadas, en las cuales se conviene tratar de
resolver los conflictos mediante los medios alternativos de solucion de
controversias, en primera instancia haciendo uso de la mediacion y en caso de
no alcanzar un acuerdo durante un periodo determinado, se recurre al arbitraje.
Segunda: El hecho de que no se encuentre establecida una clausula en la que
las partes se comprometan a negociar o conciliar, no quiere decir que éstas no
puedan llevar a cabo tal accion.

Tercera: Cuando las controversias civiles o mercantiles solo afecten intereses
particulares, las partes tienen la facultad de someterse a un procedimiento de
arbitraje.

Cuarta: La diferencia entre mediacion y conciliacion resulta ser muy sutil, en
ésta ultima el conciliador sera quien proponga alternativas de solucién.

Quinta: Una de las ventajas con las que cuentan tanto la mediacion como la
conciliacion, es que franquiciante y franquiciatario no estan sujetos a normas
juridicas de estricta aplicacion.

Sexta: Aunque no se llegue a ningun acuerdo con la mediacion o conciliacién,
las partes esclareceran los hechos controvertidos que posteriormente podran
hacerse valer en un procedimiento arbitral o judicial.

Séptima: El principio de confidencialidad del arbitraje, ofrece a las partes la
certeza de que la informacién vertida en la mediacién o conciliacién, no podra
ser divulgada ni utilizada en beneficio propio ni de terceras personas, de igual
manera, gracias a €l se conserva el prestigio ante los consumidores, pues de
ello depende la productividad en la creacion de nuevos negocios y créditos.
Octava: Cuando existe clausula o acuerdo arbitral, y mientras que ésta sea
valida y ejecutable, se renuncia al procedimiento judicial, y se somete la
controversia a uno o mas arbitros con el compromiso final de acatar la

resolucién dada, la cual es conocida como laudo arbitral.
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Novena: Dentro de los inconvenientes a los que se enfrentan las partes al
recurrir a un litigio convencional, se encuentran la lentitud de los
procedimientos dada por la alta carga de trabajo sumado a los tiempos de
promocion, tramite y resolucion.

Décima: EIl arbitraje resulta un medio idoneo para resolver controversias
derivadas de la relacion comercial dada entre franquiciante y franquiciatario ya
gue es rapido, flexible, las personas que lo resuelven son especialistas en el
tema.

Décima primera: Es deseable que se difunda y estimule la cultura del uso de
medios alternativos de solucion de controversias dentro del Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial.

Décima segunda: Las cifras que se mencionan en el trabajo en relacion con el
impacto econdémico que tienen las franquicias en el pais justifican ampliamente
la conveniencia de buscar mejores alternativas de solucion a conflictos.

Décima tercera. Resultaria util crear un organismo administrador de mediacién
y arbitraje dentro del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, mismo que
podria traer aparejada la prestacion de servicios para sectores especificos.
Décima cuarta: La naturaleza contractual sui generis de la franquicia es de alta
complejidad, pues a un lado de este contrato esencial operan muchos mas, sin
cuya existencia no podria concebirse la franquicia. Esta es una razén mas que
abona a la conveniencia de asumir esfuerzos en materia de mediacion y
arbitraje.

Décima quinta: El hecho de adaptar las reglas de arbitraje a las necesidades
de un sector determinado (en este caso las franquicias), sin duda favoreceria al
aumento y eficacia de los procedimientos.

Décima sexta: Aunque el procedimiento arbitraje que rige al IMPI, se
encuentra de forma supletoria en el Codigo de Comercio, seria importante la
creacion de un capitulo de arbitraje y su procedimiento eficaz en la propia Ley

de Propiedad Industrial.
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Décima séptima: Para dar mayor importancia al procedimiento de conciliacién
con el que ya cuenta el IMPI, seria oportuna su inclusion dentro de la Ley de
Propiedad Industrial.

Décima octava: Es deseable que se publique una lista de mediadores y arbitros
incluyendo su curriculum profesional para que las partes los conozcan y los
designen en funcion del expertice que presentan y sus necesidades, asi como
el costo de los aranceles empleados (claramente adaptados a la cuantia del
asunto).

Décima novena: Seria adecuado, establecer grupos de mediadores, arbitros y

especializados en areas y jurisdicciones pertinentes.
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Gréficas.

El procedimiento de avenencia ha resultado ser un medio alternativo eficaz para la
solucion de las controversias generadas entre los particulares por presuntas

violaciones a los derechos protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor.

A continuacién, se presenta una grafica que muestra la tendencia de uso,
que sin duda refleja el éxito que ha tenido dicho procedimiento en la solucién de
las controversias en materia autoral.
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