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INTRODUCCION
€/ presnte trabojo muestra b que es una franquicia, dinde y cudndo surge esta figura, cudles son las
primenss empresas que b wtilizaron como medio de disinSucidn y comercializacion, tambibn s¢ musstra ls
evolucidm que Ka s0stenido esta figura, ya que en (s actualidad mo 660 se visualiza como un instrumento
pars kegrar una mejor disiribucidn y comercialicacion, 4ino que, s¢ R comertido en un instrumento
dptimo para hacer megocios,
Dado que of comvenio &t franquicia resulta relativamente wusto en nuestro pals, ¢ obligada wna
axplicacion, asé como el estudio & algunas difimiciones sobre of concepto, claro analizandd sus elementos,
y4 que 5 necesario af Rablar & Las focullades def Instituto Mexcano de & QPropiedd Industrial en
maleria de inscripeion de convenios e franquicia, conocer L que es propiamente diclio comvenio de
Sranguicia.
Nbordamos of tema e la competencia que ef Instituto tiene ¢n maleria de inscripeidn du comvenios &t
Jranguicia, mo sin mencionar que dicha compeiencia pertanecia a [ Secrstaria Comercio y Fomento
Industrial Tocamos ademds ¢f tema de competencia an genersl pars posterionments estudiar en
particalar of tema de las facultades &l Instituto Mexgeano de la Propiedad Industrial en Materia &s
inscripeidn de convenios de franquicia.
Se fiace un estudio encaminado ¢ determinar cudl es ls maturaleza juridica del propio Instituto, su
ubicacion dentro de las Administracion Piblica Tederaly, su organisacion adminissrativa, sealando tus
atribuciones en materia de inscripcion da comenios de franquicia, realicandy para oflo un estudio &t
diversas leyes relacionadus con el tema, ¢ inclusive de musstra propia Conmstitucidn, y asf poder establacer
cudles marco jurifico de Ls inscripeidn delcomvenio de franquicia.
Finalmente abordamos con mayor especificidad of tema de & inscripeisn de bs comvenios de franguicia,
sehalando (s antecedentes inmediatos anseriores o s Ley & G Propiedsd Industrial clars dusde of
punto & visia kgaf pars posteriormente determinar cudl es s naturaleza juridica de G inscripeidn de
dicko convemio. Sguiendo con este tema de la inscripcidn, se elabors un andlisis de Lus leyes y reglamentos
vigentes pars &aterminar bos requisitos exigidos pare la inscripcidn def multicitado convenio, asf como los
efectos que produce dicha inscripcidn. Refiiéndonos con posteriondad a fas cawsas de negativa y
concelacion de o misma inscripcidn, finalmente se Ka investigado i actualmente exgsten sancionss
administrativas por falta da inscripein dt los convenios e franquicia.
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€L desarrollo del presante trabajo, ain y cuando buscomos que see o mds prictico y actual wo dejamos &
comparer (& sitnacion presente & G inscripcidn de comvenios & franquicia, con la que e Vi Rusta
oniss & G criacidn & (o Ley & G Propieded Industnial y su Rpglamento, qus, como obseranmos,
marcaron cambios importantes en matena & franquicias y de la propia inscripeidm e s convenios gus
Comentamos.
Nos daremos cuanta que s biem 43 cierto qua axiste una voluntad de simplificar o regulacion mipecto o
G propiedad industral , tambiin lo o5 qus falta una mgulacion mds especifica en & relativo « los
convenios de franquicia.
Eiaboramos ef presente trabajo con b firme conviceion s que of convenio de franquicia Ra resultado una
Sigura en of mundo de los megocios con una evlucidn ripids y con resultados muy significativos, y en
opinidn personal se proyecta cada dia mds rpids, como wno de los mejores instrumentos no s8b para
bograr una meor comsrcialicacin y dutribucién de productos o servicios, sino que ademds, como b
comentan algunos autores, & perfila como kn novedoso instrumento para fiacer megocios.
Csperando que este trabajo aun y cuando sencillo y con miltiples fimitaciones, no s60 sea un medio &
lograr oftencr un titulo, sino que pusda servir como un material introductorio af tema tan apasionante de
ls franquicias y Kaga macer en quien b Ga, G inquictud de estudisr, debatir, o comgir los
planteamientos qus se Kacen y estimo son importanies en materia & comvenios de franquicia y 4 su
inscripeidn.
Siando qua a franquicia surge en of dmito comercial ¢ que pretendemos estudiar of derechio tememos
gron reiponsabilidad & darle vids ¢ esta figura en el dmBito juridico, regular (a relacidn que se crea entre
fas personas y, por supusito, deserminar G relacion que los actos emanados du 0af figura ss cream con of
Citado mismo 0 con sus entidadus, siendo ¢ste b responsabilidad que debe invitamos & pulir y
petfeccionar (s regulacion ds esta figura en of dmbito &l derecho, sentar las bases que purdan dar vida
una relacion contractual armoniose entre s panes, difiniundo adembs Gas mlaciones y obligaciones que

48 crean con el Estedo 0 como en ef caso particular con entidades delsector paraestatal
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CAPITULO PRIMERO
LA FRANQUICIA

I.- CONCEPTO DE FRANQUICIA,

Para abordar el tema que nos atafle en este momento, debemos referirnos a lo que la
mercadotecnia sefiala y ia importancia o relacidn que guarda con el concepto de contrato
de franquicia, con el desarrollo de grandes empresas y ante la mds grande necesidad de
inundar otros mercados locales, cn los Estados Unidos de América surge una forma de
satisfacer esa necesidad por parte de los empresarios, y lo hacen con un método de
mercadotecnia que cn su origen no se conocld como franquicia, propiamente como la
conocemos actualmente, sino como un Instrumento, en ese momento no muy definido,
que més bien se asemejaba a los contratos de concesidn mercantil, enfocado a resolver
bdsicamente el problema de distribucidn y comerclalizacidn. Al encontrarse algunas
empresas sin capital para elaborar mds productos a ofrecer, ni para crear o comprar los
inmuebles y adaptarlos para convertirlos como puntos de venta, es decir, el cbjetivo
principal para estas empresas era lograr una produccién paralela, por lo menos con la
demanda del producto, y ademds lograr una distribucidn eficiente a fos puntos de venta
que recién se creaban, todo ello sin contar con la liquidez requerida. Pues bien, este
problema lo resuelven algunas empresas al dar paricipacién del negocio .a sus
vendedores, es decir, éstos dejan de ser simplemente representantes trabajadores de una
empresa para ser compradores y posteriormente vendedores al piblico cn general, como
intermediarios, dirfamos que se beneficiaban con la venta a un precio mayor con
respecto al precio logrado con la empresa fabricante, es aquf donde la solucidn a la falla
de capital de los empresarios la encuentran en el contrato de franquicia, a continuacién
schalaremos un caso especifico, mismo que los autores en esta materia consideran que es
¢l origen de esle sistema, y nos dicen que a mediados del siglo pasado, una de las grandes
compahfas de Estados Unidos de América, adn en etapas de desarrollo, con escascz de
capital disponible en efectivo, en una elapa de despegue y ofreciendo un producto
novedoso en el mercado, se enfrentd con ¢l serio problema de no poder distribuir sus



productos, nos referimos a la Singer and Co,, dados los problemas de bajas reservas en
efectivo, la buena demanda del producto, y una meta fija, ta de distribuir las méquinas de
coser a nivel nacional que dicha empresa producfa, para ¢! aflo de 1851 tiempo en ¢l que
su distribucién y venta se tlevaba a cabo por medio de sus representantes comisionistas en
diferentes puntos de venta, ocurrid algo interesante y trascendente, uno de sus vendedores
que operaba en Dayton, Ohlo, logra, ademds de vender un par de mdquinas de coser, que
un clerto ndmero de personas quedasen interesadas en conocer las mdquinas, pero
requerfan para adquiririas verlas en operacidn, viendo la gran posibilidad de vender otros
pares de miquinas, el mismo vendedor comisionista hace un pedido a la casa matriz,
pero ésta, dados los problemas de liquidez que sufrfa, se enfrentd a la imposibilidad de
manufacturar las méquinas solicitadas. Frente a este enorme problema, Y. M. Singer and
Co. cambia radicalmente su estrategia de operacidn. Pongamos especial atencién en esto;
después de iniciar sus opcraciones de distribucidn, adn con representantes empleados de
la compafifa que recibfan una comisién de venla por las mdquinas, mds sus sucldos, la
compahifa toma la decisién de cobrar a sus representantes, en lugar de pagarles, suena
contradictorio csto, cdmo un empleado paga & su patrén?, pero no lo cs, ya que a estos
representantes sc les otorgaba, el derecho de vender las mdquinas en un territorio
estratégico y especifico.

En esta forma los representantes compraban directamente las miquinas a la compaiifa y
€stos, a su vez, las vendfan al piblico consumidor a un sobre precio, esto es o que hizo
atractivo el negocio para los representantes, si bien es cierto que previamente debfan
hacer una inversion fuerte en comprar un cierto nimero de méquinas y pagar una cuola
por ¢l derechio de vender en una zona determinada dicho producto, también lo es, que a
pesar de ello, obtenfan una gran utilidad por dicha operacidn, y asf{ quedaba resuelto
automdticamente ¢l problema que hubo de dinero en efectivo y ¢l otro: 1a distribucién del
producto hacia los puntos estratégicos de venla,

Otro ejemplo que demuestra claramente ¢l surgimiento 'de algunos sistemas de
distribucion que vendrlan a dar forma a lo que hoy conocemos como franquicia, es el
otorgamicato de concesiones que inicié 1a empresa automotriz General Motors, y como



en el caso de Singer, la General Motors tenfa problemas de distribucién para el aflo de
1898 y siendo una empresa que se enconlraba en la plataforma de despegue y no contaba
al 1gual que Singer con los medios econdmicos para crear agencias de distribucién
propias, ya que crear una agencia para tal fin significaba hacer una inversidn econdmica
considerable, ya sea en la compra de un inmueble, o a renta del mismo, en otro de los
cas0s, y, como ya lo sefialamos, no existfa un soporte de efectivo que pudiera resolver
dicha situaclén, surge la necesidad de otorgar concesioncs a personas que tienen Interés
de invertir en c! negocio y obtener el derccho de comercializar los productos que General
Motors producfa, como autopartes y automdviles, dando asi solucién al problema de
distribucién y falta de capital cn efectivo, es pues una opcién mercadotéenica mis que
estas empresas utilizan para resolver problemas igualmente de cardcter mercadolégico.

Considerando que nuestro fin en este capftulo es conocer el concepto de la franquicia,
esto no serfa posible si dejamos fuera las circunstancias y origen, que la crearon y los
casos que especificamente marcaron su nacimiento, asf que sin ahondar en cada uno de
ellos y tratando de explicarlos en forma genérica e ilustrativa, nos referiremos sdlo a
unos cuantos de los cjemplos que han creado un nuevo sistema para dar solucidn a
problemas dc comercializacién y distribucidn, que con el paso del Uempo se transformé
en una forma de hacer negocios como lo consideran algunos autores,

Siguiendo la secuencia de! desarrollo tecnoldgico en esos momentos en los que la
industria automotriz tenfa un gran auge, surgen compafifas dedicadas a la
comercializacién de autopartes. Las empresas petroleras, por su parte, experimentan gran
demanda de algunos productos relacionados con la industria automotriz y considerando
otra vez los problemas de distribucidn y la falta de recursos econdmicos para invertir en
medios de distribucién y comercializacidn, dichas empresas se acogen a los beneficios
qQue otorga ese sistema mercadoldgico conocido como Franquicias, claro, éste no tan
sofisticado como lo encontramos actualmente, enfocado principalmente como una
solucidn a problemas de distribucion y comercializacion y que actualmente se ha venido
utilizando como una forma dc hacer negocios, logrindose asf 1a expansién de un negoclo
sin inversiones directas y finalmente lograr un fortalecimiento de la empresa.
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Asf las compafifas petroleras en lugar de tener trabajadores en las estaciones de gasolina,
propiedad de éstas y crogando grandes cantidades de dinero en sueldos y en
mantenimiento de los establecimientos, optan por concesionar y cobrar a  los
concesionarios en lugar de pagar sueldos, y erogar otros gastos,

Por el aflo de 1899, la industria refresquera que ahora conocemos como COCA COLA,
crecid graclas a la toma de decision de su presidente al otorgar el derecho a unos
empresarios de vender el produclo COCA COLA embotellada, ya que sdlo se habfa
venido haciendo a través de fucntes de soda. Asf pues, estos empresarios crearon el
sistema de embolellado y solo recibfan ¢! concentrado de COCA COLA y el respaldo
publicitario,

Ya para el afio 1919 siguicron esta estrategia olras empresas refresqueras como PEPSI
COLA. Estos son unos de los cjemplos mds rclevantes y que nos brindan una visién
general del susgimiento de las franquiclas.

Una vez conocido el panorama general que dio origen al surgimiento de un sistema
mercadolégico que ha servido para solucionar diversos problemas de distribucién y
comercializacién, y que actualmente s¢ utiliza no sélo como medio de solucién a
problemas como los comentados, sino que se ve como un instrumento dptimo para lograr
un mejor desarrollo, expansidn y fortalecimiento de una empresa. En este contexlo,
vayamos ahora a analizar una por una las propuestas de conceptos que hacen varios
autores y que, a simple vista, parecieran que todas hacen referencia a un mismo fin; pero
las circunstancias mercadoldgicas, lcgales, polfticas y ccondmicas, han gencrado cambios
al conceplo de franquicias, como lo pasaremos a estudiar.

Abordemos un concepto tomado de una obra de cardcter mercadoldgico, y veamos desde
ese punto de vista qué es lo que estos aulores, Charles D.Sechwe y Reuben M.Smith,
opinan: "La franquicia, es una relacidn contractual legal entre un abastecedor (Ya sea el
fabricante o un mayorista) y varios o0 muchos minoristas pequefios independientes."!

ICharles D, Schewe y Reuben M. Smith, Mercadotecnia Conceplos y Aplicaciones,
Editoral Mc, Grauw Hill, 2a, Edicién México 1988 pag.437.



En este concepto, no encontramos una explicacion clara de lo que es la franquicia, ya que
al hablar de una relacidn contractual entre dos sujetos comerciantes, podrfa entenderse
como una relacién de varios tipos, como compraventa, suministro, concesidn, entre
otros. Respecto a los términos utilizados, especificamente “minoristas pequefios
independientes”, debemos considerar que los autores se refieren en forma subjeiiva a uno
de los participantes de esta relacién, ya que en su origen los empresarios interesados en
adquirir una franquicia, posiblemente en fa mayorfa de los casos sf eran pequefios ¢
independicntes, y aun asf tendrfamos que scilalar cual es ¢l punto de referencia para hacer
esta calificacidn, es decir, con respeto a quién cran pequefios, creemos que una franquicia
otorgada en eslos tiempos no podrfamos ascgurar que quien la adquiere sea un pequefio
empresario o independiente, ya que existen grandes grupos empresariales que adquieren
franquicias, es por cllo que no debemos limitar un conceplo a caracterizar en forma
subjetiva a uno de los participantes en una relacidn de franquicias, si no solo referirse al
tipo y caracterfsticas de esa relacidn.

Los mismos autores scilalan que:

*Cuando se celcbra un contrato de franquicia, el que la concede, cjerce algunos controles
sobre la mancra en que sc ha de dirigir ¢l ncgocio y, a su vez, proporciona una marca
conocida, bien establecida y asistencia en las operaciones de que se trate,"?

Aqu( se comienzan a desprender ya los elementos de una franquicia, que adn cuando no
es un concepto como lo conocemos actualmente, permite damos cuenta i fin que
persigue esta relacidn, y lo mds importante, establece los dos elementos indispensables
como fo es una marca, transferencia de tecnologfa y asistencia técnica,

Por su parte ¢l Lic. Juan Huerdo, nos dice:

*El sistema de franquicia, es la mejor forma para conlar con una organizacin de los
canales de distribucidn, con bajo riesgo de inversidn y mayor probabilidad de éxito en el

negocio,

3ibidem.
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En determinados casos, funciona como una poderosa herramienta de mercadolecnia,
utilizando una metodologfa ripida y segura de comerclalizacién, a través de la unién de
dos partes en pro de un mismo negoclo®.’

*FRANQUICIANTE: Es aquél que adquiere contractualmente una determinada marca y
tecnologfa (Know how) de comercializacién de un bien o serviclo, cediendo
temporalmentc contractualmente los derechos, transferencia o uso de éstas y proveyendo
de asistencia técnica, organizativa, gerenclal y administrativa al negocio de los
franquiclatarios.

FRANQUCIATARIO: Es aqué! que adquiere contractualmente el derecho a comerclalizar
un bien o serviclo, dentro de un mercado exclusivo utilizando los beneficios que dan una
marca y ¢l apoyo que recibe en la capacitacidn para la organizacidn y manejo del
negocio.*!

Este autor propone un conceplo que sc ajusta ms a la realidad actual, ya que deja bien
claro que en este sistema es indispensable la marca y un know how, (tecnologfa, forma de
comerclalizacién), y utiliza los términos de franquiciante y franquiciatario, el primero
quien otorga la franquicia y €l segundo, quien la adquiere.

Se habla ademds de tecnologfa, clemento importante en la franquicla. De acuerdo a los
cambios econémicos que han surgido en nuestro pafs y dada la apertura comercial cada
dfa mis grande, resulta indispensable ir afladiendo algunos otros términos a los conceptos
ya existentes de franquicia, y, en particular, pensamos que debe aclararse y ser un
requisito sinc qua non el que la marca de la que habla ¢l autor sc encuentre debidamente
registrada, y aun mds, que ampare las clases que correspondan a los servicios o productos
para los cuales se haya dc oforgar la franquicia, y que dicha tecnologfa también se
encuentre debidamente protegida de acuerdo al frea que corresponda, cs decir, prolegida
por los derechos de autor o como propiedad Industrial, segun corresponda. También debe

}uan Huerdo Lange. Sistema de Franquicias, Editado por la Asociacién Mexicana de
Franquicias México 1989, pag, 7.
“ibidem pag. 8.



e e o e s e o e e et e ot e

precisarse, que esa cesién contractual de la que se habla debe ser temporal, y el
franquiclante debe contar con todos los medios necesarios para demostrar eficazmente que
es ¢l dnico con derecho a autorizar a un tercero a usar su marca y explotar la tecnolog(a
correspondiente,

E!l autor Arce Gargollo, en su obra El Contrato de Franquicia, da un concepto de
franquicia, el cual se atribuye a Alvarez Soberanis Jaime y que reproducimos aqul para su
estudio; "Es un sistema de comerclalizacidn y distribucidn donde a un pequefio
empresario (el franquiciatario) se le concede a cambio de una contraprestacidn el derecho
a comercializar bicnes y servicios de otro (el franquiciante) de acuerdo a ciertas
condiciones y prdcticas cstablecidas del franquiciante y con su ayuda."

Y més adelantc hace referencia ¢! mismo autor al concepto, de "frachisig®, que se
atribuye al autor Guaycntot, Jean, y sc reproduce asf:

*El franchising se define como la concesidn de una marca de productos o de servicios a
1a cual sc le agrega la concesién del conjunto de métodos y medios de venta,”*

El primer concepto, es congruente con los otros conceplos analizados y coincide con
scfialar que es un sistema de distribucién y comercializacién, vuelve, sin embargo, a
calificar de pequefio al franquiciatario, no dejan de integrar el aspecto de la asistencia que
otorga el franquiciante, ahora bicn, se seflala un aspecto que no se habfa sefialado en los
conceptos anteriores, “la contraprestacién a cargo del franquiciatario” que en esta
propuesta de concepto queda insertada claramente, adn cuando no se delalle el tipo de
contraprestacidn,

En cuanto al scgundo concepto podemos decir que contempla aun cuando en forma muy
gencral, los dos elementos fundamentales para que pucda hablarse de franqulcia, el que
s¢ transmitan los derechos de usar una marca, que consideramos debe estar debidamente

$Arce Gargollo Javier, El Contrato de Franquicia, Editorial Themis, 2a, Edicién, México
1992, pag.3.
*Ibidem,



registrada, y la licencla de uso de marca debe de ser sélo temporal, salvo pacto en
contrario, que existe una contrapresiacidn econdmica a cargo del franquiciatario. No
olvidemos que ademés la calidad de los productos o servicios a comercializar y distribuir
a rafz de esta licencia de uso de marca deben ser homogéneos en todos los aspectos con
los de la empresa que olorga dicha licencia,

Veamos lo que nos exponen los autores Steven S, Raab y Gregory Matusky, quienes nos
proponen el sigulente concepto haciendo la pregunta:

"QUE ES UNA FRANQUICIA?

Ante todo una franquicia es un sisiema de comercializacién, un método para distribuir
bienes o servicios a los consumidores. En términos muy simples, una franquicia
concierne a dos niveles de personas:

Franquiciador, quien desarrolla cl sistema y le presta su nombre o marca registrada y el
franquiciatario, que adquiere el derecho de operar el negocio bajo el nombre o la marca
registrada del franquiciador®.’

En esta propuesta seguimos observando que siguen considerando a la franquicia como un
sistema de distribucidn, el “nombre”™ a que s¢ alude pensamos que, sin lugar a duda, se
refiere al nombre comercial, elemento del cual hablaremos més adelante, y la marca, y
hacen énfasis en que sea registrada, aspecto elemental sin el cual adelantamos que en
nuestra legislacién no podria hablarse de franquicia si no sc parte de una marca
regisirada, se habla de un derecho & operar el negocio, pero no se hace mencidn al
aspecto fundamental también, que es la transmision de conocimientos técnicos y la
asistencia técnica, aspectos fundamentales de una figura como la franquicia.

Los autores Enrique y Rodrigo Gonzélez Calvillo, proponen un concepto al cual debemos
poner especial atencidn, no porque los conceptos anteriores no lo merezcan, sino por que

TSteven S, Rasb y Gregory Matuski, Franquicias Como Multiplicar su Negocio, Editorial
Limusa México 1992, pag. 35.



esie concepto es elaborado en momentos trascendentales en nuestro pafs, e3 decir su obra
es terminada en un tiempo en el que en nuestra legislacidn se han dado cambios muy
importantes, como 1o es la creacién de una ley; “LEY DE FOMENTO Y PROTECCION
A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL", que abriga, como mis adelante veremos, un
articulo en el que establece lo que debe entenderse por franquicia. Vayamos entonces a
conocer Ia propucsta de dichos autores que expresan:

“La franquicia es un sistema o método de negocios en donde una de las partes
denominada franquiclante, lc otorga a la otra denominada franquiciatario, la licencia
para ¢l uso de su marca y/o nombre comerclal, asl como sus conocimientos y
experiencias (Know-how) para la efectiva y constante operacién de un ncgocio™.*

Dijimos y no sin razdn que este conceplo merecfa especial atencidn, observemos primero
que se refieren los autores a una licencia para el uso de su marca y/o nombre comerclal,
ya no mencionan en ¢l conceplo los términos distribucién o comercializacidn, sino se
reficre a un sistema o método de negocios.

Las razones de los términos usados suponemos que se refieren a dos razones
fundamentales, primero, que al proponer un concepto de franquicia en  nuestro pafs,
debemos de partir necesariamente de lo que la legislacién en la materia disponga, en el
caso especffico, a partir de Julio 1992 se crea la ley de Fomento y Proteccidn a la
Propiedad Industrial, que ¢n su articulo 142 sefala:

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

$Gonzdlez Calvillo Enrique y Rodrigo, Franquiclas la revolucuidn de los 90. Editorial Mc
Graw Hill, 2a. Edicidn, México 1992, pag.75.



Después de leer este articulo, nos podemos dar cuenta de la influencia que esto tuvo en
creacidn del conceplo que proponen los autores mencionados, y por supuesto, la dindmica
actual, en los negocios en nucstro pafs influyd , criterio muy personal para que dejasen de
considerar dentro de su concepto los términos *distribucidn® y "comercializacidn®, para
integrar ¢l de “sistema o mélodo de negocio, ya que apoyamos la idea de que la
franquicia como sistema mercadolégico en su origen surge como una herramienta o
instrumento  basicamente utilizado para resolver problemas de distribucidn y
comercializacidn, que hoy por hoy y debido a la dindmica comercial se ha convertido no
solo en instrumento de solucién a esos problemas, sino que ademds, los empresarios
moderos ven en estc conceplo un potencial inagolable para crecer répidamente sin
invertir directamente en la creacidn de una nueva empresa, obteniendo ingresos indireclos
por cada franquicia que suscribe y en consecuencia un fortalecimicnto empresarial dentro
de un mercado delerminado, resolviendo de forma Implicita, problemas de
comercializacién y distribucién.

II.- NATURALEZA JURIDICA DE LA FRANQUICIA

La franquicia cs una figura surgida en ¢l dmbito del comercio como lo hemos sefialado, y
sdlo por esc hecho podrfamos afirmar que su naturaleza es eminentemente comercial,
pero, no basta esa sola suposicion para otorgarle dicho cardcter, pues bicn, estimo que se
trata de un acto de comercio, y dicha Idea la sustento en los siguientes planteamientos,

Atendiendo al objcto, indiscutiblemente la persona que es  propictaria de una marca
aplicada a determinados productos y/o servicios, ofrece licencias de su marca, transmitir
conocimicntos técnicos y asistir técnicamente a la persona que la adquicra, esto con el
proposito de que este ditimo pague una cantidad de dinero por este concepto y un pago de
regalfa periddicas, esto lo hace con el fin de especulacidn, por lo que se concluye que
esid realizado un acto de comercio, ya que estd enajenado a otro ¢l derecho de usar una
marca de su uso exclusivo.



Ahora bien, posiblemente la persona que adquiera la franquicia no sea comerciante o
evemualhenle lo haya sido, pero invariablemente pensamos que al adquirir el derecho de
usar una marca, conocimientos técnicos y recibir asistencia técnica, lo hace también con
¢l propdsito de especular con la marca que le ha sido franquiciada, ya que creard un
establecimiento con las mismas caracteristicas a las del franquiciante o, en su caso,
venderd los mismos productos,

Las ideas antes planteadas estdn basadas en lo que preceptia el Cddigo de Comercio en su
capftulo | relativo a los actos dc comercio y en su artfculo 75, que dice:

Artfculo 75. LA LEY REPUTA ACTOS DE COMERCIO:

I.- Todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con el propésito de
especulacion comercial, de mantenimientos artfculos, mucbles 0 mercaderfas, sea en
estado natural, sca después de trabajados o laborados...

Lo que debe atracr nucstra atencidn del artlculo antes descrito es la parte referente a las
adquisicioncs, enajenaciones y alquileres verificados con el propdsito de especulacidn, ya
que dicha conducta es la que realiza tanto el franquiciante como ¢l franquiciatario,

Con el planteamiento anterior podria bastarnos para establecer que la naturaleza Jurfdica
de la franquicia es comercial, ¢5 decir se trata de un acto de comercio, pero no nos
conformemos con ello y vayamos ahora a analizar lo que la doctrina propone, para ello
consideramos lo que el autor Fernando Vdzquez Arminio propone al establecer una
clasificacién de los actos de comercio, atendiendo, como él lo afirma, a razones
principalmente histéricas.

Nos dice qué existen en primer término, actos de comercio  absolutos, en segundo
término, actos de comercio relativos y por dltimo, actos de comercio accesorios 0
conexos, Pero sdlo analizaremos para nuestro propdsito los aclos de comercio absolutos
que atienden al objeto, y para csto el mismo autor hace una subclasificacién y nos dice
que; pertenceen a este grupo:

1
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a) Operaciones sobre cosas mercantiles ;
b) Operaciones sobre dinero hechas de una plaza a otra ;
¢) Contratos relativos a la navegacién ;

d) Almacenamiento, transporte, distribucidn y venta de primera mano de petrdleo, gas, y
de los derivados del petréleo que  sean susceptibles de servir como materias primas
Industriales bdsicas.

Pasemos al primer inciso, a) Operaciones sobre cosas mercantiles: Empecemos por
definir lo que es una cosa mercantil;

El autor Gutierrez y Gonzalez nos da un concepto y menciona:

“Cosa es toda realidad corporca o incorporea interior o exterior al ser humano, suceplible
de entrar en una relacién de derecho a modo de objeto o materia de la misma, que sea
dtil, tenga individualidadpropia y sea sometible a un titutar*®

E! autor Rafacl de Pina Van, define la cosa como, "Realidad corpérea o incorpérea
susceplible de ser materia considerada como blen jurfdico*'® , pero no nos indica o que
es una cosa mercantil, o cémo s le puede dar ese cardcter. Ahora bien nos interesa
saber ahora i 1a franquicia es una cosa mercantil y por qué le atribuimos ese cardcter,
pues como el autor anies mencionado nos dice, que las cosas mercantiles se consideran
as{ por las costumbres o por que la misma ley les da ese cardcter, pues bien para el caso
de 12 franquicia consideramos que el segundo supuesto le da ese cardcler, no olvidemos
que, de acucrdo a la clasificacion que hace el autor Ferdndez Vdzquez, estableceremos
Ia naturaleza juridica de la franquicia, como acto de comerclo puro, atendiendo al objeto,
y concretamente por scr una operacin sobre cosa mercantil, en este caso la cosa

'Gutierrez y Gonzalez, Ernesto, E! Ptrimonio, E| Pecuniario y El Moral o Derechos de la
Personalidad y Derechos Sucesarios, 4a De

Purnda S.A., México 1993, pag. 52,

'%De Pina Vara Rafael, Diccionario Juridico, Editorial Porrda, México 1985, pag. 187,
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mercantil es la franquicia, es decir [a licencia de uso de la marca mis la transferencia de
conocimientos técnicos y asistencia técnica, y el punto a discusion serd, en este momento
el determinar si la franquicia es una cosa mercantil y el sustento por el cual se le da dicho
cardcter, como a continuacidn Jo pasamos a exponer:

En ¢ ltulo primero relativo a las disposiciones generales, en su capflulo dnico 1a Ley de
la Propiedad Idustrial dispone:

Artfculo 2do. Esta ley tiene por objeto:

1.- Establecer las bases para que, cn las actividades  industriales y comerciales del pafs,
tenga lugar un  sistema permanente de perfeccionamiento de sus procesos y productos:

11~ Proporcionar impulsar el mejoramiento delacalidadde  los bienes y servicios en
1a Industria y el comercio, conforme a los intereses de los consumidores;

V.- Proteger la propiedad industrial mediante la regulacidn  de patente de [nvensién, de
registros de modelos de  utilidad, disefios industriales, marcas y avisos  comerciales; de
denominaciones de origen y de secretos industriales, y..."

Ahora veamos lo que ¢l Tftulo cuarto relativo a la marcas, avisos y nombres comerciales
de la Ley de la Propiedad Industrial, nos prescribe en sus siguicntes art{culos;

Articulo 87.- Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrdn usar una
marca en la industria, en ¢l comercio o en los servicios que presten.  Sin cmbargo, el
derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto,

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

La Ley de la Propicdad Industrial, como hemos observado en los artfculos sefiatados,
tienen por objeto establecer las bases en la actividad comercial, proporcionar y fomentar
¢l mejoramiento en el comercio, proteger la propiedad industrial, referente a las marcas,
scfiala quiénes son los que utilizan las mascas y sefiala entre olro a los comerciantes, por

13



otro lado se define a la marca como un signo que distingue productos o servicios de otros
de su misma especie en el mercado.

Alberga la posibilidad de que la marca sea enajenable, pero no perdamos de vista que la
franquicia estd compuesta de dos elementos indispensables, 1a licencia de uso de marca Ia
transferencia de tecnologfa y la asistencia técnica, recordemos para elio el articulo 142
de la Ley de la Propiedad Industrial, que 8 [a letra dice:

*Existird franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca s¢ transmitan
conocimientos téenicos o se proporcione asistencia téenica...”

Concretando nuestro plantcamiento hacemos ¢l siguiente andiisis: fa marca sin duda tiene
un cardcter eminentemente mercantil dado por Ja misma Ley de la Propiedad Industrial,
susceptible de transmilir sy derecho de uso mediante una licencia de uso de marca,
agregando a esta licencia conocimientos técnicos y asistencia técnica, transforméndose en
una franquicia,es decir, la la franquicia es la misma marca registradacon unos elementos
mis, siendo una cosa mercantil ya que 12 Ley de la Propiedad Industrial le da ese
cardcter, y sin lugar a duda al otorgar una franquicia se cstd realizando una operacién
sobre una cosa mercantil consecuentemente se trata de un acto de comercio.

1.« ELEMENTOS DE LA FRANQUICIA
A) LICENCIA DE USO DE MARCA.
MARCA REGISTRADA:

Hemos de referimos a este elemento con especial atencién ya que pensamos que de este
elemento parte todo el desarrollo del propio sistema de franquicias, recordemos entonces
en forma muy general lo que es una marca,

Una marca, segin lo dispone la Ley de la Propiedad Industrial, especificamente en su
anfculo 88, que a Ia Jetra dice:

14



“Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otro de
su misma especie o clase en el mercado®,

Y el artfculo 87 scitala que los industriales, comerciantes o presiadores de servicios,
podrdn usar una marca 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, de
tal suerte que cualquicr signo que redna las condiciones anteriores y otras que la propia
ley sehala, puede ser una marca, peto que necesariamente debe estar registrada ante el
Instituto , pues no podrfamos scgun las disposiciones de la Ley de la Propicdad Industrial
para que surta efectos legales una franquicia, otorgar una licencia de uso de una marca
que no esté registrada, pucs podria darse de hecho pero, no de derecho, ya que el artfculo
142 de la ley de Propiedad Industrial dice:

“Existird franquicia, cuando con la LICENCIA DE USO DE UNA MARCA s¢
transmitan conocimientos técnicos...”

Hasta aqu{ este artfculo nos debe bastar para hacer la afirmacidn de que necesariamente
1a marca debe estar registrada, ya que analizando ademds ¢! articulo 136 de la propia Ley
de la Propicdad Industrial, lo confirma, ¢! cual manifiesta:

*EL tilular de una marca registrada o en trdmite podrd conceder mediante convenio,
licencia de uso auna o mds personas, con relacidn a todos o algunos de los productos o
servicios a los que sc aplique dicha marca®,

De lo anterior lo que debe atraer nuestra atencidn es el hecho de que dicho precepto se
refiere a una marca registrada y en trdmite. En lo que no estamos deacuerdo es en lo
referente a una licencia de marca en trimite, ya que lo que se tiene en tal caso es una
espectativa de derecho y no el derecho de uso exclusivo, Que se requiere para crearse la
franquicia., es decir, es un requisito sine qua non el que la marca esié debidamente
registrada, en consecuencia y dado que 1a franquicia segun analizaremos parte de la base
de una licencla de uso de marca, mds otros requisitos que en su momento analizaremos en
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forma individual, podemos concluir que la marca en la franquicia debe estar debidamente
reglstrada,

Pasando & otro tema podrfamos disculir sobre el posicionamiento de una marca en el
mercado, es decir qué tanto resulta reconocida por el publico consumidor, pues bien, creo
que en el momento en que nos encontremos resulla un atractivo mfs para el
franquiciatario que la marca que constituye la franquicia que adqulere, tenga un
reconocimiento por el publico consumidor, pero no creemos, en opinidn personal, que
una marca para poder ser franquiciable debe tener una excesiva difusidn en el mercado o
a nivel nacional, e inclusive no necesariamente deben haber varios centros de distribucién
o sucursales de un negocio, ya que basta con que un establecimiento tenga éxito y resulte
atractivo para un inversionista y que exista la posibilidad por algin medio de transmitir
€308 conocimientos 0 secretos del franquiciante para que pueda operar el franquiciatario
un negocio como el de! franqulciante.

El asunto que en breve trataremos, me resulta en especial de gran interés, ya que al
exponer un trabajo como ¢l presente, resulta obligado utilizar los términos estrictamente
correctos al referirse a una figura como la franquicia, en concreto, en varias ocasiones ya
sea en libros , revistas, periddicos o inclusive en conferencias se ha dicho que la
franquicia significa, la autorizacién del uso del nombre comercial, ¢jemplo: “...y el
franquiclatario, que adquiere el derecho de operar el ncgocio bajo ¢l nombre 0 la marca
registrada del franquiciador®.,""

Otro ejemplo lo encontramos en la siguiente definicién:

*... sistema 0 método de negocios en donde una de las partes denominada franquiciante,
le otorga a la otra llamada franquiciatario, la licencia para el uso de su marca y/o nombre
comercial...” "

USteven S. Raab y Gregory Matuski, Franquicias Cémo Multiplicar su Negocio,
Editorial Limusa México 1992, pag. 38.

"Gonudles Calvillo Rodrigo y Enriqué, Franquicias la Revolucidn de los 90, Editorial
Mc. Graw Hill, México 1992, pag 23.
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Para shondar en el tema debemos sefalar los siguicntes artfculos de la Ley de la
Propiedad Industrial, y no olvidemos el punto en discusidn, que es determinar sl s
posible conceder una franquicia a partir de un nombre comercial, estriclamente apegados
a terminologfa usada en la Ley de la Propiedad Industrial,

Primero veamos qué ¢s lo que se consideri franquicia en el artfculo 142 de la Ley de fa
propiedad Industrial, dice:

*Existird franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca se transmitan
conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien s¢
le concede pueda producir o vender bienes o prestar scrvicios de mancra uniforme y con
los métodos establecidos, operativos, comerclales y administrativos estabiecidos por el
titular de 1a marca, tendientcs a mantener la calidad, prestigio o imagen de los productos
de los servicios a los que esta distingue,®

Quien conceda una franquicia deberd proporcionar a quien se le pretende conceder,
previamente a Ja celebracién del convenlo respectivo la informacidn relativa sobre ¢l
estado que guarda su empresa, en los términos que establezca el reglamento de esta ley.”

Veamos lo que el astfculo 136 de la mencionada ley nos dice:

El titular de una “marca registrada™ o en trémite podrd conceder mediante convenio,
licencia de uso a una o mds personas con relacidn a todos o algunos de los productos o
servicios a Jos que se aplique dicha marca.

La licencia deberd ser inscrita en el Instituto para que pueda producir efectos en contra de
terceros.

E! artfculo §38 de la Ley en comento prescribe
*La cancelacidn de 1a inscripcion de una “licencla® procedcr4 en los siguientes casos:
1.- Cuando la soliciten conjuntamente ¢l *titular de la marca® y el usuario a quien s¢ la

haya concedido fa licencia.
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El articulo 139 nos dice :

Los productos que se vendan o los serviclos que se presten por el usuario deberdn ser de
1a misma calidad que los fabricados o prestados por el “titular de la marca”

El articulo 141 establece:

El uso de la “marca” por el usuario que tenga concedida licencia inscrita en ei Instituto
se contiderard como realizado por el “titular de la marca.”

Analicemos cada uno por separado los anfculos sehalados El articulo 142
Indiscutiblemente se refiere a la franquicia y es preciso al sefalar que la franquicia
deriva de una licencia de uso de marca registrada, por supuesto como hemos sclialado,
partiendo de esa base la consideracldn importante que debemos hacer, es que los artfculos
antes mencionados se refieren a la licencia de uso de marca, y en ningin caso a una
licencia de uso de nombre comercial, as{ el artfculo 138, también se refiere a la
cancelacién de la inscripcién de una licencia de "marca®, el 139 por su parte se refiere a
la homogeneidad que debe haber entre los productos o serviclos por el titular y otra vez
sc refiere a la “marca™ o a aguel que olorga la licencia, el 141 vuelve a reiterar que la
licencia inscrita se refiere a una “marca”.

Queda claro que este capltulo VI, referente a las licencias y transmisién de derechos no
contempla textualmente la posibilidad de otorgar licencias de nombre comercial,

Pero para soportar la propuesta que consideramos apropiada en el sentido de que no cabe
posibilidad de olorgar franquicias con ¢l solo nombre comercial, analicemos el capitulo
1V de la Ley de la Propiedad Industrial, y comencemos con el articulo 105 que prescribe;

Ant.105.- El nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comerclal o
de servicios y el derecho a su uso exclusivo estardn protegidos, sin necesidad de registro,
la proteccién abarcara la zona geogrifica de la clientela efectiva de la empresa o
establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se extenders a toda la Repiblica
8l existe difusién masiva o constante a nivel naclonal del mismo.
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El articulo 106 nos sefala:

*“Quien esté usando un nombre comercial podréd solicitar al Instituto, 1a publicacién del
mismo en la Gaceta, Dicha publicacidn producird el efecto de establecer la presuncién de
la buena fe de la adopcidn, y uso del nombre comercial.”

Y por su parte el articulo 112 establece:

“El nombre comercial se regird en lo que sea aplicable y no haya disposicion especial,
por lo establecido en esta ley para las marcas.”

Este uitimo artfculo pucde ser el motivo por el cual s¢ mencione en algunas ocasiones que
una franquicia es la aulorizacidn de usar el nombre comercial, ya que abre la posibilidad
de aplicar al nombre comerclal las disposiciones relativas a las marcas, dice el propio
articulo en lo que sca aplicable, o no haya disposicidn especial, pucs bien, no existe en la
ley una disposicién especial que regula fa posibilidad de conceder licencias de uso de
nombre comercial, y a simple vista podrfa pensarse que se pudiera, en un momento
dado, aplicar lo rclativo a las licencias de uso de marca al nombre comercial, pero esto
no sucede asf, ya que, pensainos que el artfculo 112, se refiere al procedimiento de
publicacidn, es decir, se aplicard 1o relativo al procedimicnto para registrar una marca
que establece la Ley de la Propledad Industrial; pero lo referente al lienado de la
salicitud, e} examen administrativo, ¢l examen de novedad, la documentacidn que se deba
presentar y datos gencrales. A esto s lo que seguramente se refiere el articulo 112 al
mencionar que se aplicard a los nombres comerciales lo relativo a las marcas, ahora bien,
pensamos que si el fin al elaborar el artfculo 142 de la Ley de la Propiedad Industrial
hublese sido ¢l de dar la posibilidad de otorgar franquicias a partir de conceder el uso de
un nombre comercial, asf lo hubiese hecho el legislador en forma precisa, es decir, en la
definicidn que se oftece en el artfculo 142 comentado, se hubiese redactado de la
siguiente forma por ¢jemplo: *Existird franquicia cuando con la licencia de uso de marca
o0 nombre comerclal se transmitan conocimientos o se proporcione asistencia técnica...”
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Otra razda por la cual equivocadamente se hace la mencidn de que la franquicia es la
transmisién de una licencia de marca o nombre comercial, es que el reglamento de la Ley
de Transferencia de Tecnologfa, publicado en el Diaric Oficial de la Federacién el 9 de
enero de 1990, contenfa una definicién de franquicia que a la letra decfa:

*Se entenderd como un acuerdo de franquicia, aquel cn que ¢l proveedor, ademds de
conceder el uso de autorizacién de “explolacidn de marcas o nombres comerciales™ al
adquiriente, transmita conocimientos técnicos o proporcione asistencia técnica,”

Este antfculo abre la posibilidad de otorgar franquicias a partir de una autorizacién de uso
de explotacidn de un nombre comercial; pero no olvidemos que dicho reglamento ya no
es vigente, pues con la creacidn de la Ley de Fomento y Proteccidn a la Propiedad
Industrial, actualmente Ley de la Propiedad Industrial que en su articulo scgundo fraccién
Il transitorio sefala que se abrogan: La ley Sobre el Control y Registro de la
Transferencia de la Tecnologfa y ¢l Uso de Explotacidn de Patentes y Marcas y su
reglamento, publicados en el Diario Oficial de la Federacidn los dfas 11 de enero de 1982
y 9 de enero de 1990, respectivamente.

En consecuencia, las definiciones y conceptos dados hasta antes del 27 de junio de 1991
fecha en que se promulgd la Ley de Fomento y Proteccidn a la Propicdad Industrial,
resultan vdlidos ya que todavia se encontraba vigente el Reglamento de la Ley sobre el
Control y Registro de la Transferencia de Tecnologla y el Uso de Explotacidn de Patentes
y Marcas, que como ya vimos, si daba posibilidad de otorgar concesiones para Ia
explotacién de nombres comerciales, y en ¢l mismo reglamento se consideraba a la
franquicia como un acuerdo en el que el proveedor concedfa autorizacidn para explotar su
marca 0 nombre comercial y trasmitla conocimientos técnicos, asf que las definiciones y
conceptos que sc propongan después de crear la Ley de Fomento y Proteccion a la
Propiedad Industrial deben referirse, en nuestra opinidn, sélo a la licencia de uso de
marca y no a nombres comerciales, ya que este dltimo sdlo es un clemento que se agrega
al contrato de (ranquicia pero en lo personal no resulta indispensable, y en nuestra
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conslderacidn no se puede otorgar una franquicia sélo con un nombre comercial, esto con
estricto apego al texto mismo de la Ley de la Propiedad Industrial,

B) TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y ASISTENCIA TECNICA.

Para iniciar este tema debemos partir de la base de lo que sc entiende por tecnologfa y
asistencia técnica, para tal efecto escogimos algunas definiciones aplicables a este
respecto, y lencmos las siguientes:

La tecnologfa, como elemento real del contrato de franquicia puede definirse como ; “El

conocimiento organizado para fines de produccién, La tecnologfa constituye un bien

Intangible o incorpéreo que pucde ser objeto de transmisién,” "

“En una primera aproximacidn, podemos definirla como un conjunto de conocimientos

necesarios para la elaboracidn de una mercancia o para la prestacién de un servicio,”"!

“La té&cnica es definida, por el contrario, como un conjunto de procedimicntos necesarios
para la produccién de bicnes o servicios; si bien la diferenciacién parece sulil, es

fundamental; la tecnologfa es un conjunto de conocimientos y la técnica un conjunto de

procedimicntos y sc debe utilizar ambos conceptos con presicién.” s

*Técnica: “Conjunto de procedimicntos de que se sirve una ciencia o un arte, asf como

la habilidad para manejarlos”.'*

BArce Gargollo Javier, E! Contrato de Franquicia, Editorial Themis 2a, Edicién, México
1992, pag.18.

Wpérez Miranda, Rafael y Fernando Serrano Migallén, Tecnologfa y Derecho
Econémico, Ed, Migue! Angel Porrda, México 1983, pag. 1.

Ibidem pag. 12.

De Pina Vara Rafacl, Diccionario de Derecho, 13a, Edicidn, Editorial Porrda S.A,
Meéxico 1985, pag. 456.

2i



Ahora veamos lo que la Ley de la Propledad Industrial nos expone respecto a las
franquiclas, y cudl es la relacién que guarda con la tecnologfa y la asistencia téenica, Y
para tal efecto debemos necesariamente transcribir por lo menos una parte del arifculo
142 que establece:

*Existird franquicia cuando con la licencia de uso de un marca s¢ transmitan
conoclinientos técnicos o sc proporcione asistencla técnica®..,

Después de lecr csto cs Innegable que la tecnologfa y la asistencia téenica scan un
elemento fundamental de la franquicia, estc punto en particular tal vez no resulta
discutible, lo que si podrfamos cuestionamos serfa, cudl es ¢! contenido de la
transferencia de tecnologfa o cn qué consiste la asistencia técnica, y algunos autores
proponen en forma enunciativa y no limitativa lo que ellos consideran constituye la
asistencia técnica y la transferencia de tecnologfa con relacidn a la franquicla. El Lic,
Juan Huerdo opina que: "scgdn el criterio general que una bucna franquicia puede ser
reconocida cuando ofrece los siguientes servicios bdsicos.

. Asisl;ncia para la scleccién y compra de equipos,

- Proyecto y ejecucidn de instalaciones,

- Entrenamicnto y capacitacidn técnica y gerencial para ventas.

- Participacidn en cooperacién y asesorfas en publicidad y promociones,

- Creacidn de procedimientos contables manualizados asf como de apoyo para ventas,
- Centralizacidn de compras e instrucciones para ¢! control de inventarios.

- Orlentacidn financicra y de andlisis de balances,

- Continuidad en la prestacion de servicios®."

Huerdo Lange Juan, Sistema de Franquicias, Asoclacién Mexicana de Franquicias,
México 1989, pag. 10.
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Como seflalamos, son s6lo una lista general de lo que constituye la transmisién de
tecnologfa y asistencia técnica, que en el punto Ultimo se refiere a que dicha asistencia
debe ser continua, pues éste es uno de los compromisos mds importantes que adquiere el
franquiciante, y se traduce en brindar un apoyo constante al franquiciatario en los
aspectos antes mencionados y otros que se estipulen e el contrato respectivo, todo ello
encaminado & que este dltimo produzca o brinde servicios de la misma calidad que el
franquiciante.

Con las actuales reformas legislativas en materia de propiedad industrial, que se
cristalizan al crearse la ahora reformada Ley de Fomento y Proteccidn a la Propiedad
Industrial, se termina con una serie de obstdculos y limitantes que afectaban la libre
negociacion entre franquiciante y franquiciatario respeclo a la transferencia de tecnologfa
y asistencia técnica, para pasar a una elapa en la que los protagonistas en esla nueva
relacidn, son los que establecen las bases sobre las cuales versardn los puntos relativos a
la transferencia de tecnologfa y asistencia técnica, pero que, mejor dicho, en estos
tieinpos el franquiciante es el que establece dichas bases, y no se deja mucha oportunidad
al franquiciatario de negociar el clausulado del contrato.

As( la Ley Sobre el Control y Registro de la Transferencia de la Tecnologfa, y su
reglamento recién abrogados, establecfan una obligacidn de registrar todos los contratos o
convenios asf como acuerdos que de alguna forma implicara transferencia de tecnologfa,
dicho registro sc realizaba en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnolog(a,
creada por la citada Ley en 1972, el cual en su articulo 20. establecfa trece incisos que se
referfan a los supuestos en los que existfa la obligacidn de inscribir dichos aclos, entre
cllos, solo para ejemplificar esta situacidn, mencionamos los sigulentes:

8) La concesidn del uso o autorizacién de explotacidn de marcas;

f) La concesion o autorizacién de uso de nombres comerciales;
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g) La transmision de conocimientos téenicos mediante planos, diagramas, modelos,
instructivos, formulaciones, especificaciones, formacién y capacitacidn de personal y
otras modalidades.

b) La ssistencia técnica, en cualquier forma que esta se  presente;
1) La concesidn de derechos de autor que implique explotacion  industrial,

Esto es sélo para damos cucnla de la gran regulacién que existfa en maleria de
inscripcién de transferencia de tecnologfa, pero ahora veamos que las posibilidades de
inscribir dichos actos no era tarea sencilla, ya que la misma Ley de Transferencia de
Tecnologla establecfa en un capftulo exclusivo las causas de negativa de inscripcidn,
estableciendo mds de veinte casos en los que la autoridad podrfa negar el registco.

En resumen podriamos decir que;

TRANSMISION DE CONOCIMIENTOS TECNICOS: Se traduce en la capacidad de
poder dar a conocer los secrelos, procesos, procedimientos, etc., en general la férmula
que le ha dado ef éxito a la empresa franquictante, comdnmente esa transmisién en la
actualidad se hace a través de manuales de procedimientos de operacidn y otros, también
se hace mediante la capacitacién directa al (ranquiciatario, de ahi la Importancia que
tienen los manuales, ya que constituyen una dc las partes indispensables del elemento en
comento, sin el cual el desarrollo de una franquicia sesfa dificit,

ASISTENCIA TECNICA: Esto se entiende como el apoyo y asesorfa que el franquiciante
otorga al franquiciatario para que éste dftimo logre producir o prestar scrvicios
homogencos a los de! franquiciante, dicho apoyo y asesorfa regularmente es en drea de
operaciones, publicidad, finanzas, recursos humanos, entre olros, esta asisteicia estd
intimamente ligada con la transmisidn de conocimientos técnicos.

Ademis creemos que no es opcional el proporcionar conocimientos técnicos o asistencia
técnica, sino que deben prestarse las dos.
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~ ) UNIFORMIDAD EN LA ELABORACION DE PRODUCTOS Y EN LA
PRESTACION DE SERVICIOS.

Esle elemento, como los dos mencionados, resulta indispensable para llevarse acabo este
sistema de franquicia, considerando que la franquicia parte de la base de que existe una
licencia de marca registrada con una determinada aceptacién en el mercado ¢ identificada
por los consumidores, cumpliendo ademds con un determinado nivel de calidad logrado
por el titular de esa marca, en consecuencia esa calidad y cualidades propias del producto
0 servicio que se presta, es ensflo que distingue a esc franquiciante de sus competidores
en ¢l mercado. Al permitir que una persona distinta del franquiciante opere un negocio
igual o preste servicios, asf como elabore los mismos productos, se hace con la clara
conviccidn de que esos productos y servicios deben necesariamente cumplic con el nivel
de calidad, y conservando las cualidades propias y afines a las del franquiciante, para
que, consecuentemente s¢ logre una homogeneidad y los tesultados obtenidos sean
homogéncos con los del franquiciante.

Esa obligacion del franquiciatario de producir o vender biencs o prestar servicios de
manera uniforme a los que logra el franquiciante, estd contenida en el propio art(culo 142
de la Ley de la Propiedad Industrial y no solo eso, si no que adends , debe mantencr el
franquiciatario la calidad, prestigio e imagen, de dichos productos o servicios y la forma
de lograr este objetivo es, como la propia ley lo sciala en cl articulo antes citado, con ¢l
otorgamiento que ¢l franquiciante le hace al franquiciatario de los conocimientos técnicos
y asistencia técnica que fundamentaimente es el instrumento por el cual el franquiciatario
lograr esa uniformidad en los productos o servicios que preste amparados por la marca
que le ha sido franquiciada,

Este aspecto es de vital importancia debido a que de no cumplir con ello, puede dar
ocasidn a que se rescinda el contrato de franquicia y ademds que sea indemnizado al
franquiciante por los dafios sufridos al causar una mala imagen o poner en teia de juicio
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el prestigio de Ia marca franquiciada, ya que una mala operacién dcl negocio, 0 una
calidad inferior a la schalada por el franquiciante, crea descontento en el publico
consumidor, consecuentcmente, el consumidor pensard que toda la cadena de tiendas,
restaurantes, por ejemplo, prestan el servicio igual que la tienda o restaurante que opera
bajo el sistema de franquicia, originando una reduccidn significativa de la clientela, para
el franquiciante,

Una de las herramientas Indispensables para lograr homogencidad y uniformidad de la
que comentamos, sin duda a constituye la transferencia do tecnologfa y asistencia técnica
pero através de los manuales operalivos, estos, podrfamos decir que son todos los
secrctos, formatos, indicaciones, recomendaciones, métodos, procedimicntos,
especificaciones, normas y demds elementos que explican , organizan e indican loda da
forma de operar un negocio y obtener la uniformidad que mencionamos, al respecto los
aulores comentan: '

“Los manuales operativos constituyen, sin duda, una de las herramientas mds dtiies para
la preservacidn del funcionamiento y operacién de la franquicia, En él se detalla toda la

informacidn que sc explica en ¢l plan de trabajo”.'*

“En los manuales sc plasma, en papel la forma en que habrd de operar, tanto el

franquiclante como el franquiciatario®'

“Manual de operacioncs  conlenicndo de forma detallada la descripcidn de lodos los
procedimientos para la instalacién de} establecimiento y comerclalizacién del producto o

servicio”.?

Como observamos, ¢l manual o manuales operativos son en gran medida, uno de los
pilares m4s importantes para lograr el éxito por parte del franquiciatario, pero, el éxito

"Gonzalez Calvillo, Rodrigo y Enrique, Franquicias la Revolucion de los 90, Editorial
Mc. Graw Hill, México 1992, pag. 116.
"ibidem.

uerdo Lange, Juan, Sistema de Franquicias, Asociacién Mexicana de Franquicias,
Meéxico 1989, pag. 27,
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que estos manuales tcngui no radica slo en la bucna y adecuada utilizacién del
franqulciatario, st no que ademds gran parte de ese éxito dependerd de la forma en que el
franquiciante logre transmitir su experiencia, que le dio ¢l éxito, s decir, que sean ficiles
de entender y de aplicar, y que contengan toda 1a informacién necesaria para I operacién
del negocio que constituye la franquicia abarcando todas las funciones que integran el
sistema operativo del negoclo.

Hay que recordar que la informacidn contenida en los manuales es informacldn, que le ha
dado el éxito al franquiciante, misma que constituye una obligacién para ef
franquiclatario usarla solo para los fines indicados, y no darlo a conocer a un tercero, esta
obligacidn deberd necesariamente para ser respetada, establecerse en el clausulado del
propio contraio de franquicia, asf como todas fas bases que indiquen fa forma de uso de
los manuales y odino se brindard la asistencia téenica, esto es importante seftalar en el
cuerpo del contrato ya que con las nuevas disposiciones en materia de propiedad
Industrial han cambiado las cosas radicalmente, y esto es por la tendencia que el Estado
ha sostenido en el sentido de olvidarse de fas préctica proteccionistas, es decir, dejan
ahora més libertad a las partes para que contraten bajo su propio criterio y bajo su propie
riesgo, a rafz de dicha tendencia ahora Ia tecnologfa ya ao se transficre, es decir, ya no
pasa a formar parie del patcimonio del franquiciatario, sino que solo se licencia durante y
por ¢l ticmpo que cl contrato de franquicia esté vigente, que una vez concluido el
contrato, ¢l franquiciatario debe dejar de utilizar todo ¢l sistema, manuales y demds
informacidn que e fue otorgada con el fin de lograr uniformidad en Ia elaboracidn de
productos o en la prestacidn de algin servicio,

Hemos hablado de una estandarizacidn y homogeneidad en [a elaboracién de productos o
en la prestacidn de algun serviclo, y creo que no ha quedado duda alguna que es una
obligacidn fundamental para el franquiclatario, misma que estd plasmada en el artfculo
142 de la Ley de 1a Propiedad Industrial al manifestar que;

*...1a persona a quien se le concede puede producir o vender bienes o prestar servicios de
manera uniforme con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos
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por ¢l titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio € imagen de los
productos o servicios a los que ésta distingue,”

Como nos damos cuenta la intencién del legislador es por lo menos lograr que el
franquiciatario mantenga la calidad, el prestigio ¢ imagen de los productos o servicios que
preste ¢l franquiciatario con respecto a los del franquiciante.

d) CONTRAPRESTACION

La Ley de la Propiedad lndustrial no dice nada, en el sentido de que e franquiciatario
deba pagar una cantidad en dinero como contraprestacién por concepto de pago por
adquirir una franquicia, pero aunque la ley no lo mencione es un hecho que ello es un
elemento de importancia dentro del sistema de franquicias, pero los ingresos que el
franquiciante puede recibir, depende no sdlo de lo que usualmente se maneja en este tipo
de relacién, es decir el pago inicial y las regal(as, sino que, la gama de posibilidades de
obtener ingresos por el otorgamiento de franquicias es muy abundante y tan grande como
el franquiciante lo determine en cl contrato respectivo.

Los principales ingresos obtenidos como contraprestacidn que recibe el franquiciante es
un pago inicial, determinado por el franquiciante y regularmente se establece en el
clausulado del contrato, a primera vista podrfa pensarse que dicho pago s por concepto
de la licencia de uso de marca concedida, pero no es asf, pues el conceplo del pago va
mds alld de eso, es decir, lo que se concede no es sdlo el derecho a explotar una marca,
sino que ademds se adquicre la posibilidad por ejemplo de operar un negocio probado y
exitoso, con posibilidades de quicbra muy bajas, ademds se adquiere un cimulo de
experiencla de afos en Ia operacién del negocio de que se trate, es decir, ¢l pago es
ademds por dar a conocer al franquiciatario cémo lograr ¢l éxito obtenido por el
franquiciante, La cantidad a pagar, el lugar, forma de pago, tipo d¢ moneda, el tipo de
cambio que sc establezca tratindose de moneda extranjera, si sc hard mediante cheque o
depositado en cuenta bancaria, los inlereses moratorios que se causen por el
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Incumplimiento oportuno de pago, las penas convencionales que se fijen por falta de pago
oportuno y otros relativos al pago, son aspectos que jnvariablemente son fijados en el
contrato de franquicla respectivo, y que ea la mayorfa de los casos no son temas de
discusién entre las partes sino por el contrario son planteados unilateralmente por el
franquiciante, en general la mayorfa de las cldusulas del contrato son propuestas por el
franquiciante, casi podriamos afiemar que se trata de un contrato de adhesién, pero no
abundaremos en este tema ya que ao es auestro objetivo,

Los ifmites de Ja cantidad que se cobra como pago {niclal no estdn sujetos a un minimo o
méximo que se establezca legalmente, nl sujeto a condiciones administrativas que
obliguen al franquiciantc a mantenerse dentro de un rango determinado, asf es que los
precios o valor de cada franquicia varfan y estdn determinados por la ley de la oferta y la

demanda.

El pago anterior no s el dnico que se puede hacer al franquiciante ya que existe otro
concepto importante, Jas “regalfas”, pero antes expondremos algunas definiciones de este

conceplo;

*Regalfas: Atribucidn conferida tradicionalmente al soberano en las monarqulas, en
virtud de la cual tenfa fa potestad de acufiar monedas, conceder titulos de nobleza,
indultar a Jos delincuentes etcétera, / Gaje que, ademds de su sucldo, pueden percibir los
funcionarios o empleados. / Retribucidn que debe cubrirse por el uso de patentes,
marcas, tecnologia, etcétera,” '

Como ya mencionamos los cobros que el franquiciante hace al franquiciatario son muy
diversos y se establecen libremente en ¢! clausulado del contrato de franquicia, varios
autores coinciden en que las regalfas pueden abarcar el porcentaje de ventas brutas, es lo
mds comun que se tome como base para fa fijacién de las regalfas.

¥De Pina Vara Rafael,Dicclonario Juridico, Editorial Porrda §.A. México 1985, pag.
415,
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Hemos mencionado la libertad que el franquiciante ticne para cobrar a sus
franquiclatarios diversos conceptos, por ejemplo podemos sefialar los sigulentes:

Por la tocalizacidn del inmucble, ubicacidn y aprobacidn del mismo,
Pago por renta del inmueble propiedad de! franquiciante,

Disefio arquitecténlico,

Servicios de asesorfa contable, legal, informdtica, financiera.

Renta de equipo para la operacidn, cono magquinaria y equipo,
Materia prima que se suministre en forma exclusiva,
Financiamientos,

Por organizar eventos de lanzamiento de un negocio o inauguracidn,
Por la transferencia de la franquicia a un tercero,

Pago por renovacion de la franquicia.

Mencionando la libertad que el franquiciante tiene para cobrar a sus franquiciatarios
diversos conceptos, al sespecto un autor nos menciona;

"OTRAS CUOTAS. Muchos empresarios creen, equivocadamente que los unicos pagos
que trae consigo el otorgamicnto de franquiclas s la cuota inicial, las regalfas y los
gastos de publicidad. De hecho el franquiciador puede imponer a los franquiciatarios
otros honorarios, cuotas y derechos,” *

De lo antes mencionsdo cabrfa seflalar lo que el autor Arce Gargolio menciona al
referirse a la contraprestacion, y dice:

YSteven S. Rab y Gregory Matusky, Franquicias Cémo Multiplicar su negocio, Editorial
Limusa, México 1992, pag. 175,
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*El pago de diversas cantidades que el franquiciatario hace al franquiciante de la
franquicia esté generalmente ligado a los resultados de la operacién del negocio
franquiciado, En este aspecto los contratos de franquicia onerosos y mercantiles pueden
prever una diversidad de pagos por distintos conceptos o servicios que suponen la
explotacién de la franquicia, De estos pagos hay dos conceplos bdsicos: el pago Inicial o
cuota que da derecho a la franquicia (franchis fee) y las regalfas (royalties) como pagos
periddicos, ¥,

Iv.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL FRANQUICIANTE Y
FRANQUICIATARIO.

Empecemos por scfialar cudles serfan las mds importantes, esto lo haremos partiendo de
la base de la definicidn que nos proporciona la Ley dc la Propiedad Industrial, en su
artfculo 142, mismo que sefiala:

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

Quien conceda una franquicia deberd proporcionar a quien se la pretenda conceder
previamente & la cclebracidn del convenio respectivo, Ia Informacidn relativa sobre el
estado que guarda su empresa en los términos que establezca el reglamento de esta ley,

Para la inscripcidn de Ia Franquicia serdn aplicables las disposiciones de este capftulo,” '

YaArce Gargollo Javier, E} Contrato de franquicia, Editorial Themis, 2a, Edicldn, México
1992, pag. 10. :
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De este artfculo veamos, a nuestro julcio, cudles son los principales derechos y
obligaciones de! franquiciante y franquiciatario,

OBLIGACIONES DEL FRANQUICIANTE:

1.- Otorgar Licencia d¢ Uso de Marca,

2.- Transmilir conocimicntos iécnicos y proporcionar  asistencia técnica,

3.- Proporcionar informacidn sobre ¢l estado que guarda la empresa franquiciante,
OBLIGACIONES DEL FRANQUICIATARIO:

1.- Prestar servicios de mancra uniforme con los del franquiciante,

2.- Utilizar los métodos operativos, comerclales y  adminlstrativos establecidos por el
titular de la marca,

3,- Mantener la calidad, prestigio, imagen de los productos o servicios a los que

distingue la marca licenciada.

Como lo mencionamos en pirrafos anteriores el articulo 142 de la Ley de la Propicdad
Industrial, seflala una scrie de obligaciones para las partes que intervienen en la
franquicia, pero esto no quicre decir que se limitcn a las que se desprenden de dicho
articulo, ya que en el clausulado del contrato de franquicia que sc clabore se pucden
establecer de forma flimitada los derechos y obligaciones a los que ambas partes deciden

somelerse.

Comencemos entonces a estudiar algunas de csas obligaciones que contiene el articulo
142 de la Ley de la Propicdad Industrial,

8).- OBLIGACIONES DEL FRANQUICIANTE:

1.- OTORGAR LICENCIA DE USQO DE MARCA: Es indiscutible esta obligacién, ya
que ¢l articulo 142 lo eslablece, el 136, de  la misma ley, cstablece la posibilidad de
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conceder licencia de uso de marca registrada, por el litvlar de  ella, El antfculo 140
establece el derecho al usuario de la licencia, salvo estipulacidn en contrario de ejercer
todas las acciones tendientes a impedir la falsificacidn, imitacidn o cualquier otro uso
que se considere ilegal como si fucse ejercitada por el proplo titular,

Con relacidn a esta obligacidn, no haremos més comentarios al respecto, ya que los
comentarios que consideramos importantes ya fueron expuestos ¢n el nimero Il Inciso a)
relativo a los elementos de la franquicia, lo que valdrfa la pena es reiterar que Ja marca
objeto del licenciamiento cn un franquicla debe necesariamente estar registrada,

2.- TRANSMITIR CONOCIMIENTOS TECNICOS O PROPORCIONAR
ASISTENCIA TECNICA,

Es una de las obligaciones m4s importantes y por medio de la cual sc logra uno de los
objetivos indispensables en una franquicia: lograr uniformidad en los productos o
servicios proporcionados por el {ranquiciatario.

Este es ademds el aspecto que distingue a una franquicia de una simple licencia de uso de
marca, Como hemos mencionado fos conocimientos técnicos se traducen en la forma o
formas en que cl franquiciante cs capaz de transmitir al franquiciatario todo el cdmulo de
experiencia, conocimientos, métodas, férmulas y cualquier otro tipo de instrumento que
dé al franquiciatario a oportunidad de lograr ¢! éxito en el negocio, como lo obtuvo el
franquiciante, ya que Ja realidad nos dice que el franquiciatario adquiere una franquicia
no por mero caprichg, o por ser un sistema de moda, sino por que se trala de un negocio
ya probado, acreditado y de prestigio, con presencia en ¢l mercado, que gusta al publico
consumidor, con sistemas de operacidn, de publicidad, de controles de calidad, con una
Imagen ya cstudiada y definida, y con un respaldo publicitario mayor que el que podria
crear con un negocio nuevo y aislado, es por ello que fas cuotas que s¢ pagan por la
adquisicidn de una franquicia son elevadas, ya que no se trata solo de usar una marca o
explotarla sino que ademds, se adquiere e secreto de como obtener €xito en un negocio,
secrelo que al franquiciante le ha llevado 15, 20 o 30 afios lograr, y que ha tenido que
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invertir mucho dinero, experimentar fracasos, pérdidas de capital, inversiones elevadas
para investigacion en la elaboracidn de productos o estudios de mercado, pagando tal vez
elevados honorarios a agencias de publicidad para lograr una campafia publicitaria y
lograr una penetracidn y permanencia en el mercado. Todo esto es lo que adquiere el
franquiciatario y se resume en dos palabras: transferencia de tecnolog(a.

Pero esta transferencia de tecnolog(a no es suficiente, ya que ademds s¢ requiere mostrar
al franquiciatario la forma en que debe usar o aplicar la misma, cudndo, cémo, dénde
tienen aplicacidn esos procedimicntos, estrateglas, lineamientos, conocimientos, etc., es
donde la asistencia técnica tiene cabida, y es otra obligacidn para el franquiciante que
adquiere frente al franquiciatario. El primero debe establecer, las bases sobre ias cuales
prestard esta asistencia técnica, como por ejemplo, el contenido de la asistencia técnica,
forma de asistir al franquiciatario, lugar, tiempo, materiales que debe otorgar, como
manuales, formatos, recetas, ctc., determinar st existird un instructor para cada drea
determinada, si el franquiciante sc trasladard al domicilio del franquiciante o viceversa, es
decir, deben quedar bien cstablecidos los pormenores de dicha obligacidn, ya que de no
ser asf, durante la vigencia del contrato el franquiciatario puede considerar que no se le
estd dando la debida asistencia técnica y en consecuencla dejar de pagar las regal(as por
as( creerlo €l convenicnte, pudiendo esto desencadenar en una rescisidn del contrato por
falla de pago, situacién que en la realidad ya ha sucedido. El precisar los alcances,
contenidos y tiempos de la asistencia técnica dardn lugar a una buena relacidn
contractual, dejando fucra cualquier controversia de fndole litigioso,

3.- PROPORCIONAR INFORMACION SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA LA
EMPRESA FRANQUICIANTE

El articulo 142 de la Ley de la Propicdad industrial, nos remite a su reglamento, mismo
que fue publicado el dia 23 de noviembre de 1994 en el Diario Oficial de ia
federacidn, y en su articulo 65 establece que:
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ARTICULO 65.- Para los efectos del articulo 142 de la Ley, el ttular de la (ranquicia
deberd proporcionar a los interesados previa celebracion del convenio respectivo por lo
menos la sigulente informacén técnica, econdmica y financiera:

1.- Nombre, denominacidn o razén social, domicilio y nacionalidad del franquiciante;
11.- Descripcién de la franquicia,

IlL.- Antiguedad de la empresa franquiciante de origen y, en su caso franquiciante
maestro en el negocio objeto de la (ranquicia;

1V.- Derechos de propicdad inteleciual que involucre la franquicia;
V.- Montos y conceptos de los pagos que el franquiciatario debe cubrir al franquiciante;

V1. Tipos de asistencia técnica y serviclos que el franquiciante debe proporcionar al
franquiciatario;

VII.- Definicién de la zona terrilorial de operacién de la negociacidn que explote la
franquicia;

VIIL.- Derecho del franquiciatario a conceder o no subfranquiciar a terceros y en su caso
los requisitos que deban cubrir para hacerlo;

IX.- Obligaciones del franquiciatario respecto a Ia informacidn de tipo confidencial que le
proporcione el franquiciante, y

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

Hay que menclionar que esta obligacidn adn y cuando es anterior a la celebracidn del
contrato de franquicia , tienc importancia, pero no existe sancién alguna por incumplirla
ni afecta de modo alguno la figura de Ia franquicia.
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En el contrato de franquicia que se elabore debe mencionarse que se cumplié con dicha
obligacién, esto para evitar que en un futuro el franquiciatario pueda reclamar la falla de
esta informacién al franquiciatario,

b) OBLIGACIONES DEL FRANQUICIATARIO
L.- PRESTAR SERVICIOS DE MANERA UNIFORME

Esta obligacién cumple uno de los fines principales de la franquicia, ya que lo que se
busca es fa elaboracién de un producto o prestacidn de un servicio igual que el del
franquiciante. Esta obligacion la debe cumplir el franquiciatario durante ¢l perfodo que
dure el contrato de franquicla, Ia consccuencia por falta de este cumplimicnto dard lugar a
1a rescisién del contrato o el pago de una pena convencional segin se haya estipulado en
¢l contrato,

2.- UTILIZAR LOS METODOS OPERATIVOS, COMERCIALES Y OPERATIVOS,
COMERCIALES Y ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS POR EL TITULAR DE
LA MARCA.

Esta obligacidn estd fntimamente ligada con la anterior ya que la forma en que el
franquiciatario lograré fa uniformidad comentada es utllizando precisamente los métodos
que ¢l franquiciante le indique.

3.- MANTENER LA CALIDAD, PRESTIGIO, IMAGEN DE LOS PRODUCTOS O
SERVICIOS A LOS QUE DISTINGUE LA MARCA LICENCIADA

Esta obligacion se traduce en ¢l mantenimicnto constante de las dos anteriores, ya que al
mantener calidad, prestiglo etc. se logra uniformidad en la prestaciéu de los servicios, y
obliga a scguir aplicando por parte del franquiciatario todos los métodos y sistemas que
1c asigne ¢l franquiciante.
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V.- CLASIFICACION DE LA FRANQUICIA

Existen bsicamente dos tipos de franquiclas  los autores al respecto opinan que :

* Hay dos clases o subcategorias del sistema de franquicias, cada una de las cuales tiene
sus proplas caracteristicas y 4rea de negocios donde se desarrolla,

#)Product and trade mark franchising (franquicia de producto y marca),

b) Business format (ranchising (franquicia para crear y explotar una negociacion),

El autor Arce Gargollo en su obra el Contrato de Franquicia explica que

*La primera clase (franquicia de producto y marca ) abarca una relacidn de ventas entre
un proveedor y un distribuidor en la que el distribuidor (comerciante) adquiere cierta
identidad de su provcedor. Ejemplosde este tipo de franquicias son los distribuidores de
automdviles y camiones, estacioncs de gasolina y emboteliadoras de refrescos,”

*La relacidn entre franquiciante y franquiciatario generalmente incluye un producto o un
servicio y una marca, un sistema de comercializacidn, manuales de operacidn,
procedimientos, programas de entrenamiento, apoyo de publicidad y asistencia y gufa del
franquiclante durante la operacidn y desarrollo del negocio. Algunas franquicias de esta
clase, con las que el piblico estd mis familiarizado, incluyen comida rdpida,
hamburguesas, restauranies de pizzas, agencias de renta de automdviles y locales de
helados™ ¥

Los autores Gonzdlez Calvillo por su parte opinan al respecto:

“En nuestra opinidn, ia intcoduccidn de las franquicias con formato de negocio fue el
aconiecimiento més importante en el mundo de la comercializacién de productos y
servicios en al segunda mitad de este siglo™?’

*Es por ellp que en la actualidad las franquicias que “abrieron brecha”, Entre las
primeras compafias que otorgaron franquiclas con formato de negocios figuran Dunkin’

Arece Gargollo Javier Op, Cit, p. 12.
:ldem

Idem, ‘
Gonzalez Calvilio Enrique y Rodrigo, Franquicias la Revolucidn de los noventas, Ed.
Mc. Graw Hill, México 1992 p, 37,
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Donuts, Kentucky Fried Chicken, Midas Mufler, Holiday Inn, y Mc. Donald's. Esta
dltima 3, con toda seguridad, la primer compahifa que utilizd este innovador concepto **
El autor Arce Gargollo hace una clasificacidn de contratos de franquicia, pero creemos
que no es que existan varios contratos de franquicias, sino que, puede adoptar clertas
modalidades; como las siguientes:

*a) Franquicia unitaria ¢n la que ¢l franquiciatario tienc el derecho de abrir y operar un
solo estabiecimiento, usualmente en una locatidad especffica en un territorio designado.

b) Area de desarrollo de franquicia, donde el franquiciatario tiene el derecho exclusivo de
abrir un nimero limitado o [limitado de establecimientos dentro de un territorio
especifico,

<) Contrato de opcidn en el que ¢l franquiciatario tienc el derecho de abrir y operar un
establecimiento y, por una cuota adicional puede abrir otro establecimiento mds o varios
establectinientos adiclonales en un plazo futuro sefialado en la opcidn, Usualmente el
precio o cuola de opcidn adiclonal para el auevo establecimiento es ventajoso para el
franquiclatarlo.

d) Subfranquicia que se asemcja a la franquicia de drca de desarrollo, excepto que el
franquiciatario/subfranguiciante otorga el derecho (gencralmente 12 obligacion ) de vender
franquicias dentro del territorio exclusivo que se le ha concedido).

¢) Conversién a franquicia, se trala de un programa que ticne como objetivo el
“convertir” o incluir dentro de un sistema de franquicia a establecimicntos
independicntes que ya existen y estdn operando,”*

Respecto al tipo de franquicla con formato de negocios los autores Steven S. Raab y
Gregory Matusky manifiestan que :

* [a forma de franquicia m4s conocida es la franquicia con formato de negocio. En este
caso, una compaifa desarrolla un sistema o mélodo de operacidn para la
comercializacién de productos o scrvicios, y Ja marca registrada identifica a todas las
partes de ese sistema 0 método™

Ybiden, p 38
PArce Gargollo Javier Op. Cit. p. 12,
“Steven S. Raab y Gregory Matusky, Op. Cit, p. 40.
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Como nos damos cuenta, los comentarios de los autores mencionados apuntan hacia la
existencia bdsica de- dos tipos de franquicias que son la franquicia de producto y marca y
la la franquicia con formato de negocios, la segunda, coinciden en que ¢s la mds conocida
actualmente y de las primeras que lograron internarse en México, es decir, la franquicia
con formato de negocios, esta ditima resuita en opinién personal de mayor complejidad,
dado que la idea medular es lograr vender productos o prestar servicos de manera
uniforme con los del franquiciante , pero eso no es todo, sino que debe adoptar tanto la
imagen corporativa, medios publicitarios, arquitectura, sistematizacién, etc., que le
indique el franquiciante y que cn la mayorfa de los casos son los mismos que este utiliza,
Bajo esta perspectiva resulta de gran importancia puntualizar todas estas condiciones en
forma clara y precisa en el contrato, as{ como las consecucnclas de su incumplimiento, y
1a forma en que ¢l franquiciatario habrd de aplicarlas, con todo ello, nos podemos dar
cuenta de la gran complejidad que representa este tipo de franquicia,
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CAPITULO SEGUNDO
EL CONVENIO DE FRANQUICIA

1.- CONCEPTO DE CONVENIO

Comencemos por exponer algunas definiciones de lo que es convenio:

“1,- CONTRATO Y CONVENIO, CONCEPTO Y EFECTOS QUE PRODUCEN., El
convenio y ¢l contrato, ambos son una especic del acto jurfdico o bien del negocio
Jurfdico y consisten, ¢l primero de ellos en el acuerdo de dos o mds personas para crear,
transferir, modificar o extinguir obligaciones, segin lo dispone el articulo 1792; y el
contra_io, es el acuerdo de voluntades que produce o transfiere derechos y obligaciones,
segin el 1793. En consccuencia , el convenio es el genero y el contrato 1a especic, pero
ambos productores o generadores de derechos y obligaciones,”*!

* CONYENIO.- Acucrdo de dos o m4s personas destinada a crear, transferir, modificar o
extinguir una obligacién, (ant. 1792 del Codigo Civil para el Distrito Federal)"

De acuerdo a lo preceptuado por el artfculo 1792 del Cddigo Civil para el D.F. quea la
letra dice:

“Convenio es el acuerdo de dos o mds personas para crear, lransferir, modificar o
extinguir obligaciones.

El artfculo 1793 también del Cédigo Civil manifiesta:

* Los convenios que producen o transfiercn las obligaciones y derechos toman el nombre
de contratos,” Es decir, que tratdndose de actos que producen o transfieren las

%Quintanitia Garcfa, Miguel Ange!, Derecho de las Obligaciones, 2a, edicién, Ed.
Cdrdenas Editores y Distribuldores, México 1981, pag. 21.
De Pina Vara Rafael, Diccionario Jurfdico, 13a. Edicién , Edirorial Porrda, México

1985, pp (83,
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obligaclones y derechos son contratos, asf pues debemos considerar que la expresién
utilizada en el artfculo 142 de la Ley de la Propledad Industrial se refiere sin duda y con
base a nuestra legislacién a un contrato, ‘

11.- CONCEPTO DE CONVENIO DE FRANQUICIA.

Este se desprende, sin duda, del articulo (42 de la Ley de la Propiedad Industrial que a fa
letra dice:

* Existird franquicia, cuando con [a licencia de uso de una marca se transmitan
conocimientos técnicos o se proporclone asistencia técnica, para que la persona a quien se
la concede pueda producir o vender bienes o prestar serviclos de manera uniforme y con
los mélodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por ¢! titular de la
marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de fos productos o servicios a

los que ésta distingue.

Quien conceda una franquicia deberd proporcionar a quien sc I pretende conceder,
previamente a la celebracidn del convenio respectivo, la informacidn relativa al estado
que guarda la empresa en los términos que establezca el reglamento de esta ley.

Para fa inscripcidn de [a franquicia serdn aplicables las disposiciones de este capltulo.”

Como observamos el concepto se desprende basicamente de la primera parte del artfculo
citado, el término convenio lo encontramos en su pdrrafo segundo, observemos que
también se habla de convenio en el articulo 136 de la misma ley en comento, el que nos

preceptiia:

*El titular de una marca registrada o en trdmite podrd conceder mediante convenio,
licencia de uso a una o més personas, con relacidn a todos o algunos de los productos o
servicios a los que se aplique dicha marca, La licencla deberd ser inscrita en el Instituto
para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros,”
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Pensamos que ¢l término “convenio “ utilizado en los dos articulos anteriores, no esié
utilizado en estricto sentido, es decir, como la doctrina estrictamente lo ha entendido:
como un acuerdo de dos 0 mds voluntades para crear, transferir, modificar o extinguir
una obligacién, sino que el legislador utilizé el término convenio en el seatido de
convencidn o como refiriéndose al acuerdo de voluntades entre dos o més paries que se
concerta libremente,

E! término que se debid usar es el de contrato. Posiblemente y dado que el contrato de
franquicia es un contrato atfpico, ¢s decir el que no se encuentra regulado por la ley, por
tanto no se encuentra regulado por los tipos establecidos, al respecto dispone el artfcule
1858 del Cddigo Civil para cli Distrito Federal, que los contratos que no csin
especificamente reglamentados en dicho ordenamiento, sc regirdn por las reglas generales
de los contratos o por estipulaciones de las partes y en lo que fuercn omisas por las
disposiciones del contrato reglamentado con que tenga mayor analogfa. Deacuerdo a la
definicién de lo que es contrato (art, 1793 del Cédigo Civil), ¢l convenio de franquicia
encuadra en dicho concepto, el maestro De Pina Vara opina que:

*contrato ¢s ¢l convenio en virtud del cual se produce o se transfierc una obligacién o un
derecho ( art. 1793 del Cédigo Civil para ¢! Distrito federal),” *

Analicemos [a siguicnte afirmacién en el sentido de que ¢l convenio de franquicia que se
menciona cn la Ley de 1a Propiedad Industrial se reficre a un contrato en estricto sentido,
para ello hagamos los siguientes planteamientos, a) el convenio de franquicia produce
obligaciones y derechos, b) ¢l convenio de franquicia transficre obligaciones y derechos,
y siendo as{ nos debemos referir a éste como contrato no como convenio,

Es asombrosa la rapidez con 1a que se ha afianzado y expandido el sistema de franquicias,
pero no ha sido suficiente como para que se regule especfficamente en una ley, es decir
que lenga un capftulo especial, sus reglas especificas y aplicables a este concepto y no se
tenga que aplicar por analogfa 0 en lo que sea aplicable a otros capitulos de la ley, si bicn

YDe Pina Vara, op. cit.p. 178
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¢ clerto que ha sido reconocida esta figura en 1a Ley de la Propiedad Industrial, también
lo es que no es suficiente este hecho, ya que las condiciones econdmicas y politicas
reclaman una regulacién mds amplia precisa y clara, sobre todo ya que adn y cuando se
cree una nueva ley o se reforme , se deja sin completar el marco legal que la haga
totalmente aplicable, es decir, en 1991 se crea la Ley de Fomento y Proteccidn a la
Propledad Industrial, se abroga la Ley de Invenciones y Marcas, pero por lo que respecta
al reglamento, se seguirfa aplicando en lo que fuera aplicable, esto no era posible ai
acorde debido a que por ejemplo ¢l Registro Nacional de Transferencia de Tecnologfa
habfa desaparecido, por lo tanto ya no existfa la obligacién de inscribir los actos que
involucraran transferencia de tecnologfa, éste s sélo un ¢jemplo de la inaplicabilidad que
tenfa el reglamento de la Ley de lnvenciones y Marcas,

Es menester aclarar que durante el desarrollo del presente trabajo se ha utilizado la
expresion "convenio de franquicia®, pero sdlo por que asf se menciona en la ley, y no por
este solo hecho debemos seguirlo llamando convenio, ya que pensamos que debemos
llamarle contrato de franquicia, y sdlo se menciona el calificativo convenio en ocasiones
por que como lo mencionamos asf lo llama la Ley de la Propiedad Industrial. Aclaremos
también que el nombre del contrato de franquicia no se le ha asignado por la ley, sino
que es la misma prictica comercial la que le ha dado esa denominacién, sicndo
actualmente un contrato inominado,

Respecto al origen del nombre que se le da en la préctica comercial al contrato

comentado, los autores opinan:
Segun el autor Arce Gargollio nos dice:

*El término de franquicia con que sc denomtina al contrato proviene de una traduccidn
literal, quiz4 incorrecta, del vocablo inglés franchise la palabra es de origen francés.”>*

% Arce Gargollo 0. cit. p26

4)



*Franquicia, privilegio, patente , concesién social, derccho de votar, franquicia del voto,
porcentaje minimo de responsabilidad del asegurado; y en materia advanera o fiscal,
impuesto de privilegio o patente sobre concesién, derecho de licencia™*®

“En el idioma espafiol 1a palabra franquicia tiene una connotacién propia que no se ajusta
& lo que pretende incluir el contrato que se conoce con ese nombre. En el Dicclonario de
1a Lengua Espafiola se define como:

“Libertad y exencién que s concede para no pagar derechos por mercaderfas importadas
o exportadas por el aprovechamicnto de un servicio pdblico, "En el dicclonario de
Escriche aparece: *La libertad y exencidn que se concede a alguna persona o pueblo para
no pagar derechos en las mercaderlas que introduce o extrae*™,

Hay que considerar tanibién que dentro de la prictica comercial la palabra franquicia no
proplamente se reficre al contrato, pues en algunos casos se usa esta palabra para designar
a una figura comercial por medio de la cual se comercializan o distribuyen determinados
productos o se prestan algunos servicios, es decir se uliliza como una figura de
mercadotecnia, cn otras ocasiones se hace alusidn a esta figura haciendo referencia al
proplo establecimiento mercantil donde ffsicamente se distribuyen productos o se presta
algdn servicio, asf en ocasiones al ver a un zestaurante o tienda comercial se refieren a
ellos diciendo que es una franquicia, pero también en otras ocasiones, 1a! vez las menos,
se habla de franquicia, refiriéndose al acuerdo al que han llegado las partes, para
transferirse el derecho de usar una marca y recibir asistencia técnica, paralelo a ésta sc
crea la obligacién de pagar una contraprestacién, pagar ciertos porcentajes o regalfas, as/
como otro pago al cierre de 1a operacidén. A esta ultima accpeién de lo que es una
franquicia es a 1a que nos referiremos en el presente capftulo. A continuacidn veamos qué
oi;iuan los autores respecto a esta figura:

Bidem
Hdem
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E! Blacks Law Dictionary lo define de la siguiente forma ;

* Franchise, Un privilegio otorgado o vendido como el que sc da para utitizar un nombre
o para vender productos o servicios, El derecho que concede un manufacturero o un
proveedor a un minorista para ulilizar sus productos y su nombre en los términos y
condiciones que mutuamente acuerden, En su sentido mds llano, una franquicia es una
licencia del propietario dc una marca o un nombre comercial, mediante la cual permite
que ¢l otro venda un producto 0 un servicio bajo ese nombre 0 marca. En un sentido mds
amplio, la franquicia se ha convertido en un contrato elaborado al amparo del cual la
persona a favor de quicn se otorga (franchisee) se compromele a mancjar un negocio 0
vender un producto o servicio con apego a los mélodos y procedimientos que establezca
el otorgante (franchisors), y el otorgante sc compromete a dar asistencia a la persona a
favor de quien se otorga la franquicia a través de publicidad, promocién y otros servicios
de asesorfa*”!

*En la Doctrina Francesa, Guayenot define al Franchesing como;

* La concesidn de una marca de productos o servicios, a la que se aflade la concesién del
conjunto de medios proplos para permitir a la empresa concesionaria asegurar la
explotacion racional de fa concesién y administrar la empresa en las mejores condiciones

de rentabilidad para el mismo y para el concesionario® **

*En la doctrina espafiola, Vicent Chulia define al contrato como:

*El contrato de franchising dc origen norteamericano, s cn cierto modo un contrato de
concesidn mercantil, ya que el distribuidor compra y revende. Aparece modalizado por la
ulilizacion que el concedente "Franchisors” da al concesionario *franchisee”, para utilizar
su marca, gencralmente una marca internacional, que lo integra en su red de
comercializacién junto a otras “franchisees * y les presta asistencia téenica en la

Ybidem. p. 56
*bidem. p. 28
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organizacidn de su establecimiento y en la actividad de 'package’ presentacidn del
producto, promocién de ventas, publicidad y distribucién **

“Cardelus lo define como ® un contrato mercantil atfpico unilateral y sinalagmdtico, por
el que una de las partes, franquiciante (franchisor), cede a la otra franquiciado
(franchisse), un producto, unos conocimientos para explolacién de aquel y un
asesoramiento constante y, en contraprestacién, percibe el franquiciado un precio inicial
ms un porcentaje sobre sus ventas brutas, o solo este ditimo.©

“Dfaz Bravo, en la doctrina mexicana, scfiala acertadamente las caracteristicas del
contrato dice este mercantilista "como la concesidn, la franquicia supone también una
venla que el concedente efectda al concesionario, con la diferencia de que dicha figura
incluye, como elementos adicionales el uso del nombre comercial y, de la marca del
cancedente, as{ como los secretos de fabricacion (know how) y la asistencia técnica en la
operacidn de la empresa dci conceslonario, por todo ello, este contrato abarca también, y

con gran amplitud el campo de los meros serviclos.” *,

Nos damos cuenta que los conceptos antes sefalados colnciden en lo general al referirse
al contrato de franquicia.

Hl.- CARACTERISTICA DEL CONVENIO DE FRANQUICIA

Al respecto el autor Arce Gargollo Javier, en su obra El contrato de Franquicia hace la
siguiente enumeracidn de las caracteristicas del contrato de franquicia, y menciona que:

8) E! franquiciante concede al franquiciatario derecho a usar una marca y explotar una
negociacion mercantil en uno o varios estabiecimientos.

Mibidem. pp.28 y 29,
“Ybtdem p. 161.
“Ibidem. p. 29.
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b) La licencla deb;: incluir la autorizacién de uso de marca (de servicios y de productos) y
eventualmente la de nombres y avisos comerciales y Ia explotacién de patentes.

La definicidon de la L.F.P.P,I sefiala como elementos esenciales del contralo de
franquicla; la licencia de uso de marca y la transferencia de tecnologfa.

¢) La franquicia ticne clerta exclusividad referida a un territorio a uno o varios
establecimientos geogréficamente Identificados. La exclusividad en beneficio del
franquiclatario no supone que el franquiciante no pueda olorgar mds franquicias.

d) E! franquiciatario se obliga a cumplir con el control de calidad del servicio y productos
en los términos y especificaciones que le seflale ¢l franquiclante,

La L.F.P.P.I liga el uso de la marca a la necesidad de que el franquiciatario pueda
“mantener la calidad y prestigio dc los productos o servicios”

¢) La transmisién de conocimientos o tecnologfa, de la que gran parte pertenece al Know-
how, la hace el franquiciante mediante normas, manuales, gufas, capacitacién al personal
¢ inspecciones periddicas,

El articulo 142 de la L.F.P.P.I incluye como elemento escncial del contrato de franquicia
que el franquiciante “transmita conocimientos técnicos o proporcione asistencia técnica”
al franquiciatario, con el propdsito de producir o vender bienes o prestar servicios de
manera uniforme y con los mismos métodos operativos, comerciales y administrativos del
franquiciante,”

f) La contraprestacién que paga el franquiciatario estd ligada a los resultados de la
operacién, Puede pactarse como un precio fijo, o una combinacién de ambos. En algunos
casos se prevé el pago de honorarios por asistencia o servicios técnicos, o por otros
diferentes conceplos (asesorfa, rentas, ventas).

§) Se trata de un contrato a largo plazo.
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h) Es un contrato de colaboracidn, no de cambio, pues franquiciante y franquiciatario
tienen Intereses comunes :

Prestigiar Ja marca, la negociacion y obtener mayores ventas y utilidades,

y) La franquicia es un modo de organizacién para ia explotacidn de cierta clase de
negocios, que solo pueden crecer, por medio de este instrumento de trdfico mercantil,”

1V.- ELEMENTOS DEL CONVENIO DE FRANQUICIA

Comencemos por sefialar los tres grandes elementos de los que podriamos hablar, a
saber:

a) Elementos personales b) Elementos Reales y ¢) elementos formales.

En relacidn con el primer tipo de clementos o sea los personales, sin duda encontramos
invariablemente al franquiciante y franquiciatario, figuras Indispensables para la
celebracidn de un contrato de csa naturaleza.

Al primero de ellos, franquiciante, podrfamos definirlo de la siguiente manera: Es aquella
persona fisica o moral propictaria de una marca registrada aplicada a determinados
productos y/o servicios, que por contrato otorga a otra una licencia de uso de dicha marca
por un tiempo determinado, brinddndole, ademds, asistencia técnica para que este dltimo
logre 1a produccidn y/o prestacidn de servicios de forma uniforme a los de! duefio de la
marca.

E! autor Juan Huerdo definc a esta figura de Ia siguiente manera:

* Es aquel que posce una delerminada marca y tecnologla (Know how) de
comercializacién de un blen o servicio, cediendo contractualmente los derechos,

“Arce Gargollo Javier op. cit. pp. 30y 31.

48



transferencia o uso de estas y proveyendo de asistencia téenica, gerencial y organizativa

al negoclo de los franqulclatarios.'“

Al otro participante en esta relacién contractual s le conoce como "franquiciatario®, es
definido por el autor Juan Huerdo de la siguiente manera;

* Es aquel que adquicre contractualmente el derecho a comerciallzar un bien o
servicio, dentro de un mercado exciusivo utilizando los beneficios que da una marca y el
apoyo que recibe en la capacitacidn para la organizacidn y manejo del negocio"*

Las definiciones que cxpone el autor relativas a los conceptos de franquiciante y
franquiciatario pensamos ticnen una tendencia de cardcter comercial, cs decir no tienen
un contenido de cardcter estrictamente jurfdico, a lo cual ofrecemos no con el afdn de
mejorar ni superar dicha definicidn, sdlo queremos ofrecer una definicidn que de acuerdo
con a las nuevas disposiciones lcgales vigentes describa los conceptos ajustindose
precisamente a lo que se menciona en el artfculo 142 de la Ley de la Propicdad
Industrial, a pesar de que en nuestra legislacién actual no encontramos un precepto que
defina de mancra textual lo que es ¢l franquiciatario, podemos obscrvar que el articulo
142 citado si hace mencién por lo menos de las caracter(sticas principales, esto lo
notamos en su pérrafo primero que dice:

*Existird franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca se transmitan
conocimientos técnicos o se proporcione asistencia téenica, para que la persona a quien se
la concede pucda producir bicnes o prestar servicios de manera uniforme y con los
métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca,
tendientes a mantencr la calidad, prestigio e iinagen de los producios o servicios a los
que esla distingue.”

Propondr{amos en consecuencia la siguiente definicidn:

YHuerdo Lange Juan, Sistema de Franquicias,Asociacién Mexicana de Franquicias,
México 1989, p.8,
“1dem
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Franquiclatario: Es la persona fisica o moral que adquiere mediante contrato una licencla
de uso de una marca registrada, para splicarla a los mismos productos y/o servicios s los
que esta prolege, comprometiéndose a lograr uniformidad en al calidad, prestigio ¢
imagen de los mismos, utilizando para ello los métodos operativos, comerciales y
administrativos transmitidos por el titular de fa marca.

La figura del franquiciante fue definida con anterioridad basados en lo que dispone el
artfculo 142 referido de la actual Ley de la Propiedad Industrial,

b) ELEMENTOS REALES:

Estos elemcentos los considcramos de acucrdo a lo que ¢ texto del anfculo 142 de la Ley
de la Propiedad Industrial conticne y consideramos son:

§.~ Los signos distintivos, o sea, la marca, las patentes la tecnologfa que posce el
franquiciante, la contraprestacin, esta dltima adn y cuando no se mencione en la ley st es
un elemento que se debe integrar a los que mencionamos, aunque no desterramos fa idea
de que pueda darse una franquicia a titulo gratuito,

Como sefialamos los clementos mencionados se desprenden del mismo articulo 142 que

en su primera parte menciona:

*Existird franquicia cuando con la licencia de uso de una MARCA sc TRANSMITAN
CONOCIMIENTOS TECNICOS O SE PROPORCIONE ASISTENCIA TECNICA..."

Comencemos a hablar del primer elemento;
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3) LA MARCA
El autor César Sepulveda 1a define de la siguiente manera;:

“La marca es un signo para distinguir. Se emplea para sefialar y caracterizar mercancfas

o productos de la industria, o bein servicios, diferencidndolos de los otros." ¥

La Ley de la Propiedad Industrial en su articulo 88 la define y dice:

Se enliende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otra de
su misma especie o clase en el mercado.

El arifculo 89 de la misma ley nos menclona qué signos pucden constituir una marca y
dice:

Pueden constituir una marca los siguientes signos:

1.- Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de

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

I1.- Las formas tridimensionales;

IIL.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no
queden comprendidos en el artfculo siguiente, y

IV.- El nombre propio d¢ una persona ffsica, siempre que no sc confunda con una marca
tegistrada o un nombre comercial publicado.

En cuanto a la vigencia de la marca esta es de diez aflos, esto lo encontramos en el
art{culo 95 de la Ley de la Propicdad Industrial mismo que schala que podrdn ser
prorrogables por perfodos iguales. El derecho otorgado a la explotacién y uso exclusivo
de una marca estd plasmado en el articulo 87 de la ley de la Propiedad Industrial,

"Septilveda César, El Sistcma Mexicano de la Propiedad Industrial, 2a. edicién, Ed.
Pornia S.A., México 1981, pag, 115,
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Otro aspecto importante a comentar ¢s el referente al procedimiento de registro y ya que
no es este ¢l fin del prescnte trabajo, es menester mencionarlo por lo menos en forma
resumida: se divide bisicamente en 3 grandes rubros en consideracién personal, primero
el examen o andlisis administrativo y de forma para cerclorarse de que ¢l llenado del
formato asf como los anexos, son correctos, segundo rubro se trata del examen de
novedad, es decir, la autoridades verificard si existe o no una marca aplicada a los
mismos productos o servicios igual a la que sc pretende registrarlo que pueda
confundirse, a lo que emite un resultado de dicho examen, tercer rubro, éste se da cuando
una vez aprobados los dos primeros rubros, se procede a iniciar los trdmites de registro y
expedicidn del titulo de la marca,

Con tespecto al nombre comercial en nuesiro concepto no consideramos que a partir de
un derecho derivado de la publicacién de un nombre comercial se pueda olorgar una
franquicia, y aun cuando asf succdiera en nucstra opinién no serfa legal, las razones ya
han sido expuestas con anterioridad, en resumen podrfamos concluir que la misma ley
sustenta tal afirmacién, cn principio ¢l articulo 142 de la Ley de la Propiedad Industrial
dice textualmente;

“Existird franquicia, cuando con la licencla dc uso de una marca se lransmitan
conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica,,.”

Hasta aquf observemos que no se habla de nombre comerclal, ni siquiera se incluye una
posibilidad, siendo requisito sine qua non la marca registrada, luego sigue diciendo el
artfculo comentado.

“...para que la persona a quien se le concede pucda producir o vender o prestar servicios
de manera uniforme y con los métodos operativos establecidos por el titular de la
marca,..”

Concluye este pirrafo hacicndo alusién otra vez a el titular de la marca, tampoco se habla
de el titular de un nombre comercial, en consecucncia sdlo es posible que exista
franquicia con la licencia de uso de una marca registrada.
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A pesar de que ¢l autor Arce Gargollo manifiesta que: ®puede existir licencia de nombre
comercial (art, 112).* “

No negamos la posibilidad de que se otorguen licencias de uso de un nombre comercial,
pero no para que de tal acto derive una franquicia, pues el nombre comerclal sélo viene a
ser parte de la propiedad industrial que el franquiciante transmite a el franquiciatario en
esa relacion contractual, Inclusive el efecto que tiene Ia publicacién de! nombre comercial
es un tanto reduclda y solo tiene como efecto segin el articulo 106 de la Ley de la
Propledad Industrial que a la letra dice:

A, 106,- Quicn esté usando un nombre comercial poded solicitar al Instituto la
publicacidn del mismo en la gaceta, Dicha publicacién producird el efecto de establecer la
presuncién de la buena fe en la adopcidn y uso del nombre comercial,”

Es de notarse que solo se obticne la presuncién de Ia buena fc en la adopcién y uso de
dicho nombre y no es ni siquicra un regisiro, Podemos pensar que las ocasiones que se
menciona a fa figura de la franquicia diciendo que es Ia licencia de la marca o nombre
comercial, se hace con respecto al scgundo elemento, como parte de la propicdad
industrial que el franquiciatario otorga al franquiciante,

b) LAS PATENTES.

No es mucho lo que podemos decir respecto de las patentes, no exisic una definicién
expresa en la Ley de La Propiedad Industrial que sefiale lo que es, pero fos artfculos 9,
10 y 16, nos dan las bases para poder determinar o que es una patente.

El artfculo 90. sefiala el derecho exclusivo a la explotacién de una invencidn, el artfculo
160., nos define lo que es una invencidn y dice;

“'Se considera Invencién toda creacidn humana que permite transformar la materia o la
energla que existe ea Ja naturaleza, para su aprovechamicnto por i hombre, a través de

“ Arce Gargollo Javier, El Contrato de Franquicia, Editorial Themis 2a, Edicién,
México 1992 p. 37,
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Ia satisfaccién inmediata dc una necesidad concreta, Quedan comprendidos entre la
invenciones los procesos o productos de aplicacidn industrial,”

Segin clta que hace el autor Serrano Migalidn y Perez Miranda nos dicen al respecto:

*La invencidn significa una solucidn a un problema concreto en ia esfera tecnoldgica,
puede ser un producto o un procedimicnto. La patente es un documento emitido por una
oficina gubernamentai que describe una invencidn y cra una situacidn jurfdica en la quela
invencién patentada puede ser explotada (fabricada, utilizada, vendida, importada) sélo

con la autorizacién del titular de la patente.” "’

Tratando de dar una definicion personal podemos decir que patente es:

Patente : La autorlzacidn que el Eslado otorga para explotar una invencidn en forma
exclusiva, dicha autorizacidn se hace constar en un documento que el propio Estado
expide através de sus drganos coinpetentes.

La patente puede sin lugar a duda participar en una relacidn de franquicia como parte de
los elementos de propiedad industrial que se otorga al franquiciatario, es de gran
importancia la patentc en ocasiones ya que de esta puede depender que el franquiciatario
logre la uniformidad en los productos o servicios que preste.

¢) CONOCIMIENTOS TECNICOS Y ASISTENCIA TECNICA,

Elemento indispensable en la relacidn contractual a l1a que aludimos, mismo que se
desprende como lo mencionamos del artfculo 142 de la Ley de la Propiedad Industrial
que nos dice en su primera parte:

“Existiré franquicia cuando con la licencia de uso de una marca se transmilan

conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica.,.”

'pérez Miranda, Fernando y Serrano Migallon, Tecnologfa y Derecho Econdmico, Ed.
Miguel Angel Porria , México 1983, pag. 31.

54



Hasta aqul fijemos nuestra atencidn, pues bien comencemos a definir los términos
menclonados;

E! autor Guillermo Cabaneilas nos ofrece una definicién que cita en su obra y se refiere a
eila:

“Asi, entenderemos por conocimientos técnicos a los referidos a operaciones definidas
mediante las cuales se obtiene la transformacién deseable de las cosas que nos rodean,” **

En ¢l Diccionario Juridico dei autor de Pina Vara, técnica significa:

*TECNICA :Conjunto de procedimientos de que se sirve una cicncia o un arte, asf
como la habiiildad para manejarlos, La técnica puede ser definida como la préclica
ilustrada, frente a la préctica de los puros pricticos®,*

El autor Arce Gargollo nos dice que:

*La asistencia técnica es “un flujo continuo de Instrucciones, directivas o consejos
suministrados cn la medida en quc son requeridos para la conduccién u operacién de un
proceso determinado * Este concepto puede confundirse o abarcar algunos conociniientos
técnicos del Know How, pero tiene como caracterfstica el que generalmente se preste en
forma personal por técnicos o personal del franquiciante; por expertos o consultores,
Supone para el franquiciante una obligacién de hacer” que debe cumplirse durante la
vigencia del contrato; es decir, ¢s de tracto sucesivo. Las visitas del franquiciante al
establecimiento del franquicialario ayuda a Iniciar la operacidn y tambi¢n a asistir en los
problemas de produccldn'.”

Comunmente se habla en lasdiferentes definiciones de franquicla del concepto “Know
How" el autor citado ofrece una definlcidn del mismo diciendo que :

“Cabanellas de las Cuevas, Gulllermo, Régimen Juridico de los Conocimientos Técnicos,

Know How y Secretos Comerclales e Industriales, Ed, Heliasta S.de RL., Buenos Aircs

1984, pag. 32,

"De Plna Vara, Dicclonario de Derecho, Ed. Pornia 13a, Edicién. México 1985,p. 456.
Arcc Gargollo Javier, E! Contrato de Franquicia, Editorial Themis, México 1992, p.38.
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*Know how .- Es una abreviatura de *Know How to do it* (saber como hacerlo),
comprende invenciones procesos, férmulas o procesos, férmulas o disefios que no estdn
patentados o no son patentables, que se evidencian através de alguna forma fisica como
dibujos, especificacioncs o disefios que incluyen casi invariablemente secretos
comerciales y que pueden comprender expericncia técnica, acumulada y habilidad
prictica y que, como mejor s¢ comunican, o quizd en la Unica forma que pueden
transmilirsc es através de scevicios personales, El concepto incluye también la destreza,
pericia, y habilidad desarrolladas en ¢l uso de la tecnoiogfa. Ei know how es mds
descriptivo y detallista que 1a patente,*'

De acuerdo a los conceplos mancjados por el autor citado podrfamos concluir que Know
How es el conjunto de sccretos , técnicas, férmulas, procedimicntos y cualquier otro
elemento que dio a una empresa la posibilidad de llegar al éxito,

La asistencia técnica es por consccucncia y que estd (ntimamente ligada a es¢ know how,
¢l apoyo que recibe el franquiciatario para operar la franquicia, es decir, el franquiciante
le indicard al franquiciatario cudles son las acciones a tomar para que, al igual que el
primero, ¢l mismo pucda obtencr ¢l éxito en el desarrollo de su franquicia, la asistencia
técnica abarca en la gran mayorfa segdn concepto del autor Juan Huerdo las siguientes:

®- Asistencia para la scleccién y compra de equipo

- Proyccto y ¢jecucidn de las instalaciones

- Entrenamicnto y capacitacién técnica y gerencial para ventas

- Centralizacidn de compras e instrucciones para el control de inventarios

- Orientacidn financicra y dc andlisis de balances

Ybidem. p. 37,
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- Continuidad en fa prestacion de estos servicios® *

Es indudable que los puntos anteriores son s6lo elementos minimos que debe abarcar esa
asistencia técnica, pero que cada franquicia constituird sus caracterfsticas particulares,
consecuentemente requerird en particular de otros aspectos de asistencia, como por
ejemplo :

~ Asistencia en gestorfa;

~ Asistencia Jegal en la ncgociacidn con arrendadores o con cualquicr otro prestador de

serviclos, profesionistas o sindicatos;

- Asistencia operativa tanto en ¢! drea de produccidn comoen 1a de ventas;

- Asistencia en el drea de capacitacidn y motivacién a los cmpleados de la franquiclataria;
- Asistencia técnica en el 4rca contable o fiscal.

Consideramos que ¢l contenido de 1a asistencia t&nica puede ser tan variado como el
franquiciante lo establezca, asf como ¢l tipo de regociacién a operar,

*El Know How aparccerd sicmpre como materia del contrato de franquicia, aunque su
alcance y definicidn especifica sea muy vago, Incluye una bucna parte de experiencia
generalmente sccrela, y puede variar durante la vigencia del contrato, pues el
franquiclante hard saber al franquiciatario los cambios y actualidad de los conocimientos

desarrollados para ¢l mejor modo de explotar el negocio.™

d) CONTRAPRESTACION

De acuerdo a lo preceptuado en el articulo 142 de la Ley de la Prapiedad Industrial no se
establece como parte de esta relacin contractual ni como requisito para ella, sin embargo

SHuerdo Lange, Juan, Sistema de Franquicias, Asociacidn Mcxicana de Franquicias,
México 1989, p. 10.
YArce Gargollo Javier, Op. Cit, p.37
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creemos que también es un requisito, si no indispensable si caracterfstico en ¢l contrato
de franquicia, ya que dificilmente se olorga un contrato de franquicia en forma gratuita,
no queremos decir con ello que sea imposible, pero st muy remota la idea, ya que uno de
los fines que s¢ persiguen con el contrato de franquicia es el de incrementar sus ingresos
por conceptos diferentes a {os de la operacién del propio establecimiento del
franquiciante, Insistimos, no sélo es el hecho de fortalecerse mds una empresa teniendo
mds sucursales o logrando mds puatos de venia, sino que, ademds, uno de sus fines
principales es ¢l oblener ingresos econdmicos.

Como en la ley no estd contemplado este tipo de contratos, no existe limitacién en cuanlo
a los montos dc los pagos ni cn cuanto a los conceptos de tos mismos, gencralmente los
precios por tener derccho 2 uma franquicia son asignados libremente por los
franquiciantes, tomando en la mayorfa de los casos en cuenta la ley de la oferta y la
demanda, es decir, ¢l mismo mercado establece precios mds o menos iguales respecto de

franquicias de la misma catcgorfa y clase,

Pero el pago por conceplo de tener derecho a la franquicia o0 sea el pago iniclal, no es el
unico, ya que existen otros conceptos tan variados como e) franquiciante los exponga,
uno de ellos, y el mds importante lo conslituyen las regalias, que en términos generales es
et pago que el franquiciatatio hace al franquiciante en forma periddica sobre tas ventas
brutas, es decir sin descontar gastos de operacién, materia prima u otros del
franquiciatario durante el tiempo que dure la relacidn contractual, Regularmente sc hace
en forma mensual, y casi sicmpre legado a las ventas del propio franquiciatario,

*Algunos franquiciadores prefieren cobrar la cuola inicial dividiéndola por categorfas de
scuerdo con los scrvicios prestados, Cobran por separado la capacitacién, h
mercadotecnia, la publicidad y a seleccidn de la ubicacidn, "

$Steven §. Raab y Gregory Matusky, Franquicias Cémo Multiplicar su Negocio, De.
Limusa México 1992, p. 35,
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*En qué forma cobran sus cuotas los franquiciadores? Algunos acostumbran cobrar la
cantidad completa en ¢l momento de firmar el contrato de franquicia. Otros prefieren
dividicla para atraer mds prospectos, y en tal sentido cobran, por ejemplo, 50% a la firma
det contrato y 50% al terminar la capacitacién,”*

*El pago de la contraprestacidn puede ser

*Un solo pago (um- sum) & la celebracion del contrato o en un plazo que en & mismo se
establece, que resulta como pago de precio por la venta de la franquicia, entendida como
privilegio, como derecho a explotar la negociacidn mercantil®

ity Como pago de regalfas (royaltics) o pagos periddicos  relacionados con los resultados
de 1a explotacién de la negociacidén. E! Black's Law Dictionary las define, entre otras de

-sus acepciones, como "compensacién por el uso de un bien generalmente registrado, de

€0sas o recursos naturales, que sc expresa como un porcentaje de los beneficios obtenidos
por ¢l uso del bien o como una cantidad por unidad producida **¢

"E! primer paso para establecer las regalfas consiste en determinar la rentabilidad relativa

a su negoclo”™ ¥

"Normalmente, las regalfas de las franquicias van desde un 3% a un 10% de las ventas
bmm.“

Como nos heinos podido dar cuenta la contraprestacidn consiste bdsicamente en dos tipos
de pago:

1.« Pago Inicial, por derecho propiamente a la franquicia, precio determinado por el
franquiciante, tomando como base, en 1a mayorfa de los casos, la ley de la oferta y la

”lbldcm 164 y 165,
Ame Gargollo Javier, Op. Cit. pp. 39 y 40,
$Steven S, Raab y Gregory Matusky, Op. Cit. p.67.
%bidem p. 167,
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demanda, pago que puede hacerse en una sola exhibicidn o en varias, de acuerdo a lo que
¢! franquiclante determine segun sus polfticas de comercializacidn de la franquicia,

2.- Pago periddico, y ligado a la venta del propio negocio del franquiciatario,
considerado en porcentajes que segdn algunos autores y la Asoclacidn Mexicana de
Franquicias, van det 3% al 10% y que no son limitativos esos porcentajes, Este pago es
conocido como regalfas,

Como mencionamos los conceptos de pago que el franquiciatario debe hacer al
franquiciante son muy variados, entre los mds caracterfsticos encontramos los que ya
mencionamos, pero existen otros que utilizan franquiclantes en forma particular, como lo
puede ser un cobro por concepto de pudlicidad, por concepto de comisidn, por el
suministro de materia prima, por conceplo de capacitacién no contemplada en el contrato,
alguna comisién por ¢! suministro de mobiliario o equipo, por citar algunos ¢jemplos, en
algunos casos es fan excesivo el concepto de pagos o comisiones que debe hacer el
franquiciatario al franquiclante que desalicntan la actividad de los franquiciatarios.

Es comin que los pagos antes mencionados, as/ como las penas convenclonales
estipuladas en ef contrato scan garastizados a peticidn de! franquiciatario, {a forma en que
comdnmente se hace es con fianza.

Concluimos que la libertad para aplicar pagos por varios conceplos es muy extensa y
tegalmente nio existe una regulacidn expresa,

C) ELEMENTOS FORMALES

Aun y cuando la Ley de Ja Propiedad Industrial no sefiala cudl sea la forma que debe
revestir este contrato para ser vdlido, surge la interrogante goudl es Ja forma que estc
contralo debe reveslir para scr vdlido, comencemos por seiialar lo que se menclona en el
artfculo 142 de la Ley de la Propiedad Indusirial:

*“Arifculo 142,- Existird franquicia cuando con la licencia de uso de una marca se
transmitan conocimientos técnicos o s¢ proporcione asistencia téenica, para que la
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persona a quien s¢ le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de
manera uniforme 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 una franquicia deberd proporcionar a quien se le pretende conceder ,
previamente a la celebracin del convenio respectivo, la informacidn relativa sobre el
estado que guarda su empresa, en los términos que establezca el reglamento de esta ley
Pana la inscripcién de franquicia serdn aplicables las disposiciones de este capftulo.”

Para efectos de concretar cual es la forma que bebe revestir este contrato sefialemos
ademds los que el articulo 136 dc la Ley de la Propiedad Industrial sefala:

*Articulo 136.- El titular de una marca registrada o en trdmite podré conceder mediante
convenio, licencia de uso a una 0 mds persona, en relacidn con todos o algunos de los
productos o servicios a los que se aplique dicha marca, La licencia deberd ser inscrita en
el Instituto para que pueda producir efectos ¢n perjuicio de terceros.”

El artfculo 137 de la ley en comento también lo analizaremos y dice;

* Artfculo 137 .- Para Inscribir una licencia en el Instituto bastard formular la solicitud

correspondiente en los términos que fije el reglamento dc esta ley.”

Con los artfculos antes mencionados podemos hacer la siguiente afirmacién: que si bien
es cierto que la ley no sefala cudl es la forma que debe revestir el contrato de franquicia
para ser vélido, también lo es que, tratdndose de la franquicia al ser una licencia de uso
de marca mds otros requisitos, cxiste la obligacién de inscribir dicha licencia, y esta
obligacién vuelve a repetirse en el articulo 142 de 1a Ley de la Propiedad Industrial en su
parte dltima y seflala ademds que serdn aplicables las disposiciones del capitulo referente
a las licencias y transmisién de derechos,
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(Es pucs, sin lugar a duda, que la forma que debe revestir ol contrato de franquicia es por

escrilo, ya que es esta fosma la requerida para lnscribiiv en e Justtuto de Ja propledad
Industrial, obligacion cstablecida tanto en el artfculo 131 y 142 de la Ley de la l’ruplcdad

ludusirial,
V.- TERMINACION DEL CONVENIO DE FRANQUICIA,

Sc lrala, como comentamos, de un coiitraty atfpico, y de acuerdo con la legislacién civil,
resulla quc’ muchas de las causas de terminacldn del contralo de franqicia las disponen
los propios franquiciantes deatro def cuerpo def conlralv, algunas de clias se refacionan a
conlinuacién sin vlvidar lo que dispone of antfeuto 1858 dei Cddigo Civil vigente, que a

la lelra dice:

“Adiculo 1858.- Lus contralos que  no estén especificamente reglamentados en esle
Cddigo, se regledn por fas reglas generates de los conlralos, por las estipulaciones do las
partes y, e o que fucren omisas, por fas disposiciones del conlralo cou el que lenga s

analegfa de lus reglamentadus cn este ordenanticito,”

*Son atlpicos, inominados o no reglamentados, os conlralos que se celebran y 1o estdn
arliculagmente regulados por fa oy, sino que nacen de la awtonomfa de la voluntad y su
| Y q y
fuente de obligatoricdad cs fa teorfa general def contrato™®
*De las causas generales de tennivacion del cuntralo algunas Je fas cuales pueden ser

pactadas por las pactes ci el contrato do rrm;qulci,a...'”

Nos hientos refesido af artfeulo anterior, asf como a las citas e los autores sefafadus, con
el fin de danivs cucnta que f contrato, siendo alfpico, se sujela para su cunipliniienio &
las cstipulaciones de las partes, sicndo cn consecuencia que fas thisuias causas de
terminacidn def contrato de franguicia son propucstas por fas partes, et la mayoifa de los
casos sl pur el franquiciante, A continuacidn mencivnarcinus algunas de estas causas de

”l’éra del Castillo, bermardo, Contratus Civites, Editorial fforrda México p.49,
“Arce Gargoll Javicr, Op. Cit. p. 52
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terminacién de este contrato aunque de ninguna manera son las Unicas, tal vez sf, las mds

comunes:

-Por llegar ¢l plazo fijado para ello

-Por muerte o incapacidad de alguno de los contratantes

-Por la voluntad de una de las partes cumpliendo los requisitos para ello
Debido a la quiebra de alguno de los contratantes

--La falta de pago

--Que las declaraciones e informacidn que haya proporcionado el franquiciatario sean
falsas

=Por Incurrir en quicbra o suspension de pagos el (ranquiciatario

-Por cesién hecha del (franquiciatario de la licencia concedida a un tercero sin

consentimiento del franquiciante

-Cualquier forma de utilizacidn de los signos distintivos diferente al autorizado y sin
consentimiento del titular de la marca

-5i 1a calidad de los productos o la prestacidn del servicio no son iguales a la prestada por

el franquiciante

-Por cambiar la imagen arquitecténica donde se expenden los productos o se prestan los

servicios por el franquiciatario
-Si el franquiclatario dejara de tener vigentes los seguros que le indique el franquiciante

-5i la franquiciataria permite aplicar cualquier gravamen a sus activos sin consentimiento

del franquiciante
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-Si el franquiciatario permite fa reduccién de su capital social en forma considerable sin
consentimiento del franquiciante

S el franquiciatario vendiera acciones de su franquicia sin conscntimicnto del

franquiciante

-Por cerrar la franquicla por un perfodo determinado sin causa justificada y sin

consentimiento del franquiciante
-Por la liquidacidn o disolucidn de la sociedad que haya adquirido la franquicia
-Por huelga que sufva cl franquiciatario por tiempo determinado o indeterminado

-Por clausura impuesta a el franquiciatario por autoridades adininistrativas que dure un

tiempo determinado

-Que del resultado de auditorfas practicadas al franquiciatario resulten diferencias con

respecto al pago de regalfas hechas al franquiciante

Como expresamos éstas son solo algunas de las causas que dan origen a la terminacidn
del contrato de franquicia mds comunes, pero no las unicas, ya que fas partes tiencn fa
libertad de establecer fas que ellos crean aplicables y, claro, no estén en contra del

derecho.

Hay algo que vale la pena comentar, y es lo referente a las causas de terminacién del
contrato de franquicia, que segdn la legislacidn las estipulaciones de las partes regirdn el
contrato, pero que en la préctica, esas estipulaciones de las partes que debieran ser
creadas en forma bilateral, resulta que el franquiciante s Quien las seflala pricticamente y
el franquiciatario cn las mds de la veces solo estampa su firma en sefial de aceptacién. No
pretendemos con ello afirmar que el contrato de franquicia sea un contrato de adhesidn,
aun y cuando el franquiciatario en mds de una ocasién sc adhiere a las cldusulas
establecidas por el franquiciante. Pero veamos, para entender mejor este planteamiento,



lo que la Ley Federal de Proteccién al Consumidor sefiala al definir al contrato de
adhesion:

Articulo 85.- Para los efectos de esla ley, s¢ entiende por contrato de adhesidn el
documento elaborado unilateraimente por el proveedor, para establecer en formalos
uniformes los términos y condiciones aplicables a fa adquisicién de un producto 0 a la
prestacién de un servicio, adn cuando dicho documento no contenga las cldusulas
ordinarias de un contrato de adhesidn celebrado en territorio nacional, para su validez,
deberd ser escrito en idioma cspaflol y sus caractercs tendrdn que ser legibles a simple

vista.

Los comentarios antcriores s¢ hacen en opinidn personal y con la idea de que el contrato
de franquicia tiene una inclinacidn hacla lo que se menciona de un contrato de adhesidn,
haclendo la aclaracién de que no lo podemos afirmar en definitiva ya que no en todos los
casos se csean unilateralmente las estipulaciones contractuales, pero en un gran porcentaje
la creacidn del contrato en su conjunto es por parte del franquiciante, situacién que en
consideracién personal pone en desvenaja al franquiciatario, deberfa entonces haber una
disposicidn que protegiera un poco a los franquiciatarios ya que si bien es clerto que fa
intencion del legislador ha sido la de desechar paternalismo, también lo es que el
franquiclatario aun quegepa y esé consciente de los alcances de su contralacién no cuenta
con reglamentacion que le permita participar mds nutridamente en fa elaboracién del

contrato de franquicla.

Debemos considerar ademis que ¢! conlralo de franquicia a pesar de ser inominado, y
que se frata de un acto de comercio y siguiendo ese orden de ideas, y consientes de que
en el caso del contrato de franquicia fas partes establecen libremente las estipulaciones a
que se sujelaran, dentro de las cuales se contienen las causas de lerminacidn del contrato
de franquicia. En consecuencia comenfemos lo que el Cddigo de Comescio dice para
reforzar ¢sa libre estipulacidn de fas partes en el contralo de franqulcia.
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Articulo 78.- En las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y términos
que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa de la
observancia de formalidades o requisitos determinados,”

“Articulo 79.- Se exceptuaran de lo dispucsto en el articulo que precede :

1.- Los contratos que con arreglo a este Cddigo u otras leyes deban reducirse a escritura
o requieran formas o  solemnidades necesarias para su eficacia, '

IL.- Los contratos celebrados en pafs extranjero en que la  ley exige escrituras, formas o
solemnidades determinadas para su validez, aunque no 1as exija la ley mexicana,

En uno y otro caso, los contratos que no llenen las circunstancias respectivamente
requeridas no producirdn obligacidn ai accidn en juicio.

Aqufl podrfa existir cierta confusién respecto a la inscripcidn del contrato de franquicia
en ¢l Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pero no debemos confundir que el
requisito de inscripcion es sélo para que pueda producir la licencia de uso de marca
contenida en el contrato de franquicia efecto en perjuicio de terceros, pero no como un
requlsito de validez,

Y no existicndo 1a obligacidn de reducir a escritura, o fornia especial o solemnidad para
su eficacia, opera lo preceptuado en el artfculo 78 del Codigo de Comercio, y las partes
en conclusién pueden cstablecer las causas de terminacidn del contrato libremente, claro
observando lo que el artfculo 77 del mismo Cddigo establece;

“Articulo 77.- Las convenciones {lfcitas no producen obligacidn ni accidn, aunque
recaigan sobre operaciones de comerclo.



CAPITULO TERCERO

COMPETENCIA Y MARCO JURIDICO DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL.

1.- CONCEPTO DE COMPETENCIA,

Empecemos por exponer algunos conceptos de lo que es competencia; el autor de Pina
Vara nos dice que:

"COMPETENCIA: Potestad de un drgano de jurisdiccién para ejercerla en un caso
concreto, //LIsmese objetiva a 1a fundada en ¢! valor de un negocio o en su abjeto;
funcional cuando es atribuida en atencién a la participacidén asignada al drgano
jurisdiccional en cada instancia o en relacidn a la existencia de los distintos tipos de
proceso, y territorial cuando se deriva de la situacién especial del érgano//idoncidad
reconocida a un drgano de autoridad para dar vida a determinados actos juridicos, v,

Beneficio dé competencia.v. cuestiones de competencia,**!

Si pensamos que los actos jurfdicos que realizan los particulares, requicren una capacidad
para realizarlos, en comparacién a esto la actividad que realiza el Estado y que se
materializa a través de actos administrativos debe sustentarse en una competencia, como
lo sefiala cf autor Gabino Fraga y para este autor competencia es:

*“La competencia en derecho administrativo tiene una significacién idéntica a la capacidad
en el derecho privado; es decir, el poder legal de ejecutar determinados actos constituye
la medida de las facultades que corresponden a cada uno de los Grganos de la
administracién” **

%'De Pina Vara Rafael, Diccionario de Derecho, Ed. Porrda, México 1985, p.163.
9Gabino Fraga, Derecho Administrativo, 32a. Edicién, Editorial Pornia S.A., México
1993, p.267,
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El mismo autor en su obra Derecho administrativo, sefiala caraclerfsticas que tiene la
competencia y nos dice que, en primer lugar esta competencia debe estar contenida en
algun Instrumento legal, o como €l lo seflala requicre estar expreso en la ley para que
pueda existir. También habla de la obligatoriedad que tiene ¢l ejercicio de dicha
compelencia, opina que la compelencia se encuentra generalmente fragmentada entre
diversos érganos, entendemos claro estd que se trata de drganos de la administracidn
publica. Algo realmente importante es el hecho de que la competencia es irrenunciable y
no se sujeta a ningun tipo de pacto que comprometa su ejercicio, ya que no es un bien
que csié dentro del comercio, y que debe estar cjercitado en todos los casos que lo
requicra el intcrés publico, igualmente opina el autor que la competencia no es un
derecho del titular del drgano que la ejercita, sino que es constitutiva de éste dltimo, asf
también sciiala que la competencia no la puede delegar el drgano que la ejercita, sino s
por mandato de la propia lcy en los términos que le fije para ello.

Respecto al otigen de la competencia de los érganos de la administracidn, consideramos
lo que ¢! autor Gabino Fraga nos schala, desde el punto de vista doctrinal, para
posteriormente sefialar cudl teorfa en su concepto resulla la correcta. Sefiala el autos que
cxisten dos grandes teorfas que pretenden explicar ¢! origen de la competencia, una de
cllas trata de explicarlo sostenicndo que tiene su origen en la delegacidn, y la otra la
explica sosteniendo que la competencia existe en razdn de la atribucidn que de ella hace
la propia ley. La primera postura sustenta la idea de que el Estado ha otorgado o
depositado en ¢l Presidente de la Repiblica el ejercicio de las facultades administrativas,
pero este en su imposibilidad de ejecutar todas las facultades o encomiendas, tiene la
nocesidad de delegar algunas de éstas facultades en algunos otros dérganos de la
Administracidn  Publica, actuando en representacion del propio Presidente de la
Repiblica. La otra teorfa expone, que el origen de la competencia estd dada por la propia
ley, ya que ésta ultima s la que hace una distribucidn de las facultades entre los 6rganos
de la administracidn, Apunta el autor que podra existir confusién entre la primera teorfa
que establece ¢l origen de la competencia en la delegacién de facultadcs, con la teorfa que
establece el origen de la competencia en la propia ley, analicemos lo que dice en esta
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materia 12 Ley Orgdnica de la Administracidn Pdblica Federal, que en su articulo 16
establece: :

Anfculo 16.- Corresponde originalmente a los litulares de la Secretarfa de Estado y
Departamentos administrativos e! trdmite y resolucidn de los asuntos de su compelencia,
pero para la mejor organizacién del trabajo podrén delegar a los funcionarios a que se
refieren los artlculos 14 y 15, cualesquiers de sus facultades, excepto aquellas que por
disposicidn de la fey o del reglamento interior respectivo, deban ser ejecutadas

precisamente por sus titulares,

Tal pareciera que auestra legistacion adopla la teorfa de la delegacidn de facultades, pero
no es asf, aunque aparentemente lo parezca, al sefialarse que se confieren facultades a
otros drganos, pero finalmente la facultad de delegar facultades estd precisamente
contenlda en una ley, asf como la forma, alcance y efectos, es por ello que la
competencia aun y cuando sea delegada estard siempre contenida en alguna ley,

2.- INSTITUTQ MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

A) NATURALEZA JURIDICA DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL.

De acuerdo al articulo | de la Ley Orgénica de la Administracién Pdblica Federal,
sehafa que en Ja misma se establecen las bases de organizacidn de la Administracién
Publica Federal, la que serd centralizada y paraestatal, seflala que la presidencia de fa
Republica, las Secrelarfas de Estado, los Departamentos Administrativos y la
Procuradurfa General de la Republica integran la Administracién Publica Centralizada,

Un segundo rubro que comnpone la Administraciéa Publica Federal, la integra segdn el
arifculo en comento, los organismos descentralizados , 13s empresas de participacidn
estatal, las instituciones nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de
finanzas y los fideicomisos, todos ellos componen la Administracidn Publica Parsestatal,
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este segundo rubro es el que nos interesa, en especial lo que s tefiere a los organismos
descentralizados. Al respecto veamos lo que el autor Serra Rojas nos comenta:

“La Administracién Piblica Paracstatal estd integrada por el conjunto de Instituciones,
Organismos, Empresas de Economfa Mixta, Patrimonios Pdblicos, qx;e por disposicién de
la Ley, colaboran en la realizacién de fines del Estado, sin formar pasie de la
Administracién Piblica Centralizada, con la cual mantiene estrictas relaciones de control

y vigiiancia a cargo de aquelias, y dividiodos en sectores para tal efecto,”

Sefiala la misma Ley Orgdnica de la Administracidn Pibiica Federal, lo que debe
entenderse por un organismo descentralizado, en el thulo tercero titulado: De la
Administracién Publica Paraestatal Capftulo Unico, nos dice en su articulo 45:

Artfculo 45.- Son Organismos Descentralizados las unidades creadas por ley o
decreto del Congreso de 1a Unidn o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad
jurfdica y patrimonio propios, cualesquiera que sca la estructura legal que adopten.

El artfculo 3 de la propia ley en comento, sefiala que :

Artlculo 3.- El Poder Ejecutivo de la Unidn se auxiliard en términos de las
disposiciones legales correspondicntes, de las siguientes entidades de 12 administracién

publica paraestatal;
L.- Organismos descentralizados ;

1l.- Empresas de participacidn estalal, instituciones nacionales auxiliazes de crédito,
organizaciones auxiliares de crédito, e instituciones nacionales de seguros y de fianzas, y

IIL.- Fideicomisos.

$Cerra Rojas, Andrés, Derecho Administrativo, Doctrina, Legislacién y Jurisprudencia,
10a. edicién, tomo primero, De. Porria S.A., México 1981, pag. 622,
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Dirijamos ahora nuestra atencidn hacia la Administracién Pdblica Paracstatal,
consecuentemente vayamos a estudiar la Ley Federal de Entidades Paracstatales, que en
su articulo | nos sefala:

Artfculo 1.- La presente ley, reglamentaria en lo conducente del artfculo 90 de la
Constitucién Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, tiene por objeto regular la
organizacidn, funcionamiento y control de las entidades paraestatales de la
Administracidén Pdblica Federal,

Las relaciones del Ejecutivo Federal, o de sus depeadencias, con las entidades
paraestatales, en cuanto unidades auxiliares de la Administracién Pdblica Federal, se
sujetardn, en primer término, a lo establecido en esta ley y sus disposiciones
reglamentarias y, sélo en lo no previsto, a otras disposiciones segin la materia que

corresponda.

El articulo 2 de la propla Ley Federal de Entidades Paraestatales nos sefiala cudl es su
determinacién y nos remite a la Ley Orgénica de 1a Administracidn Pdblica Federal, la
que estudiamos con antelacidn y que en sus artfculo 45 nos sefiala cudles son los drganos
descentralizados. Pasemos a conocer lo que nos dice el artfculo scgundo de fa Ley
Federal de Entidades Paracstatales:

Articulo 2.- Son entidades paracstatales las que con tal cardcter determina la Ley
Orgénica de la Administracién Publica Federal,

Es decir, que la propia Ley Orgdnica de la Administracién Piblica Federal es la que
determinard cudles son las entidades paracstatales, mismas que encontramos enumeradas
en el articulo 3 de dicho ordenamiento.

Siguiendo con esa tesilura, el articulo 3 de la Ley Orgénica de la Administracldn Publica
Federal hace una enumeracion de las entidades paraestatales, y en primer término sefiala
a los organismos descentralizados, en segundo término, a las empresas de participacion
estatal, instituciones nacionales de crédito, organizaciones nacionales auxiliares de
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crédito, e instituciones nacionales de seguros y de fianzas, y en tercer rubro, los

fidelcomisos,

Para el presentc trabajo nos dirigitemos en especifico a estudiar a las entidades
paracstatales que son sefialadas en el primer rubro, o sea a los organismos
descentralizados, Para 1al efecto analicemos los siguientes conceptos,

La Ley Federal de Entidades paracstatales sedala en su capftulo Ii, titulado De los
Organismos Descentralizados, en su seccién A, referente a la Constituclén, Organizacidn
y Funclonamiento, en su articulo 14 que a 1a letra dice:

Artlculo 14.- Son Organismos Descentralizados las petsonas jurfdicas crcadas conforme a
lo dispuesto por la Ley Orgénica de la Administracién Publica Federal y cuyo objelo sea:

1 La realizacidn de actividades correspondicntes a las dreas estratégicas o prioritarias;
11 La prestacidn de un servicio publico o social, o
311 La obtencidn o aplicacién de recursos para fines de asistencia o seguridad social.

En el mencionado articulo encontramos cudles son los organismos descentralizados y

ademds cudl es su objeto,

Después de haber analizado las leyes anteriores pasemos a determinar cual es la
naiuraleu jurfdica del [nstituto Mexicano de Ja propiedad Industrial, Nos hemos referido
y no sin razén a a divisién de fa Administracidn Publica Federar, en centralizada y
paraestatal, dentro del segundo rubro, el paraestatal encontramos a los organismos
descentralizados, que como analizamos son creados conforme a la Ley Orgénica de la
Administracién Publica Federal, ley que sehala que éstos, entre otros, tienen como objeto
la prestacion de un serviclo piiblico o social, en consccuencia, el Instituto Mexicano de la
Propiedad [ndustrial es un Organismo descentralizado, slendo ésta su naturaleza juridica,
ya que es creado como lo establece 1a Ley Orgdnica de la Administracién Piblica Federal
por decreto del expedido por el H. Congreso de los Estados Unldos Mexicanos, en el
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que SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE
LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LAS PROPIEDAD INDUSTRIAL,
publicado en ¢! Diario Oficial el 2 de agosto de 1994, y que entrd en vigor hasta el | de
octubre de 1994, decreto que vino a modificar el tftulo de la ley, para quedar como Ley
de la Propiedad Industrial, en el mismo decreto se sefiala en el artfculo 6, que el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa en materia de propiedad
industrial, ES UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO CON PERSONALIDAD
JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO.

\
El autor Cerra Rojas nos dice que:

*El organismo descentralizado relaja los vinculos de ta descentralizacidn administrativa al
mismo tiempo que le transficre una competencia limitada para mantener su autonomfa,
A estas entidades sc les llama para 1a doctrina instituciones periféricas, autoadministrackon
0 paracstatales, ya que logran esa autonomfa al serics transferidos, por 1a autoridad
central los poderes de decisidn que la sustraen del poder disciplinario y de revocacién y
no estdn sometidas a la jerarqufa administrativa,

El cardcler esencial de un organismo descentralizado, como entes publicos menores, cn su
autonom(a orgdnica, con un poder propio de decision en los asuntos que legalmente se les

encomiendan, "%

Con el plantcamiento hecho y con apoyo en la legislacidn comentada resulla clara la
naturaleza jurfdica del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como un Organismo
Descentralizado, con personalidad juridica y patrimonio propio y que presta un servicio
publico en materia de propledad industrial,

$Serra Rojas, Andrés, Derecho Administrativo, Doctrina, Legislacidn y Jurisprudencia,
10a. edicién, tomo primero, Ed, Porria S.A., México 1981, pag. 623.
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B) SU UBICACION DENTRO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA.

Refiriéndonos a nuestra carta magna en su capfiulo lercero que trata del poder ejecutivo y
especificamente en su artfculo 90 que sefiala:

Articulo 90.- La administracién pdblica federal serd centralizada y paraestatal conforme a
la Ley Orgénica que expida el Congreso, que distribuird los negocios del orden
administrativo de la Federacidn que estard a cargo de las Secretarfas de Estado y
Departamicntos Administrativos y definird las bases generales de creacidn de las entidades
paraestatales y la intervencidn del Ejecutivo Federal en su operacién,

Las lcyes determinardn fas relacioncs entre las entidades paracstatales y el Ejecutivo
Federal, o entre éstas y las Secretarfas de Estado y Departamentos Administrativos,

Lo que debe llamar la atencidn de este artfculo, es el hecho de que se define claramente
la divisién de la forma de Administracidn Publica Federal y se habla de dos grandes
rubros, la centralizada y paraestatal, y la ley que definird cudl es uno, y otro es la Ley
Orgdnica de la Administracin Publica Federal y ésta, por disposicién de Ja misma
Constitucién, serd expedida por el H, Congreso de ta Unidn.

En este orden de ideas vayamos analicemos 1o que la Ley Orgdnica comentada sefala al
respecto, misma que nos indicard cudl es la ubicacién del la INSTITUTO MEXICANO
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL dentro de la Administracién Piblica Federal,

Respecto a la Administracién Publica el autor Rios Elisondo nos manifiesta:

*Nosotros definlmos a la administracién publica como aquella actividad coordinada,
permanente y continda, que realiza el poder ejecutivo, tendiente al logro, oportuno y
cabal, de los fines del Estado, mediante la prestacién directa de servicios pdblicos,
materiales y culturales, para lo cual dicho poder establece 1a organizacién y los métodos
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mds adecuados; todo cllo con arreglo a la Constitucidn, al derecho administrativo y a
criterios eminentemente précticos.” *

Efectivamente, esta ley fue expedida por el H, Congreso de la Unidn, publicada en el
Diario Oficial de la Federacién el 29 de diclembre de 1976, abrogando la Ley de
Secretarfas y Departamentos de Estado del 23 de diciembre de 1958, la entrada en vigor
fue hasta el | de enero de 1977, segin transitorio So de la misma ley,

Comencemos por revisar el capftulo dnico del titulo primero, que sc titula; De La
Administracién Pdblica Federal, 1a cual en su articulo primero nos dice:

Antfculo 1.- La presente ley establece las bases de 1a organizacion de la Administracion
Publica Federal centralizada y paraestatal,

La Presidencia de la Republica, las Secrelarfas de Estado y los Departamentos
Administrativos y la Procuradurfa General de la Republica intcgran la Administracién
Publica centralizada,

Los organismos descentralizados , las empresas de participacion estatal, las instituciones
nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituclones
nacionales de scguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la Administracidn
Piblica Paracstatal,

Articulo 2. En ejercicio de sus atribuciones y para ¢l despacho de los negocios de orden
administrativo encomendados al Poder Ejeculivo de la Unidn, habrd las siguicntes
dependencias de la Administracién Publica Federal Centralizada;

L.- Secretarfas de Estado
Il.- Departamentos Administrativos,

Por su parte el artfculo 26 nos establece:

“Rios Elisondo, Roberto, Acto de Gobierno, E! Poder y el Derecho Administrativo, E4,
Pornda §.A., México 1975, pag. 363,
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Artlculo 26.- Para el estudio, planeacidn, y despacho de los asuntos de orden
administrativo, ¢! Poder Ejccutivo de la Unién contard con las siguicates dependenclas;

Y enumera a 17 Secretarfas de Estado un Departamento Admintstrativo que es el Distrito
Federal.

Nos damos cuenta que para el apoyo de los asuatos administrativos el Poder Ejecutivo de
la Unidn cuenta con 17 Secretarfas de Estado y un departamento Administeativo, la
Secretarfa de Comerclo y Fomento Industrial ocupa en orden de mencién en la Ley
Orgénica el ndmero 9, la cual tenfa la facultad de tnscribir los contratos de franquicia ya
que actualmente la tiene el Instituto Mexicano de la Propledad Industrial,

Pero ademids el articulo 3 de la misma Ley Orgdnica de la Administraclén Piblica
Federal, sefala que:

Artlculo 3.- Et Poder Ejecutivo de la Unién se auxiliasd en los términos de las
disposiciones legales correspondientes, de las siguientes entidades de la administracidn

publica paraestatal:
§.- Organismos descentratizados;

1.« Empresas de participacidn estatal, instituciones nacionales de crédito, organizaciones
nacionales auxiliares de crédito, e instituciones nacionales de seguros y de flanzas, y

I~ Fideicomisos.

En conclusidn el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial sc encuentra ubicado en el
segundo rubro que compone la Administracidn Pdblica Federal, es decir dentro de la
Administracién Pdblica Paraestatal, como un organismo descentralizado que auxiliard al
Poder Ejecutivo de la Unidn, siendo ésta, como ya lo analizamos, su naturaleza jurfdica,
pero que finalmente realiza funciones de! Estado, asi lo apunta el autor Serra Rojas:

*La descentralizacién administrativa, como forma de la administracidn pdblica indirecta,
¢s un modo de organizacidn mediante el cual se integran iegalmente personas juridicas o
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entes de derecho pdblico no territoriales, para administrar negocios de su estricta
competencia y realizar fines especificos del Estado, sin desligarse de la orientacidn
gubernamental, ni de la unidad financiera del mismo. la cracién de estos entes obedece a
razones politicas y no de caracter socioldgico.**

C) ORGANIZACION ADMINISTRATIVA.

Como ya hemos comentado, el Institulo es un organismo descentralizado con
personalidad jurfdica y patrimonio proplos, su objeto es la aplicacién de la Ley de la
Propledad Industrial, el reglamento de la misma y las demds disposiciones
aplicables.(art. 1 de la Ley de la Propiedad Industrial).

Se estructura de la siguiente mancra y de lgual forma se sefialan en forma resumida sus
atribuciones, con base en el Estatuto Orgdnico del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federacidn el § de diciembre de 1994:

ESTRUCTURA ORGANICA

Junta de Gobierno

Direccién General

Direcciones:

Diteccién de Patentes

Direccidn de Marcas

Direccién de Proteccidn a la Propiedad Industrial
Dlrecclén Técnica

Direccl6n de Asuntos Juridicos;

%Serra Rojas, Andrés, Derecho Adminisirativo, Doctrina, Legislacién y Jurisprudencia,
10a.edicidn, tomo primero, Ed. Porrda §,A., México 1981, pag. 622,
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Subdireccién de Legislacidn y Consulta; y

Subdirecciones adscritas a la Direccidn General;

Subdireccién de Adminisrracidn y Finanzas

~ Subdireccion de Relaciones y Cooperacidn Nacional e Internacional
Contralorfa Interna,

ATRIBUCIONES :

Unidades Administrativas

Aplicar los ordenamientos vigentes que integran el marco jurfdico cn materia de la
propiedad industrial del Instituto, asl como vigllar su cumplimicnto, conforme a las
atribuciones que les confiere ia ley y, en su caso, imponer la sanciones que procedan y
resolver los recursos administrativos que al respecto se promuevan;

Expedir copias certificadas de las constancias que obren en los expedientes de los
archivos del drea a su cargo, previa solicitud de parte interesada; y

Registrar, guardar y custodiar los expedientes de las diversas figuras jurfdicas de su
competencia y que se contemplan en la Ley.

DIRECCION DE PATENTES

Vigilar la aplicacién de la Ley y el Reglamenlo en cuanto al procedimiento para la
obtencidn de patenles y registros de modelos de utilidad y disciios industriales;

Otorgar o negar ias palentes y registros de modelos de utilidad y disefos industriales que
se tramiten conforme a la ley;

Ascgurar fa proteccidn legal a fa explotacidn y conservacién de los derechos derivados de
la concesidn de patentes y registros de modelos de utilidad y dischos industriales;
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Resolver las solicitudes que se presenten para la transmisidn y conservacidn de derechos
de patente, modelos de utilidad y disefios industriales;

Emitir las resoluciones que tengan por abandonadas fas solicitudes relativas a patentes y
registros de modelos de ulilidad y disciios industriales;

Coadyuvar con las fireas correspondientes, en la difusidn y conocimiento del Sistema de
Propiedad Industrial, as{ como en la promocidn de las invenciones de aplicacidn
industrial,

DIRECCION DE MARCAS

Proponer y supervisar la aplicacidn de las polfticas para el registro de marcas y avisos
comerciales, publicacidn de nombres comerciales, declaratoria de proteccidn y
autotizaciones de uso de denominaciones de origen;

Emitir los registros de marcas, avisos comerciales, autorizacidn de publicacidn de
nombres comerciales, declaratorias de proteccidn y autorizaciones de uso de

denominaciones de origen; y

Autorizar y emitir las resoluciones de la proteccidn legal a la explotacidn y conservacidn
de derechos, asf como los actos relativos a las disposiciones legales en la materia,

DIRECCION DE PROTECCION A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Substanciar los procedimientos de nulidad, caducidad, y cancelacidn de los derechos de
propiedad industrial conforme a lo dispuesto por la ley; formular las resoluciones y
emitir declaraciones adininistrativas correspondientes;

Realizar las investigaciones de infracciones administrativas y emplazar a presuntos
infractores; substanciar Jos procedimientos respeclivos; formular las resoluciones y emitir
declaraciones administrativas conforme a la ley ¢ imponer las sanciones administrativas
conducentes;
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Ordenar y practicar visilas de inspeccién; requerir informacidn y datos; decretar medidas
de aseguramiento y solicitar fianza a los promoventes de dicha medida.

Realizar lay Investigaciones de hechos presuntamente conslitutivos de delitoogelicién de
parte.

Emitir los dictdmenes técnicos que le sean solicitados por el Ministerio Pdblico Federal,

Tramitar y otorgar constancias de inscripcion al Registro General de Poderes, asf como
requerir lo necesario para su otorgamiento, y en su caso, anular la Inscripeion
correspondiente si como resultado de alguna excepcidn de falta de personalidad opuesta
en algin procedimicnto judiclal, se llegara a dctcrminar que la inscripcidn
correspondicate no fue otorgada conforme a la ley;

Substanciar los procedimientos de declaracién administrativa, y en su caso, girar oficios
de requisitos, desechamientos, abandonos, prérrogas, desistimientos, etcétera, asf como
emitir Jas resoluciones adminlstrativas a que se refiere la ley en relacién con el Cddigo
'Federal de Procedimientos Civiles de aplicacidn supletoria;

Actuar como drbitro en los procedimientos administrativos que se ventilen en el Instituto,
cuando las partes acepten somelersc a dicho procedimiento;

Substanciar y resolver los recursos administrativos que se interpongan conlra las
resoluciones que emita, relativa a los actos de aplicacién de la Ley de la Propiedad
Industrial y demés disposiciones en la materia;

Expedir copias certificadas de las constancias que obren en los archivos del instituto
cuando deban ser exhibidas ante autoridades judicialcs, administrativas, o laborales; y
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DIRECCION TECNICA

Difundir la prestacidn de servicios de informacidn y la formacién de acervos
documentales de patentes ¢ informacién tecnolégica;

Promover y asesorar técnicamente al sector productivo sobre sus necesidades de
modernizacion tecnoldgica;

Promover y difundir al sector productivo del pafs los resultados del avance tecnoldgico
nacional ¢ Internacional;

Organizar, operar y actualizar los scrvicios de informacidn y documentacién tecnoldgica
establecidos por el Inslituto, en los términos de la ley; y

Disefiar las estrategias para propiciar la participacién y concertacién de acclones con los
sectores social y privado en materia de difusién de la informacién tecnolégica,

DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS

Formular las contestaciones de demandas en todo procedimicnto judicial o contencioso

administrativo; y

Proporcionar ascsorfa para resolver recursos administrativos que se intcrpongan en contra
de resoluciones emitidas por el Instituto.

SUBDIRECTOR DE RELACIONES Y COOPERACION NACIONAL E
INTERNACIONAL

Fungir como 6rgano de enlace con organismos del sector piiblico y privado nacionales y
sus contrapartes extranjeras para concertar convenios de cooperacién en materia de
propiedad industrial; y

Atender y resolver consultas en materia de propiedad industrial que formule cualquier
interesado, a nivel particular como empresarial.
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CONTRALORIA INTERNA

Vigilar y comprobar ¢! cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales, normas y lineamientos que regulan el funcionamiento del Instituto

Se trata de un organo de control y vigilancia, ademds realiza auditorias a las diferentes
unidades administrativas, recibe y atiende quejas que presenten los particulares, vigila la
aplicacidn del presupuesto, etc. '

A la Direccion de Marcas estardn adscritas las subdirecciones de Integracidn de
Documentos, Apoyo Técnico y Control de Examen y Registro de Marcas, Signos
Distintivos y Conservacién de Derechos, asi como los Departamentos; de Recepeidn y
Control de Documentos; de Examen; de Archivo de Marcas y de Conservacién de

Derechos,

A 1a Direccién de proteccidn a la Propiedad Industrial estardn adscritas las subdirecciones
de Procesos de Propiedad Industrial, de Prevencidn de 1a Competencia Desleal y de
Juicios de Amparo, etc,

A la Direccién Técnica estardn adscritas las subdirecciones de Informdtica y de Servicios
de Informacidn Tecnoldgica y sus correspondientes departamentos.

A la Direccidn de Asuntos Jurfdicos estardn adscritas las subdirecciones de Legislacion y
Consulta y Representacidn Legal del Instituto,

A la Direccién de Administracidn y Finanzas, estardn adscritos los Departamentos de
Recursos Humanos y Materiales y de Finanzas y Presupuesto,

A la Subdireccidn de Relaciones y Cooperacidn Nacional e Intemacional estardn adscritos
los Departamentos de Cooperacién Nacional e Internacional,
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D) ATRIBUCIONES DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL EN MATERIA DE INSCRIPCION DE CONVENIOS DE
FRANQUICIA.

Actualmente [a facultad de inscripcién de convenios de franquicia le compete al Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, pero no olvidemos que dicha facultad se encontraba
conferida a la Secretarfa de Comercio y Fomento Industrial, dicha facultad la
encontrabamos expresada en la Ley de Fomento y Proteccién a la Propiedad Industrial,
publicada el 27 de junio de 1991 en ¢l Diario Oficial de la Federacidn y que en su
artfculo 142 parte final prescribla, que para la inscripcién de franquicias eran aplicables
las disposiciones del capftulo VI, en consccucncia el artfculo 136 del mismo capftulo
manifestaba que el titular de una marca registrada podrfa conceder mediante convenio
licencia de su marca, en su parte final seflalaba que dicha licencia debfa ser inscrita en la
Secretarfa para que pudiera producir efectos en perjuicio de terceros.

El 29 de marzo de 1994 fue publicado en el Diario Oficial de la Federacién un acuerdo
que adscribfa orgdnicamente unidades administrativas y delegaba facultades en los
Subsecretarios Oficial Mayor, Jefes de Unidad, Directorcs Generales y otros subaltemos
de la Secretarfa de Comercio y Fomento Industrial, y en su articulo So que scfialaba que
los Jefes de Unidad y Directores Generales, que a continuacidn s indican, quedaban
facultados para realizar los siguientes actos:

-Fraccién XVI.- El Director General de Desarcollo Tecnoldgico:

i) Autorizar o negar la transmisidn de Derechos, la inscripcién de Franquicias, la licencia
de uso en relacién con los actos administrativos indicados en el inciso b) anterior, y la
renovacién de sus Derechos, '

Como vemos la facullad de inscripeién de contratos de Franquicia correspondia en
principio a Ia SECOFI, actualmente le corresponde al Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, que s analizard enseguida,
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Para tal efecto analicemos el decreto por el cual se crea el Instituto Mexicano de la
Propledad Industrial, pero no olvidemos que la Ley de Fomento y Proteccidn a la
Propiedad Industrial, ahora Ley de la Propiedad Industrial, sciialaba en su artfculo 7 que:

Atticulo 7.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industria serd un organismo
descentralizado, con personalidad jurfdica y patrimonio propio y tendrd entre otras, las
sigulentes atribuciones: '

1.- Ser érgano de consulta y apoyo técnico de Ja Secretarfa, en materia de propiedad
industrial;

§§.- Difundir, ascsorar y dar servicio al piiblico en esta materia;

liL.- Coadyuvar con la Secretarfa en la realizacién de sus funciones previstas en los

articulos 5 y 6 de esta ley;

1V.- Formar y manteaer actualizados Jos acervos sobre Invenciones publicadas en ¢l pafs

o0 en ¢l extranjero;

V.- Realizar estudios sobre la situacidn de la propiedad industrial en el dmbito

internacional;
VI.- Efectuar investigaciones sobre el estado de Ja téenlca, y
Vil.- Las demds que sc requieran para su eficaz funcionamiento,

Efectivamente ¢! arifculo quinto transitorio de la Ley de Fomento y Proteccién de la
Propiedad Industrial ahora Ley de la Propiedad Industrial, publicada en ¢l Diario Oficlal
¢! 21 de junio de 1991, decfa:

Artfculo Quinto.- El Ejecutivo Federal expedird el Decreto de creacién del Instituto a que
se refiere el artfculo 7o, de este ordenamiento legal,

Es hasta el 10 de diciembre de 1993 en que se publica el decreto por el que se crea el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, dos aflos después de creada la Ley de
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Fomento y Proteccidn de la Propicdad Industrial, Pues bien este decreto expedido por el
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos con fundamento, en el articulo 89 fraccién |
constitucional, Séptimo y Quinto transitorio de la Ley de Fomento y Proleccidn de la
Propiedad Industrial, 28, 31,32 bis, 34, 35,38, 39, 45 y 48 dc la Ley Orgdnica de la
Administracién Pdblica Federal; 14 y 15 dc la Ley Federal de Entidades Paraestatales.

Este decreto establece en su artfculo primero que:

ARTICULQ lo.- Se crea ¢l organismo descentralizado denominado Instituto Mexicano de
la Propiedad Industrial, con personalidad jurfdica y patrimonio proplo, que tendrd por
objeto brindar apoyo técnico y profesional a la autoridad administrativa y proporcionar
serviclos de orientacidn y asesorfa a los particulares para lograr un mejor
aprovechamiento del sistema dc propicdad industrial, quedando agrupado en el sector
coordinado por la Secretarfa dc Comerclo y Fomento Industrial.

E! articulo 3o, de este acucrdo de creacidn del I.M.P.I,, ain que en forma muy general
sciiala cudles serdn las atribuciones del Instituto y nos sefiala que:

ARTICULQ Jo.- El Instituto tendrd las atribuciones siguientes:

1.- Ser drgano de consulta y apoyo técnico de la Secretarfa, en materia de propicdad
Industrial, particularmente por lo que respecta a la actividad registral, debiendo auxiliar
aquella en cl desarrollo y desempefio eficaz de las funciones y atribuciones que la ley le

otorga;
I1.- Difundir, asesorar y dar servicio al publico en materia de propiedad industrial;

I11.- Coadyuvar con la Sccretarfa en la promocidn de invenciones de aplicacidn Industrial,
spoyar su desarrollo y explotacién en la industria y el comercio, e impulsar la

transferencia de tecnologfa mediante :

a) La divulgacidn de acervos documentales sobre invenciones publicadas en el pafs o en
¢l extranjero y la asesor{a sobre su consulta y aprovechamiento;
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6) La elaboracidn, actualizacidn de directorios de personas ffsicas y morales dedicadas a
la generacidn de invenciones y actividades de investigacidn tecnoldgica,

¢) La realizacidn de concursos, certdmenes o exposiciones y el otorgamiento de premios y
reconocimicntos que estimulen la actividad inventiva y la creatividad en el disefo y la
presentacion de productos;

d) La asesorfa a empresas o intermediarios financieros para emprender o financiar la
construccién de protolipos y para el desarrollo industrial o comercial de determinadas

invenciones;

c) La difusidn entrc las personas, grupos, asoclaciones o instituciones de investigacidn,
enseflanza superior o de asistencia técnica, del conocimiento y alcance de las
disposiciones de la ley, que faciliten sus actividades en {a gencracidn de invenciones y en
su desarrollo Industrial y comercial subsecuente, y

f) La colaboracidn de convenios de cooperacidn, coordinacidn y concertacidn, con los
gobiernos de las entidades federativas, as{ como con instituciones publicas o privadas,
naclonales o extranjeras, para promover y fomentar las invenciones y creaciones de
aplicacidn industrial y comercial,

IV.- Formar y mantencr actualizados los acervos sobre invenciones patentadas o
regisiradas en el pafs o en el extranjero;

V.- Realizar estudios sobre la situacidn de la propiedad industrial en el dmbito
Internacional y participar en las reuniones o foros internacionales relacionados con esta

materia;

V.- Efectuar investigacioncs sobre el estado de 1a técnica en los distintos sectores de la
Industria y tecnologf(a;
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VIlL.- Actuar como érgano de consulta en materia de propiedad industrial de fas distintas
dependencias y entidades de la administracidn piblica federal, asl como asesorar
Instituciones sociales y privadas;

VIIL.- Participar en la formacién de recursos humanos especializados en las diversas
disciplinas de fa propiedad industrial, a través de la formulacién y ejecucién de
programas y cursos dc capacitacién, enseflanza y especializacidn de personal profesional,
téenico y auxiliar, y

1X.- Las demds que le correspondan, conforme a las disposiciones legales aplicables,

Lo que debe flamar nuestra atencién para efectos del punto en cuestidn, cs fa fraccién 1, o
sca, el ser un drgano de consulta y apoyo técnico de la Secretarfa, en matesia de
propiedad industrial, particularmente por lo que respecta a la actividad registral,

Con fecha $ de diciembre de 1994, se publicd en el Diario Oficial de de fa Federacién,
el estatuto orgdnico del Instituto Mexicano de fa Propiedad Industrial, en apego al
articulo quinto transitorio de! acuerdo por €] que se crea el Instituto, en este estatuto
orgdnico, en el artlculo Jo. se reitera que el Instituto es un organismo descentralizado con
personalidad jurfdica y patrimonio propio, que tiene como objeto, como autoridad
administrativa, 1a aplicacién de fa Ley de fa Propiedad Industrial, su Reglamento, y
demds disposiciones aplicables a la materia.

En ¢ artfculo $ encontramos fa estructura orgdnica que se detenmina de la siguiente

manera:
Juna de Gobiemo
Direccidn General
Direcciones:

De patentes
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De marcas

De Proteccién a la propiedad industrial
Ténica

De asuntos juridicos

Subdirecciones:

De administracidn y finanzas

De relaciones y cooperacidn

Naclonal ¢ intemacional

Contralorfa interna.

A la direccidn de marcas es a la que nos referiremos, ya que es la que como veremos se
encarga de la inscripcidn de contratos de franquicia, el art(culo 13 del estatuto orgdnico
del Instituto sefala en su fraccidn 111 que:

ARTICULO 13.- Son atribuciones de la Direccidn de marcas:

I11.- Regular la proteccidn legal a la explotacién y conservacidn de los derechos derivados
de 1a avtorizacién de registro de marcas y avisos comerciales, de la publicacién de
noinbres comerciales y de la autorizacién para el uso de las denominaciones de origen,

Este articulo no nos sefiala especificamente l1a atribucién del Instituto en maleria de
inscripcidn de contratos de franquicia, pero nos da las bases generales para entender que
esta direccidn es la encargada de regular la autorizacidn de uso de registros de marcas,
pero pasemos para concluir este punto a estudiar el artfculo 21 del estatuto en estudio que
nos dice;



ARTICULO 21.- A Ia Direccién de marcas estardn adscritas las Subdirecciones de
{ntegracién de Documentos, Apoyo Técnico y Control de Examen y Registro de Marcas,
Signos Distintivos y Conservacién de Derechos, asf como los Departamentos de
Recepcidn y Control de Documentos, de Examen de Archivo de Marcas y de
Conservacién de Derechos.

Pasemos ahora con base en el articulo 21 antes sehalado, a estudiar el Acuerdo por el que
s¢ Delegan Facultades en los Directores, Subdirectores, Jefes de Departamento y otros
Subalternos del Inslituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado el 5 de
diciembre de 1994 en el Diario Oficial de la Federacién.

Este acuerdo es emitido por Jorge Amigo Castafieda, Director General del Instituto
Mexicano de la Propledad Industrial, con fundamento en los articulos 7 bis 2 de 1a ley de
{a Propiedad Industrial, 22 y 59 fraccién V de la Ley Federal de Entidades Paraestatales,
y que el artfculo Go. de la Ley de la Propicdad Industrial establece las facultades del
Instituto Mexicano dc la Propiedad Industrial como autoridad administrativa y ¢l artfculo
7 bis 2 del mismo ordenamiento legal, otorga facultades al litular de dicho instituto para
delegar en los funcionarios subalternos el ejercicio de las facultades a que se refiere el
artfculo 60. fraccidn [lI, en especifico para nuestro tema de estudio que cs el
determinar las facultades det Instituto en materia de inscripcion de contratos de

franquicia:

ARTICULO 6.- El Institulo Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad
administrativa en materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado, con
personalidad jurfdica y patrimonio propio, el cual tendrd las siguientes facultades:

RI .- Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invencidn, y registros de modelos de
utilidad, disefios industriales, marcas y avisos comerciales, emitir declaratorias de
proteccién a denominaciones de origen, autorizar el uso de las mismas, la publicacién de
nombres comerciales, as! como la inscripcién de sus renovaclones, transmisiones o
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licenclas de uso y explotacién, y las demds que le otorga esta Ley y su teglamento, para
¢l reconocimiento y conservacién de los derechos de propiedad industrial,

Este decreto por el cual se delegan facullades, fue expedido en atencidn a la estructura
bisica del Instituto aprobado por [a Junta de Gobierno, y con la finalidad de procurar la
mejor organizacién del trabajo y agilizar ¢l despacho de los asuntos competencia de dicho
Instituto, s delegan facultades a excepcidn de las que por ley deben ser ejercidas por el
Director General, esta delegacién de facuitades fue previamente aprobada por fa Junta de
Gobierno.

El artfculo lo. de este decreto en comento sefala que:

ARTICULO lo.- Se delegan en los Directores y Subdirectores y Jefes de Departamento
del Instituto Mexicano de fa Propiedad Industrial, las facultades a que se refiere el
presente acuerdo, en el &mbito de sus respeclivas competencias, entendiéndose esta
delegacién sin perjuicio de su ejercicio directo por parte del Director General del
Instituto, En todo caso, las facultades para derogar, adicionar y modificar este acuerdo
corresponden s6lo a este dltimo, sujeto a aprobacidn de la Junta de Gobicrno del Instituto
Mexicano de la Propledad Industrial,

El arifculo 40, del acuerdo comentado nos sefiala;
ARTICULQO 4o.- Son atribuciones de fa Direccidn de marcas;

h) Autorizar o negar la transmision de derechos, inscripcién de franquicias, la licencia
de uso y Ia renovacidn de los derechos amparados por un registro de marca o aviso
comercial, la publicacién de un nombre comercial o la declaratoria de proteccién de la
denominacién de origen.

Al final de este articulo se sefiala que

Las facultades a que se refieren los incisos h) ¢ y) se delegan en el Jefe del Departamento
de Conservacién de Derechos. Las facultades antes sefialadas las encontramos soportadas



en ¢l Estatuto Orgdnico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial publicado en el
Diario Oficial de la Federacidn el 5 de diciembre de 1994, que sefiala en su articulo 13
fraccion 1II:

ARTICULO 13.- Son atribuciones de la Direccién de Marcas:

{11.- Regular la proteccidn legal a 1a explotacién y conservacidn de los derechos derivados
de la autorizacién de registros de marcas y avisos comerciales, de la publicacién de
nombres comerciales de la autorizacidn para el uso de las denominaciones de origen,

Como observamos al Jefe dcl Departamento de Conservacion de Derechos corresponde la
facultad de inscribir los contratos de franquicia, este departamento se encuentra adscrito a
la Direccién de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, recordemos
que ¢l artfculo 21 del Estatuto orgdnico del propio Instituto dice:

Artlculo 21.- A la Direccion de Marcas estardn adscritas las Subdirecciones de
integracién de documentos, Apoyo Técnico y Control y de Examen y Registro de
Marcas, Signos Distintivos y Conservacion de Derechos, asf como los Departamentos de
Recepeidn y Control de Documentos; de Examen, de Archivo de Marcas y de
Conservacién de Derechos.
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3.- MARCO JURIDICO DE LA INSCRIPCION DEL CONVENIO DE FRANQUICIA
a) CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Respecto a nuestra Constitucidn Polftica, cabe mencionar que no contiene en forma
particular alguna disposicidn espectfica a 1a Inscripcidn de convenios de Franquicia, pero
sefiala 1a forma en que ha de dirigirse Ia Administracién Pablica Federal, nos sefala,
ademds, que existird una Ley Orgénica, misma que distribuird los negocios del orden
Administrativo de la Federacidn, asf como definir las bases para la creacién de entidades
paraesiatales, estc uitimo es muy Importante ya que en la actualidad fa facultad de
inscripcién de los contratos de Franquicia corresponde a una entidad paraestatal,

Pues bien, ¢l articulo 90 nos dice que:

Artlculo 90 la Administracién Pdblica Federal serd centralizada y paraestatal conforme a
la Ley Orgénica que expida el Congreso, que distribuird los negocios del orden
administrativo de la Federacidn, que estardn a cargo de las Sccretarfas de Estado y
Departamentos Administrativos y definird las bases generales de creacidn de las entidades
paracstatales y la intervencidn del Ejecutivo Federal en su operacidn,

Las leyes determinardn las relaciones entre las entidades paraestatales y el ejecutivo
Federal, o entre éstas y las Sccrelarfas de Estado y Departamentos Administrativos.

Llama nuestra atencidn lo relativo a |a forma de administracidn que es centralizada y
paracstatal, ya que actualmente es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el
encargado de inscribir los contratos de Franquicia, es pues, que tratdndose de un
organismo descentralizado pertenece a la Administracidn Publica Federal Paraestatal de la
qQue se comenta en el artfculo 90 Constitucional.

Pero antes de tratar en particular el tema del proplo Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, pasemos a estudiar la Ley Orgénica de la Administracién Piblica Federal y
ver qué es lo que nos refiere a cerca de este asunto.
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b) LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

Esta ley que fue publicada en el Diario Oficlal de la Federacién el 29 de diclembre de
1976, establece en su capltulo Unico que se titula de la Administracién Pdblica Federal,
Organizacién de la Administracién Pdblica Federal, y en su articulo lo. nos dice que:

Articulo lo. La presente Ley establece las bases de organizacién de la Administracién
Publica Federal, Centralizada y Paraestatal, '

La Presidencia de la Repiblica, las Secretarfas de Estado, los Departamentos
Administrativos y la Procuradurfa General de la Repiblica integran la Administracién
Publica Centralizada,

Los organismos descentralizados, las empresas de participacion estatal, las instituciones
nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones
nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la Administracién
Publica Paraestatal.

El artfculo anterior nos reitera lo que la Constitucidn Politica nos dice respecto de la
forma de gobierno, pero el articulo 3o. de la Ley Orgédnica de la Administracién Piblica,
nos da una definiclon mis clara de quiénes integran la Administracién Publica
Paracstatal, sefaldndonos que:

Arfculo Jo.- E! poder Ejecutivo de la Unién se auxiliard en los términos de las
disposiciones legalcs correspondientes de las sigulentes entidades de la Administracion
Piblica Paracstatal:

1.- Organismos descentralizados;

11.- Empresas de participacidn estatal, instituciones nacionales de crédito, organizaciones
auxiliares nacionales de crédito, e instituciones nacionales de seguros y de fianzas, y

111.- Fideicomisos.
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Nos damos cuenta que en la primera fraccidn ya se menciona de manera especifica a los
organismos descentralizados, naturaleza jurfdica que corresponde al Instituto Mexicano de
Ia Propiedad Indusirial, pero vayamos miés alld a entender qué es un organismo
descentralizado y para ello revisemos el capitulo tercero de la misma Ley Orgdnica en
comento, t(tulado: De la Administracién Pubiica Paraestatal y que en su titulo dnico de la
Administracidn Publica Paraestatal, particularmente en su articuio 45, nos dice:

Artlculo 45.- Son organismos descentralizados las entidades creadas por la ley o decreto
del Congreso de la Unidn o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurfdica
y patrimonio propios, cualquiera que sea 1a estructura legal que adopten,

La Ley Federal de Entidades Paraestatales publicada en el Diario Oficlal de !a Federacién
el 14 de mayo de 1986, y que en su articulo segundo seiala:

Artfculo 2. Son entidades paraestatales las que con tal cardcter determina la ley Orgdnica
de la Administracidn Piblica Federal.

El articulo 14 por su parte manifiesta :

Articulo 14.- Son Organismos descentralizados las personas jurfdicas creadas conforme a
1a Ley Orgdnica de la Administracidn Publica Federal y cuyo objeto sea :

1.~ La realizacidn de actividades correspondientes a las dreas estratégicas o prioritarias;
II.- La prestacidn de un servicio publico o social;
I11.- La obtencidn o aplicacion de recursos para fines de asistencia o seguridad social,

Como observamos, la Ley Orgdnica de fa Administracién Publica Federal aunque no nos
da especificaciones sobre la inscripcidn de contratos de franquicia, sf nos lleva de la
mano para determinar que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es un
organismo descentralizado, cudl es su naturaleza jurfdica, para entonces saber ademéds
cudles leyesloregulan, y  también nos indica que es este el instituto encargado de
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lo relativo a la propiedad industrial, en consecuencia de la inscripcién de los contratos de
franquicia como mds adelante veremos en forma detallada.

¢) LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Antes de hablar de la Ley de 1a Propiedad Industrial, debemos referimos a la Ley de
Fomento y Proteccién a la Propiedad Industrial, la que s6lo se modificé de nombre y fue
reformada para quedar como Ley de la Propiedad Indusirial, pues bien, la Ley de
Fomento y Proteccidn a la Propiedad Industrial pubiicada el 27 de Junio de 1991 en el
Diario Oficial de Ia Federacién, viene a satisfacer una necesidad adn y cuando no al cien
por ciento, si contiene elementos que definen una regulacidn legal mds precisa de las
franquicias, y en su articulo 142 se establece algo que podrfa considerarse una definicidn
de lo que es un contrato defranquicia, mismo que dice:

“ARTICULO 142.- Existir franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca se
transmitan conocimientos técnlcos o 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 pot el
titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos
0 servicios que ésta distingue.

Quien conceda una franquicia deberd proporcionar a quien se le pretende conceder,
previamente a la cclebracidn del convenio respectivo, la informacidn relativa sobre el
estado que guarda su empresa, en los términos que establezca el reglamento de-esta ley.

Para la inscripcidén de franquicia serdn aplicables las disposiciones de este capltulo,

Recordemos que el capftulo a que se reficre el artfculo anterior es el CAPITULO VI, que
se titula DE LAS LICENCIAS Y TRANSMISION DE DERECHOS, el artfculo 136 se
refiere a la inscripcién de licencias de uso de marca, pero recordemos que la franquicia es
una licencia de uso de marca més otros elementos, resultando aplicable el presente
articulo que dice:
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Articulo 136.- El titular de una marca registrada o en trdmite podré conceder, mediante
convenio, licencia a una o mds personas, con relacidn a todos o algunos de los productos
servicios a los que s¢ aplique dicha marca, La licencia deberd ser inscrita en el Instituto
para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.

Como observamos ya nos habla de una inscripcién que es condicién para que el contrato
de franquicias produzca un efecto determinado. Encontramos también sefialado que el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es el encargado de realizar dicha
inscripcién, De Igual manera ¢l presente artfculo sefiala el efecto que produce la
inscripcién que es el producir efectos en perjuicio de terceros. Las caracterfsticas
encontradas cn cl articulo anterior las hemos estudiado cada una por scparado en otros
apartados y aquf sélo las hemos mencionado para determinar la relacién que tiene la fey
de la propiedad Industrial en materia de inscripcidn de contratos de franquicla,

Otro art(culo que no debemos dejar de estudiar es el 137 de la Ley de la Propicdad
Industrial en comento, mismo que sefiala los requisitos de inscripcidn, y dice asf:

ARTICULO 137.- Para inscribir una licencia en el Instituto basta formular la solicitud
correspondiente en los términos que (ije el reglamento de esta ley.

Podrd mediante una sola promocién la inscripcién de licencias de derechos relativos a dos
o mds solicitudes en trimite o dos o mis marcas registradas cuando el licenclante y el
licenciatario sean los mismos en todos ellos. El solicitante deberd identificar cada una de
las solicitudes o registros en los que hard la inscripcidn. Las tarifas correspondientes se
pagarén en funcidn del ndmero de solicitudes, o registros involucrados.

El artfculo comentado nos remite otra vez al Reglamento de la Ley de la Propiedad
Industrial, para establecer cudles son los requisitos especificos de inscripcidn,

Respecto a la cancelacién de la inscripcién del contrato de franquicia, adn y cuando
tratamos dicho tema en el Capftulo IV del presente trabajo, le mencionaremos en forma



general en este momento, ya que ¢l capftulo en estudio de la Ley de la propiedad
Industrial lo contiene en su artfculo 138, el cual nos menciona:

ARTICULO 138.- La cancelacidn de la Inscripcidn de una licencia procederd en los
sigulentes casos:

1.~ Cuando 1a sollciten conjuntamente el titular de la marca y el usuario a quien se le haya
concedido la licencia; :

11.- Por nulidad, caducidad o cancelacidn del registro de la marca, o cuando se trate de
marcas en trdmitc y no se obtenga el registro de las mismas, y

U1L.- Por orden judicial.

Estos son pues los aspectos relevantes que se pueden considerar de la Ley de la Propiedad
Industrial en materia de inscripcidn de contratos de franquicia, los que debemos
reconocer vienen a innovar el panorama existente, ademds de que le han dado la
importancia que merece ¢l tema de franquicias, pero creemos que respecto a la
inscripcidn de los contratos de franquicia no ha sido adecuado el tratamiento que se le ha
dado a esta figura ya que en opinién personal falta una regulacidn méds especfica,

d) REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Este fue expedido con fundamento en el articulo 89 fraccidn | de a Constitucidn Polltica
de los Estados Unidos Mexicanos, 27 y 34 de la Ley Orgdnica de la Administracidn
Publica Federal, publicado en ¢! Diario Oficial de la Federacién el 23 de octubre de
1994, reglamento que tiene por objeto reglamentar la Ley de la Propiedad Industrial y su
aplicacién e interpretacion,

El presente Reglamento nos seflala los requisitos especificos para la inscripcion de los
contratos de franquicias, ya que como vimos las facultades de inscripcidn de los contratos
de franquicia las encontramos en los ordenamientos antes sefialados, el objeto de este
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reglamento como lo vimos es el de reglamentar la Ley de 1a Propiedad Industrial, es decir
establece de una forma mds especfica lo preceptuado en la ley, una de las formas en que
se especifican las bases para la inscripcién de contratos de franquicia se encuentra
contenida en el articulo 10 del Reglamento en estudio, el cual dice :

ARTICULO 10.- La solicitud de Inscripcidn de una licencia de uso de cualquier derecho
de propiedad industrial o franquicia, ademds de los requisitos a que se refiere el artfculo 5
de este Reglamento, deberd sehalar.

I+ El nombre, denominacidn o razén social, nacionalidad y domicilio del licenclante o
franquiciante y licenciatario o franquiciatario;

11 La vigencia del convenio;

11.- §i el coavenio reserva al licenciante, usuario autorizado o franquiciante la facultad
de ejercer las acciones legales de proteccién de derecho de propiedad Industrial materia
del mismo;

1V.- Tratdndose de licencias de uso de marca, los productos o servicios respecto de los
cuales se concede la licencia, y

V.- Los demds datos que soliciten en ios formatos oficiales,

La solicilud debers acompafiarse de un ejemplar certificado o con firmas autdgrafas del
convenio en que consle la licencia, autorizacién de uso o franquicia. Podrd omitirse en el
ejemplar que se exhiba, las estipulaciones contractuales que se refieran a regalfas y demds
contraprestaciones que deba pagar el licenclatario, usuario autorizado o franquiclatario;
referente a las formas o medios de distribucidn y comercializacidn de los bienes y
scrvicios, asf como los ancros de informacién técnica que fo integren,

La solicitud de inscripcidn podrd ser presentada por cualquiera de las partes.
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reglamento como lo vimos es el de reglamentar la Ley de 1a Propiedad Industrial, es decir
eslablece de una forma mds especifica lo preceptuado en la ley, una de las formas en que
s¢ especifican las bases para la inscripcién de contratos de franquicia se encuentra
contenida en el articulo 10 del Reglamento en estudio, el cual dice :

ARTICULO 10.- La solicitud de inscripcidn de una licencia de uso de cualquier derecho
de propledad industrial o franquicia, ademds de los requisitos a que se refiere el anticulo §
de este Reglamento, deberd sefalar,

1.- El nombre, denominacidn o razdn soclal, nacionalidad y domicitio del licenclante o
franquiciante y licenclatario o franquiciatario;

IL.- La vigencia del convenio;

[1l.- Si ¢l convenio reserva al licenciante, usuario autorizado o franquiciante la facultad
de ejercer las acciones legales de proteccidn de derecho de propiedad industrial materia
del mismo;

IV.- Tratdndose de licencias de uso de marca, los productos o servicios respecto de los
cuales se concede la licencia, y

V.- Los demd4s datos que soliciten en los formatos oficlales,

La solicitud deberd acompafiarse de un ejemplar certificado o con firmas autdgrafas del
convenio en que conste la licencia, autorizactén de uso o franquicia. Podr4 omitirse en el
ejemplar que se exhiba, las estipulaciones contractuales que se refieran a regalfas y demds
contraprestaciones que deba pagar el licenclatario, usuario autorizado o franquiciatario;
referente a las formas o medios de distribucién y comercializacién de los bienes y
servicios, asf como los ancxos de informacidn téenica que lo Integren.

La solicitud de Inscripcidn podrd ser presenlada por cualquicra de las partes.
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Peto no olvidemos que para cfectos de Ia Inscripcidn de franquicia, no solo debe
cumplirse con los requisitos antes sefalados , sino que ademds, con los establecidos en el
articulo 5 de! propio reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, el que sefiala :

Artfculo 5.- Las solicltudes o promociones deberdn presentarse ante ¢! propio lnstituto o
en las Delegaciones de la Secretarfa y cumplir los siguientes requisitos:

1.- Estar debidamente firmadas en todos sus ejemplares;

§f.- Utilizar las formas oficiales impresas, aprobadas por el Institulo y publicadas en el
Diario Oficial y en la Gaceta, en el nimero de ejemplares y anexos que se establezca en
fa misma forma, las que deberdn presentarse debidamente requisitadas y, tratdndose de
medios magnéticos, conforme a la gufa que el Instituto emita at efeclo.

En caso de no requerirse formas oficiales, las solicitudes o promociones deberdn
presentarse por duplicado, indicando al rubro el tipo de trdmite solicitado y fos datos a
que se refiere fa fraccién V de este antfculo;

1IL.- Acompalftarse de los anexos que en cada caso sean necesarios, los que deberdn ser
legibles y mecanografiados, Impresos o grabados por cualquier medio;

1V.- Sefialar domicilio para ofr y recibir notificaciones en el territorio nacional;

V.- Indicar el nimero de solicitud, patente, registro, publicacidn, declaratoria, o folio y
fecha de recepcidn a que se refieran, salvo en caso de solicitudes Iniciales de patente o

registro;
VI.- Acompaltarse del comprobante de pago de tarifa correspondiente;

Vil.- Acompafiarse de fa correspondiente traduccién al espafiol de documentos escritos en
idioma distinto que se exhiban con la solicitud o promocidn;

Viil.- Acompafiarse de documentos que acrediten el cardcter de los causahablentes, la
personalidad de los apoderados o representanies legales, y



IX.- Acompafiarse de la legalizacién de los documentos provenientes del extranjero.

Las soficitudes y promociones deberdn presentarse por separado para cada asunto, salvo
cuando se trate de licenclas o transmisiones en los términos previstos en los artfculos 62,
63, 137 y 143 de la Ley; inscripcidn de transmisiones de derechos en las que hayan
habido transmisiones intermedias no inscritas, y las relacionadas a un mismo asunto,

Como podemos damos cuenta précticamente el Reglamento de la ley de la Propiedad
Industrial nos sefala las bases para la presentacidn de solicitudes o promociones ante el
Instituto, como deben de plantearse y en que términos, una de estas solicltudes es la de
inscripcidn de contratos de franquicia, ademds encontramos en este reglamento aspectos
como el relativo al tiempo de respuesta que el Instituto tiene respecto a la solicitud de
inscripcion de contratos de franquicia, asl como las causas de negativa de inscripcion,
asunto que en ¢! capltulo IV del presente trabajo abordaremos con especial atencién,

En sus artfculos transilorios encontramos algo que ha sido fundamental para la nueva
regulacién de la propiedad industrial, es la abrogacidn del Reglamento de fa Ley de
Invenciones y Marcas publicado en et Diario Oficial el 30 de agosto de 1988, reglamento
que bajo las condiciones planteadas en fa Ley de la Propiedad Industrial y con la
desaparicién de! Registro Nacional de Transferencia de Tecnologla resultaba inaplicable
para el caso de la inscripcidn de contratos de frRrquicia,

¢) REGLAMENTQO DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL,

Publicado en el Diario Oficial de la federacién, el 23 de noviembre de 1994, expedido
por ¢l Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de fas
facultades que le confiere la fraccidn | del articulo 89 constitucional, 34 de fa Ley
Orgdnica de Ia Administracién Publica Federal, y 6 de la Ley de la Propiedad Industrial.
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Este Reglamento por su parte no nos da particular instruccidn sobre la inscripeidn del
contrato de franquicia, nos sefiala su objeto que es ¢! de determinar la organizacién y
competencia de las autoridades de! Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para el
ejercicio de las atribuciones que 1a ley de la Propiedad Industrial le otorga (art. lo.
Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial),

Se sefala s estructura orghnica del Instituto, misma que hemos estudiado con
anterioridad, la cual es creada, como se sefiala, para el cumplimiento de sus funciones y
¢jercicio de sus atribuciones que conforme a la ley y su decreto de creacién le
corresponde (Art. 20, R.L.P.I).

Encontramos establecidas las facullades del Director General del Instituto, a quien como
hemos seflalado, compete la representacidn, atencidn , trdmite y resolucidn que le
competen al Instituto, para delegar facultades en servidores piblicos subalternos, acuerdo
que en su oportunidad estudiamos y que fue publicado en el Diario Oficlal ¢l § de
diciembre de 1994, en ¢l que efectivamente encontramos delegacién de facultades, y que
en especifico encontramos las referentes a la inscripcidn de contratos de franquicia, como
observamos corresponde & la Direccién de Marcas por conducto del Jefe del
departamento de Conservacién de Derechos (Art, 4o. R.L.P.I)

Como sefalamos, nos encontramos en ¢l articulo 90. con una descripcidn genérica de las
stribuciones que corresponde a la Direccidn de Marcas y que para nuestro Interés
sefalaremos para ilustrar las siguientes:

IL.- Emitir Jos registros de marcas, avisos comerciales, autorizacién de publicacién de
nombres comerciales, declaratoria de proteccidn y autorizacidn de uso de denominaciones
de origen;

111.- Regular la proteccién legal a la explotacidn y conservacidn de los derechos derivados
de la autorizacién de registros de marcas y avisos comerciales; de la publicacién de
nombres comerciales y de la autorizacidn para el uso de denominaciones de origen;
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VI.- Autorizar y emitir las resoluciones de la proteccidn legal a la explotacién y
conservacién de derechos, asi como los actos relativos a las disposiciones legales en al
materia.

XIHl.- Tramitar el despacho de los oficios emitidos por las dreas operativas y que
conciemen a los trimites de registros de marcas, avisos comerciales, nombres
comerciales, denominaciones de origen y los relativos a la explotaclén y conservacién de
derechos,

Como nos hemos dado cuenta el Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, nos ofrece bases generales para la regulacidn de la inscripcidn de los contratos
de franquicias, pero lo mds importante, que establece la posibilidad de la delegacién de
facultades del Director General en personal subaltemo, delegacion de facultades en las
que sf encontramos especificado lo que respecta a la Inscripcién de contratos de
franquicia como ya lo hemos analizado detalladamente.
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CAPITULO CUARTO

INSCRIPCION DEL CONVENIO DE FRANQUICIA.

l.- ANTECEDENTES LEGALES DE LA INSCRIPCION DE CONVENIOS DE
FRANQUICIA,

Empecemos por sefalar algunas definiciones acerca del término inscripcidn, para luego
comenzar a sehalar cudles fucron los primero antecedentes de la inscripcién de los

convenios de franquicia.

En primer lugar la Enciclopedia Jurfdica OMEBA, sefiala lo siguiente:
* CAPITULO1

NATURALEZA Y ALCANCE

§.- Definicién general, -Las enciclopedias mds comunes se limitan a traer una definicidn
general vulgarizada por cierto, de la inscripcién. * Accidn o efecto de tomar razén de
aclos o documentos en registros piblicos (1).(Ferndndez de Ledn, G., Dicclonario
Jur{dico),

En sentido estricto, tnicamente se refierc a los asicntos que se hacen en ¢l
Registro de Ia'Pmpiedad y ¢l Comercio, Anotacién- matrfcula- constancia en una oficina
publica -Asiento en el Gran Libro de la Deuda Publica, donde el Estado reconoce la
obligacidn de salisfacer la renta perpetia que corresponde a un capital recibido. Titulo,
documento [ntransferible que para acreditar esa obligacidn expide el Estado, En derecho
Hipotecario, accidn de Inscribir en el Registro de la Propicdad el dominio y demds
derechos reales. Asiento de inscripcién. Todo esto y muchos titulos mds abarca este
concepto, en todas las legislaciones del mundo, ya que se utiliza la inscripcidn con los
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mds variados objetivos y en las ramas mds dispares del derecho vigente: Derecho civil,
comercial, procesal, administrativo, hipotecario, elcéters, siempre con la finalidad de
registrar, anolar, dejar constancia de los mds diversos actos juridicos que van desde la
anotacién en forma constitutiva a la declarativa meramente; desde la literal o textual hasta
la concisa o sintética; Inscripcidn de bienes, de aclos o de contratos, hasia la cesidén o
concesién administrativa, Indmeras son, en efecto las inscripciones, adn que
habitualmente signifiquen tomar razdn, inscribir, registrar..,* *'

El diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, define los sigulentes conceptos referentes
a lainscripeién

*INSCRIBIR.- Anotar o apuntar ¢l nombre de una persona para un fin particular o
pudblico. Matricular. Tomar razén en un registro piblico de las manifestaciones de los que
ante ¢] concurren o de los documentos que presentan, para ser coplados u obtener ciertos
datos de los mismos. En derecho Inmobiliario, anotar en el registro de la propiedad una
finca o algdn acto, contrato o documento referente a la misma,(Inscripcidn y especies.)

INSCRIPCION.  Anotacidn. Matricula. Afiliacion o ingreso en determinadas
asociaciones, Constancia escrita en una oficina publica, Palabras con que se recuerda un
hecho 0 a una persona, en placas conmemorativas de gratos acontecimientos,
aleccionadoras de triglcos sucesos o indicativos de otras circunstanclas que no deben
olvidarse. Aparecen asf desde los epitafios a las lépidas colocadas en fugares histéricos o
en célebres monumentos,  En concepciones jurldicas mds genuinas, asiento del Gran
libro de 1a Deuda Publica, donde el Estado reconoce la obligacidn de satisfacer la renta
perpetua que pertenece a un capital recibido, Titulo o documento intransferible que para
screditar esa obligacion expide el Estado, En derecho hipotecario, accién de inscribir en

%" Enciclopodia Juridica OMEBA, Tomo XVI, Insa-lusn, Ed. DrisKill'S.A, Buenos
Alres, 1978, p.12. -
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ol Reglstro de la Propiedad el dominio y demds derechos reales sobre inmuebles, Asiento
Ce inscripcidn,*®

El antecedente inmediato anterior a la Ley de la Propiedad Industrial y que anteriormente
tenfa ¢l nombre de Ley de Fomento y Proteccidn a la Propledad Industrial, en maleria de
inscripeidn de convenios de franquicla lo encontramos en la Ley de Invenciones y
Marcas, publicada en el Diario Oficial de la Federacidn ¢! 10 de febrero de 1976, esta ley
tenfa un cardcter federal, y su aplicacidn correspondfa a la entonces Secretarfa de
Industria y Comercio. En el capftulo V que se titulaba *USUARIOS AUTORIZADOS"
naturalmente refiriéndosc a las marcas, y particularmente en sus artfculos 134, 135,
existfan elementos refcrentes al asunto de la inscripcidn, los cuales estudiaremos en
particular: El artfculo 134 otorgaba la posibilidad de que el titular de una marca
togistrada podfa autorizar a una o mds personas como usuarios de la misma, ya sea para
uno o varios productos de los que amparaba dicha marca, siempre y cuando el gonlrato o
sonven|o se ajustard a lo dispuesto en los articulos subsecuentes. Véase que en esta ley ya
se manejaban los conceplos marca registrada como requisito para conceder el uso a un
tercero y contrato ¥ convenio para referirse al instrumento por el cual se hacfa constar el
otorgamiento del uso de la marca.

El artfculo 135 se refiere proplamente a la inscripcidn, pero pongamos atencién en esto,
no se refiere a la inscripcidn del convenio, sino de la persona, ya que dice; “Para
inscribir a yna persona a tftulo de usuario autorizado de una marca en al Direccidn
General de Invenciones y Marcas, el titular y el usuario deberfan sollcitarlo por escrito y
manifestar datos como, el nombre, domicilio del establecimiento del usuario, los
productos o servicios que amparan ¢l uso autorizado, la duracién de la autorizacidn de la
marca, asf como los demds datos que el reglamento de esta ley prevenga, El ltimo
pdrrafo del artfculo en cita es de gran Importancia a nuestro interés, el cual transcribimos
para luego 'paw a 5u estudio en detalle:

%Canellas Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 21a. Edicidn,
Editorial Hellasta, Buenos Aires Argentina, 1989, p. 431,
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Articulo 135.- A la solicitud deberf acompafiarse una constancia expedida por el Registro
Nacional de Transferencia de Tecnologla, en el que se acredite que Ia marca en relacién
con la cual se solicita la inscripeidn del usuario autorizado ¢ gncuentra comprendida en
uD acto, convenio o conteato inscrito en dicho Registro,

Es decir que previo a la inscripcidn de la persona autorizada para usar la marca, debfa
existir una inscripcida de un acto, convenio o contrato Inscrito en ei Registro Nacional
de Trans(erencia de Tecnologfa, que acreditara la misma autorizacién de ia marca que se
pretendfa conceder su uso,

Para entender mds claramente lo anterior, obligadamente debemos pasar a estudiar la Ley
Sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnologfa y el Uso y Explotacién de
Patentes y Marcas. En efecto esta ley, publicada en el Diario Oficial el 11 de enero de
1982, sefialaba en sus disposiciones generales el objeto de 1a misma, diciendo que éste era
¢l control y orientacién de la transferencia tecnolégica, asf como el fomento de fuentes
propias de tecnologfa, ia aplicacidn de esta ley correspondfa de igual manera al Ejecutivo
Federal por conducto de la misma Secretarfa de Patrimonio y Fomento Industrial, en su
articulo 20., en su primer pirrafo sehalaba cudles actos debfan ser inscritos y en su
segundo pirrafo, en 13 incisos, los describfa en forma numerativa, Para fos efectos de
nuestro tema solo sefalaremos algunos como por ejemplo;

a) La concesién del uso o autorizacidn de explotacién de marcas;
f) La cesldn o autorizacidn de uso de nombres comerciales;

8) La transmisidn de conocimientos técnicos mediante” planos, dlagramas, modelos,
instructivos, formulaciones, especificaciones, formacién y capacitacién de personal y
otras modalidades;

h) La asistencia técnica, en cualquier forma que esta se preste;
k) Los Servicios de asesorfa,consultoria y supervision, cuando se presten por personas

fisicas o morales extranjeras o sus subsidiarias, independientemente de su domicilio;
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1) La concesidn de derechos de autor que impliquen explotacién indusirial;

Estos ton algunos aclos que, segin la ley en comento, debfan inscribirse en el Registro
Nacional de Transferencia de Tecnologfa, creado por la Ley Sobre el Control y Registro
de Ia Transferencia de tecnologfa y el uso y explotacién de Patentes y Marcas del 28 de
diclembre de 1972,

Los documentos, contratos o convenios debfan presentasse ante Ia entonces Secretarfa de
Patrimonio y Fomento Industrial, para luego, de ser procedente, inscribirlos en el
Registro Nacional de Transferencla de Tecnologfa, segin e arifculo 10 de la Ley Sobre
¢! Control y Registro de Ia Transferencia de Tecnologfa y el Uso y Explotacién de
Patentes y Marcas, en consecuencis encontramos que la entonces Secrelarfa ya referida

tenfa facullades para ardenar 13 inscripcién, ya qus fnalments ¢ inscriblan en gl
B.saistro Nacional dg Transercncia de Tecnologfa,

Il.- NATURALEZA JURIDICA DE LA INSCRIPCION DE CONVENIOS DE
FRANQUICIA,

Pana establecer cudl es fa naturaleza jurfdica de la inscripcion de los convenios de
franquicia, debemos antes reflexionar acerca de o que constituye la actividad del Estado,
ya que s naturaleza jurfdica que corresponde a fa inscripcidn de los convenlos de
franquicla consideramos est (ntimamente ligsdo a la funcidén del Estado. Recordemos
que ¢! Estado para hacer cumplir sus funciones, lo hace a través de organismos que tienen
clertas atribuciones, que estén debidamente sefialadas en la ley y que marcan los
parfmetros de actuacién del mismo Estado, y siendo que el pueblo de México se
constituyd en una Repiblica representativa, (art. 40 Const. Pol, de Méx.), democritica y
federal, y el mismo pueblo ejerce su soberanfa por medio de los Poderes de Ia Unién y
siendo que el Poder Ejecutivo ejercerd una Administracidn Publica Federal Centralizada y
Paracstatal. (Art, 90 Const, Pol, de Mér.), dicha Administracidn Publica Federal, por
mandato de Ia ley se divide en dos grandes rubros, Centralizada y Paraestatal, el primer
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rubro lo constituyen Ia Presidencia de la Republica, las Secretarfas de Estado, los
Departamentos Administrativos y 1a Procuradurfa General de la Republica, el segundo
rubto estd compuesto por los organismos descentralizados, las empresas de participacién
estatal, las instituciones nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de
flanzas y los fideicomisos, (Art. lo. L.O.A.P.F.)

La ley también precisa que en el ejercicio de sus atribuciones, y para e! despacho de los
negoclos de orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la Unidn, habrd
Secretarfas de Estado y Departamentos Administrativos que pertenecen a la
Administracién Pdblica Centralizada. (Art. 2 L.O.A.P.F.) Pero también el mismo Poder
Ejecutivo de la Unién se auxiliard en los términos dc las disposiciones legales de los
organismos descentralizados, empresas de participacién estatal y fideicomisos entre otros,
entidades que pertenecen a la Administracién Publica paraestatal. (Art. 3 L.O.A.P.F,).
Pero adonde queremos llegar con los razonamientos y sefialamicentos anteriores, bueno,
pues estamos en el entendido de que la funcién del Estado estd claramente organizada y
atribuida especfficamente a ciertos drganos segin su competencia, pero cémo se
materializa esa funcién del Estado convertida en atribuciones otorgadas en la ley, como
por ejemplo: el otorgamiento de un permiso para conducir , la clausura de un
establecimiento mercantil etc., estas actuaciones del Estado sc traducen en actos, pero
€505 actos son ejecutados en razén de la atribucién que se les ha conferido que no podfa
quedar en manos de particulares, se tiene la necesidad de una administracién que debfa
ser organizada, hablamos entonces de una forma de administracién y esa administracidn
sc materializa en actos, podrfamos decir en actos de adniinistracién, inclusive el articulo
segundo de la Ley Orgdnica de la Administracién Publica Federal califica a ciertos
negocios que debe despachar el Ejecutivo Federal "como dei orden administrativo®, es
decir, entendemos que los actos emanados del Poder Ejecutivo en materia administrativa,
son actos administrativos, actos relativos a la Administracion Pdblica ya sea paraestatal o
centralizada, Podemos concluir que la forma en que se materializa la funcién del Estado
encargado de administrarlo, especificamente en lo referente al poder ejecutivo Federal, es
através de ACTOS ADMINISTRATIVOS,

108



Ahora bien, para puntualizar lo que es un acto administrativo, sefialaremos algunas
definiciones de lal concepto, el maestro De Pina Vara seffala fo siguiente al respecto;

~ "ACTO ADMINISTRATIVO: Declaracidn de la voluniad de un drgano de la
administracidn pdblica, de naturaleza reglada o discrecional, susceptible de crear, con
eficiencia particular o general, obligaciones, facultades o situaciones juridicas de
naturaleza administrativa * ¥

“S) Definicién del acto administrativo.- Asi entendiendo el acto administrrativo, puede
definirse como un acto voluntario dei poder piblico, dentro de su esfera de competencia,
que tiene por objeto crear una relacidn jurldica exorbitante del derecho privado,

Esta concepcidn amplia del acto administrativo abarca los actos unilaterales de la
Administracidn Piblica, como también los bilaterales o contractuales y también los

generales o reglamentarios,” ™

Claro que una vez entendido lo que es un acto administrativo, existen segin autores,
diferentes tipos de actos, El autor Gabino Fraga en su obra Derecho Administrativo hace
una clasificacién de los actos, y los criterios que aplica son:

a) El de la naturaleza misma de los actos; b) El de las voluntades que intervienen en su
formacidn ; c) El de la relacidn que dichas voluntades guardan con la ley; d) El radio de
aplicacidn del acto; ) El de su contenido y efectos jurfdicos.

En conslderacién del inciso a) el maestro Fraga anota que se pueden dividir en dos clases,
los materiales y los juridicos, los primeros apunta no producen consecuencias de derccho
a diferencia de los segundos que si los prdducen. con respecto al Inciso b) en el que se
coniideran las voluntades que intervienen para la formacidn del acto, define el autor,
pueden subdividirse en actos constituidos por una voluntad unica y aclos formados por el
concurso de varias voluntades, en esta clase de actos ¢l autor hace una subclasificacién

bt De Pina Vara Rafael, Diccionario Jurfdico, De. Purrda S.A., México 1985, p. 50
™ Canasi José, Derecho Administrativo, Volumen 1f, Parte Especial, Bduona] Ediclones
De Palma, Buenos Alres 1984, p. 101,
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que solo mencionamos y no explicamos ya que no es el propdsito del presente trabajo, los
clasifica de Ia siguiente manera; acto colegial, complejo o colectivo, acto unidn y el
contrato, este dltimo apunta, puede ser un acto de derecho administrativo no un acto
administrativo, Continuando con el inclso ¢} que parte de la relacién que dichas
voluntades guardan con la ley, el maestro Fraga nos dice, existen dos categorfas, el acto
obligatorio y el acto discrecional, este acto sefiala, "no deja margen a diversidad de
resoluciones segun la apreciacidn subjetiva que el agente haga de las circunstancias del

caso” n

Al explicar la segunda categorfa sefiala; * por el contrario, el acto discrecional tiene lugar
cuando la ley deja a la administraclén un poder libre de apreclacién para decldir si debe
obrar o abstenerse o en qué momento debe obrar o como debe obrar o en fin que

contenido va a dar a su actuacién * 7

Analizando el inciso d) que considera el radlo de aplicacién del acto, considera el autor
citado; existen actos internos y externos, los primeros son aquellos que se realizan dentro
de la Administracién Publica y producen efectos solo en el seno de la organizacidn, los
actos externos comprenden todos aquellos por medio de los cuales el Estado realiza sus
actividades fundamentales.

En consideracién del maestro Fraga, los actos tomando en cuenta su finalidad, pueden
clasificarse en; preliminares y de procedimiento, en decisiones y resoluciones y actos de
ejecucidn, los primeros apunta el autor, a excepcidn de los actos de ejecucidn, son todos
aquellos que sirven como Instrumento o medios para lograr llegar a una decisién o una
resolucidn, [a segunda categorfa o sea los actos de ejecucion dice el autor, son aquellos
que tienden a hacer cumplir forzadamente las resoluciones y decisiones administrativas,
cuando qulen tienc obligacién de cumplirlas no lo hace en forma voluntaria,

"' Gabino Fraga, Derecho Administrativo, 32a. Edicién Editorial Pornia, México 1993,
, 231,
B Ibidem, p. 232,
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Por dltimo analizaremos la categorfa de actos basados en su contenido y efectos jurfdicos,

que pars ¢l presente trabajo son de suma Importancia. Pues bien el mismo autor los
clasifica de la siguiente manera;

*Actos directamente destinados a ampliar la esfera juridica de los particulares, 2da. Actos
directamente destinados al limitar esa esfera jurfdica, y, 3era. Actos que hacen constar la
existencia de un estado de hecho o de derecho *

Ejemplificando la primer categorfa, sefiala el maestro Fraga la constituyen entre otros, los
actos de admision, la aprobacidn, la dispensa o condonacidn, las licencias, permisos o
privilegios de patente.

Respecto a la segunda categorfa forman parte los actos de exproplacidn, las sanciones y
los actos de ejecucion, y en la tercera categotin que para efectos del presente trabajo
pondremos més atencidn, encuadran los actos de registro, de certificacién, de
autentificacidn, las notificaciones y publicaciones, sin olvidar que se analizan los actos en
razén de su contenido, la Administracién Publica cumpliendo con su funcidn realiza
clertos actos por virtud de los cuales hace constar la existencia de un hecho, de una
situacidn o el cumplimiento de requisitos exigidos por leyes administrativas, "Entre esos
actos hay unos que consisten en la recepcidn de declaraciones de los particulares 0 en la
inscripcidn que hace la autoridad administrativa de personas, bicnes o cualidades de unas
0 de otros, como en el caso de los padrones,” ™

Dice el maestro Fraga que con ello la administracién interviene para dar autenticidad,
validez, publicidad o certidumbre a determinadas relaciones de la vida clvil de los
particulares, da algunos ejemplos como; los actos del registro civil, del Registro de fa
Propiedad, y del Registro dcl Comercio, entre otros,

Dentro de Ia misma clasificacidn en estudio, existen en opinidn del maestro Fraga una
serie de actos consistentes en la expedicidn de constancias respeclo a determinadas

Dividem. pag. 234,
"jbidem pag 246.



cualidades de personas o bienes, as( como para acreditar el cumplimiento de determinados
requisitos para la realizacion de determinadas actividades y exigidos por las leyes,

Respecto a los aclos de registro y certificacién, opina el maestro Fraga que no producen
ambos los mismos efectos, ya que en algunos casos son constitutivos los efectos que
producen y sefiala el matrimonio y el registro de sociedades como ejempio de elio, otros
s¢ limitan a constituir una prueba, de un hecho o de una relacidn y sefiala, como
ejemplos, el registro de nacimientos o defunciones. Afiade a la clasificacién anterior otro
tipo de actos: los de notificacién y los dc publicacién, su finalidad esta dirigida en dar a
conocer resoluciones administrativas fijando el punto de partida para otros actos o
recursos,

Considerando lo que la ley sefiala respecto a la naturaleza juridica de la inscripcién de
convenios de franquicia y en la legislacién pasada encontramos un artfculo det cual se
deduce dicha naturaleza, asf pues en el Reglamento de la Ley Sobre el Control y Registro
de la Transferencia de Tecnologfa y el Uso y Explotacién de Patentes y Marcas del afio
1982, en su artfculo 13 sefalaba que:

*Articylo 13.- E! oficio por el que se comunique la procedencia de la inscripcién
del acto, convenio o contrato de que se trate no acredita la misma, Unicamente ta
constancia de inscripcidn relativa, acreditard la existencia de dicho acto administrativo®,

Este artfculo adn y cuando ya no estf vigente dado que cl reglamento del cual emana fue
abrogado, empcro que, nos sirve como base para sustentar la posicién de que la
Inscripcién de los convenios de franquicia ante el Instituto Mexicano de la Propiedad
Indusirial es una acto administrativo, siendo €sta su naturaleza juridica, partiendo del
anflisis inicial, en el sentido de que ¢l Estado realiza sus funciones a través de actos
admintstrativos, la Inscripcién de los contratos de franquicia es una de multiples
actividades que el Estado realiza y los ejecuta através de actos administrativos, que son
atribucion especifica del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y que son
ejecutados a través de la Direccién de Marcas, que tiene adscrito el Departamento de
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Conservacidn de derechos, este ultimo es el encargado de materializar la Inscripcidn de
los conlralos de Franquicia.

I1i.- REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION DE CONVENIOS DE  FRANQUICIA.

De acuerdo a la Ley de la Propiedad Industrial vigente, se establecen los siguientes
requisitos, que debemos reconocer son significativamente menores en comparacién con
los que se requerfan para inscribir los proplos contratos en el Registro Nacional de
Transferencia de Tecnologla, Pasemos a estudiar dichos requisitos:

En primer lugar el articulo 142 de la Ley de Ia Propiedad Industrial sefiala qué es lo que
debe entenderse por franquicia, y en su parte final hace referencia a la inscripcién de la
misma y dice que para la inscripcidn de la franquicia serdn aplicables las disposiciones de
este capltulo claro refiriéndose al capftulo VI de la propia ley, éste capltulo se refiere a
las licencias y transmisiones de derechos de las marcas, en efecto este capftulo establece
las reglas por medio de las cuales sc obtiene la inscripcidn de licencias de uso de marca,
no olvidemos que el mismo contrato de franquicia contiene una licencia de uso de marca,
mds la transferencia de tecnologfa, y la asistencia técnica, dado lo cual resulta aplicable el
contenido de dicho capltulo y no sélo por la mencidn que se hace en el articulo 142, el
articulo 136 establece la posibilidad de otorgar licencias de uso de marca registrada y en
trémite, mediante un convenio respectivo, observemos que dice marcas registradas y en
trdmite, en opinidn personal la franquicia no podrfa existir pastiendo de una licencia de
marca en trdmite, aunque la ley no es clara en este sentido, dejando una laguna al
respecto,

En efecto una solicitud de registro de marca no puede constituir franquicia, primero, por
quela ley sefala que para obtener el uso exclusivo de una marca se requicre su registro y
no s posible otorgar una licencia de uso de marca de la cual ei solicitante aun no tiene el
titulo de registro y, por lo tanto, no estarfa en posibilidades de licenciar algo que aun no
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le pertenece ¢l derecho de uso exclusivo, segundo, de acuerdo a lo que establece el
artfculo 150 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, que dice :

ARTICULO 150.- El Instituto negarf la Inscripcidn de una licencla o transmisién de
derechos cuando el reglstro de la marca no se encuentre vigente.

En consecuencia, e} artfculo anterior no sdlo presupone para la inscripcidn de una licencia
de uso de marca, el proplo registro de la marca que se pretende licenciar, sino que
ademds sefala otro requisito, el que esté vigente dicho registro de la marca que se
pretende licenciar, ya que este artfculo, el 150 en comento, no autoriza la inscripcidn de
licencias de uso de marca si no estdn debidamente registradas y vigentes dicho registro.
La misma Ley de la Propiedad Industrial establece la obligacién de inscribir las licencias
de uso de marca o solicitudes de marca, en el propio Instituto, para que puedan producir
efectos en perjuicio de terceros, esto lo vemos claramente en el artfculo 136 de la Ley de
la Propiedad Industrial en su parte (ltima, es decir, para que pueda producir efectos en
perjuicio de terceros una licencfa de uso de marca registrada 0 en trdmite, debe, segdn la
Ley de la Propiedad Industrial , ser inscrita en el instituto, y la propia ley de Propledad
Industrial en su articulo 149 establece que, ¢! Instituto pegard la inscripcidn de una
licencia o transmision de derechos euando el registro de la marca no se encuentre vigente,
véase que subrayamos la palabra negard porque ni siquicra se establece la posibilidad de
que la autoridad determine si se nicga o se concede la inscripcién, es tajante la negativa,
Aunque pensdramos en otorgar una licencia de uso de maraca en trémite, no serfa posible
ya que se requerirfa que existiera primero el registro y aun mds, vigente, lo cual no existe
de una solicitud en trdmite. Podemos concluir que 3f puede darse una licencia de uso de
una marca en trémite, pero definitivamente no podrfa otorgarse una franquicia partiendo
de la base de una marca en trémite, ya que lo que se tiene en su caso es una expectaliva
de derecho, sin producir efectos en perjuicio de terceros y sc estarfa ademds licenciando
un derecho de! cual no se tiene un uso exclusivo, hasta que el Instituto determine quién o
quiénes tendrdn ese uso exclusivo, y pensando mds detalladamente, estarfa ese supuesto
licenciante incurriendo en responsabilidad al otorgar una licencia de algo que todavia no
¢s de su uso exclusivo legal, El artfculo 137 de la Ley de la Propledad Industrial contiene
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una palabra que, en opinidn personal atrae nuestra atencidn y remarca la conciencia de la
autoridad de que anteriormente exisifa una exagerada serie de requisitos para lograr la
inscripcién de contratos de transferencia de tecnologfa ante las autoridades, razén por la
cual se busca la simplificacidn en este rubro, y dice el artfculo 137 de la Ley de la
Propiedad Industrial asf:

Articulo 137.- Para Inscribir una licencia en el Instituto bastarf formular la
solicitud correspondiente en los términos que fije el reglamento,

Partiendo de Lo que el artfculo anterlor nos sefiala, remitdmonos al Reglamento de La Ley
de la Propledad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 23 de
noviembre de 1994, diez meses después de haberse publicado la Ley de la Propiedad
Industrial, pero cabe mencionar que inclusive durante toda la vigencia de la Ley de
Fomento y Proteccién a la Propiedad Industrial, nunca se emitid el reglamento
correspondicnte, aplicdndose en consecuencia el Reglamento de fa Ley de Invenciones y
Marcas .Esta ley fue derogada por la Ley de Fomento y Proteccién de la Propicdad
Industrial, dicho reglamento resultaba poco affn a la Ley de Fomento y Proteccién a la
Propiedad Industrial, ya que habfa desaparecido el Registro Nacional de Transferencia de
Tecnolog(a, asf es que pasaron aproximadamente cuatro afios para que se elaborard un
reglamento espectfico a la ley que regula la inscripcidn de contratos de franquicia.

Pues bien el actual Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, establece que para
podes inscribir un contrato de franquicia se requicre:

De acuerdo al articulo So. del Reglamento sefiala:

Articulo So.- Las solicitudes o promociones deberdn prescntarse ante el proplo Instituto o
en las delegaciones de la Secrctarfa y cumplir los siguientes requisitos:

1.- Estar debidamente firmadas en todos sus ¢jemplares;
11, Utillzar las formas oficiales impresas, aprobadas por el Instituto y publicadas en el

Diario Oficial y en la Gaceta, en el nimero de ejemplares y anexos que se establezca en
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Ia propia forma, las que debern presentarse debidamente requisadas y, tratdndose de
medios magnéticos, conforme a la gula que el instituto emila al efecto. En caso de no
requerirse formas oficiales, las solicitudes o promociones deberdn presentarse por
duplicado, indicando al rubro el tipo de trémite solicitado y los datos a que se refiere la
fraccion V de este artfculo;

1U,- Acompafiarse de los anexos que en cada caso sean necesarios, los que deberdn ser
legibles y estar mecanografiados, impresos o grabados por cualquier medio;

IV.- Sefialar domicilio para ofr y recibir notificaciones en el terrilorio nacional;

V.- Indicar el ndmero de solicitud, patente, registro, publicacidn, deciaratoria, folio y
fecha de recepeion a que se reficran, salvo en el caso de solicitudes iniclales de patente o

registro;

VI.- Acompafarse el comprobante de pago de la tarifa correspondiente;

VIL.- Acompaharse de la correspondiente traduccidn al espafiol de los documentos
escritos en idioma distinto al que se exhiban con la solicitud o promocidn;

VIiL.- Acompafarse de los documentos que acrediten el cardcter de los causahabientes, la
personalidad de los apoderados o representantes legales,

IX.- Acompafiarse de la legalizacidn de los documentos provenicates del extranjero ,
cuando proceda. Las solicitudes y promociones deberdn prescntarse por separado para
cada asunto, salvo cuando se trate de inscripcién de licencias o transmisiones en los
érminos previstos en los artfculos 62, 63, 137 y 143 de la Ley, inscripcidn de
transmisiones de derechos en las que haya habido transmisiones intermedias no inscritas,
y las relacionadas a un mismo asunto, Cuando las solicitudes o promociones no cumplan
con los requisitos establecidos en las fracciones [ a la VI, VIII y IX anteriores, el
Institulo requerird a los solicitantes o promovente para que dentro de un plazo de dos
meses los subsanen. En caso de no cumplirse con el requerimicnto, las solicitudes o
promociones serdn descchadas de plano. En caso de que las solicitudes o promociones no
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cumplan con el requisito establecido en la fraccidn VII anterior, los solicitanies o
promoventes deberdn, sin mediar requerimiento del Instituto, presentar ante éste la
traduccién correspondiente de los documentos que exhiban dentro de los dos meses
siguientes a la fecha en que esas solicitudes o promociones se entreguen, En caso de que
los solicitantes o promoventes no exhiban la traduccidn dentro del plazo fijado, las
solicitudes o promociones serdn desechadas de plano.  Las solicitudes y promociones
remitidas por correo, servicios de mensajerfa u otros equivalentes se tendrdn por recibidas
en la fecha en que le sean efectivamente entregadas al Institulo. S¢ podrdn presentar
solicitudes o promociones por transmisidn telefénica facsimilar, siempre que la solicitud
o0 promocidn y sus ancxos originales , acompafados del comprobante de pago de la tarifa
que en su caso proceda y del acuse de recibo de la transmisidn facsimilar, sean
presentados en las oficinas del propio Instituto al dfa siguiente de haberse efectuado la
transmisidn. En este caso, bastard que la transmisidn facsimilar contenga la solicitud o
promocidn.

El artfculo 10 del Reglamento en comento es mds espec(fico al referirse a 1a inscripcidn
de franquicias, analicemos su conlenido:

Artfculo 10.- La solicitud de inscripcidn de una licencia de uso de cualquier derecho
de propiedad industrial o franquicia, ademds de los requisitos a que se refiere ¢l articulo
50. de este Reglamento, deberd schalar:

1. El nombre, denominacidn o razén social, nacionalidad y domicilio de! licenciante o
franquiciante y licenciatario o franquiciatario

11.- La vigencia del coavenio,

HL.- Si el convenio reserva al licenciante, usuario aulorizado o (franquiciante la facultad
de ejercer las acciones legales de proteccién del derecho de propiedad industrial materia
del mismo;
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IV.- Traldndose de licencias de uso de marca, los productos o servicios respecto de los
cuales se concede la licencia, y

V.- Los demds datos que s¢ soliciten en las formas oficiales.

La solicitud deberd acompafiarse de un ejemplar certificado o con firmas autdgrafas del
convenio en que conste la licencla , autorizacida de uso o franquicia, Podrdn omitirse en
el ¢jemplar que s exhiba, las estipulaciones contractuales que se reficran a las regalfas y
demds contraprestaciones que deba pagar el licenciatario, usuario autorizado o
franquiciatario; las que se reficren a informacidn confidencial, referente a las formas o
medios de distribucidn y comercializacidn de los bienes y servicios, asf como los anexos
de informacidn técnica que lo integren. La solicitud de inscripcién podrd ser presentada
por cualquiera de las partes, Mencionamos anteriormente que en comparacién con los
requisitos que se establecfan cuando se encontraba vigente la Ley Sobre el Control y
Registro de la Transferencia de Tecnologfa y el Uso Explotacién de Patentes y Marcas,
del aflo de 1982, la cual contenfa en sus artfculos 2, 3 y 4 los requisilos para la
inscripcidn de contratos de franquicia, que eran verdaderamente mayores,lo cual
demuestra que la inscripcién mds que lograr producir efectos en perjuicio de terceros, era
realmente un medio de control de la transferencia de tecnologfa, y habiendo en la
actualidad una gran apertura comercial, el Estado dsbe dejar las prdcticas paternalistas
para que los contratantes tengan libertad en la comercializacién, es por ello que,
pensamos que la Inscripcidn ha pasado de ser un medio de control para pasar a ser un
acto por el cual se producen efectos en perjuicio de terceros.

IV.- EFECTOS JURIDICOS DE LA INSCRIPCION DEL CONVENIO DE
FRANQUICIA,

E! Capftulo VI de la Ley de la Propiedad [ndusirial, se refiere a las licencia y la
transmisién de derechos, en su articulo 136 establece cudl es el efecto que tiene la
inscripcidn de las licencias de uso de marca, esle artfculo resulta también aplicable a lo



relativo a 1a franquicia ya que como lo sehalamos en el artfculo 142 de esta misma ley en
$u parte final sefiala que:

*...Pana {a Inscripcidn de la franquicia serdn aplicables las disposiciones de
este capftulo,”

Claro que se refiere al capfiulo de las licencias y transmisién de derechos, aclarada la
aplicabilidad de! artfculo 136 veamos lo que contiene: '

Articulo 136.- E! titular de una marca regisirada o en irimite podrd
conceder, mediante convenio, licencia de uso a una o mds personas, con relacién a todos
o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca. La licencia

deberd ser inscrita on sl Instiluto para qus pueda producir efectos en perjuicio de lecceros,

También el artfculo 143 de la propla Ley de la Propiedad Industrial se refiere a que los
derechos que se deriven de una marca regisirada o una solicitud, pueden gravarse o
transmitirse deacuerdo a o que establece la legislacidn comin, y al final de este artfculo
se hace mencién que para que dichos actos puedan producir efeclos en perjuicio de
terceros deben ser inscritos en el Instituto.

Situacién que reafirma lo indicado en el artfculo 136 antes mencionado, lo que llama
fuestra atencidn es el término utilizado en ambos artfcuios * efectos en perjuicio de
terceros”,

De acuerdo con la ley de la Propiedad Industrial el objeto de la inscripcidn es
precisamente el que los actos inscritos puedan producir efectos en perjuicio de terceros,
para entender esta siluacién veamos qué es lo que jurfdicamente debemos entender por
tercero, y cudl es la intencidn de! legislador al sefalar *producir efectos en perjuicio de
terceros®.

El autor Serra Rojas nos da una idea de o que debe entenderse por tercero y nos expone:
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“El acto adininistrativo surte también efectos que son oponibles frente a los demds
drganos de la Administracidn, a otras entidades Publicas y a los particulares; bor ¢jemplo
el otorgamiento de una licencia para manejar, surte efectos frentee a los grupos de
personas antes aludidos, lo mismo una exensién de impuestos o una concesién, adn que
es de aclarar que que no simpre los actos administrativos tienen esta caracterfstica. En
Derecho Administrativo puede entenderse por tercero:

a) Todo aquél frente al que se puede hacer valer un acto administrativo, y

b) Aquél que tiene un interés jurfdico directo en que sew otorgue o no, 0 en que se
modlfique un acto administrativo,” ™

El maestro Rafae!l de Pina Vara sc reficre a la figura de tercero de la siguiente manera:

“TERCERQ.- Quien no es parte en un acto, contralo o proceso. // Persona que se
incorpora a un proceso en curso utilizando cualquicra de las formas de intervencion
autorizadas al efecto por el ordenamiento jurfdico procesal,”™

El Autor Gabino Fraga nos indica al respecto lo siguiente:

“Tratdndose de los actos administrativos se puede afirmar que ¢l principio que regula sus
efectos es precisamente contrario al que rige en materia civil, es decir, que la regla
general es que las situaciones jurfdicas creadas por el acto administrativo son oponibles a
todo ¢! mundo. Asf ¢! nombramiento de un funcionario obliga a todos los administrados a
reconocerlo como tal; el otorgamiento de una concesion da al beneficiario un cardcter
especial frente a todos los individuos; 1a obtencién de un permiso para ocupar la via
publica, impone a todos {a obligacién de respetar la ocupacién,

BAcosta Romero, Miguel, Teorfa General del Derecho Administrativo, ter. curso, 10a.
edicidn, Ed. Pornia S.A., México 1991, pag. 660,
™De Pina Vara Rafael, Dicclonario de Derecho, 13a. Edicién, Editorial Porrda S.A,,

México 1985, p. 458,
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Esa regla general se explica y justifica teniendo en cuenta que en el derecho
administrativo e!” Estado realiza actos que tienden a la satisfaccién de necesidades
colectivas, y diffcilmente podefa llegarse a conseguir si se exigiera que los actos a €l
encomendados no pudieran oponerse a todos los miembros de la colectividad, estén o no
representados en el momento de la realizacién del acto. De manera que, mientras en ¢l
derecho clvil la regla general es que los actos solo producen efectos para las partes, en el
derecho administrativo lo es la de que los actos ticnen una eficacia erga omnes ", ”.

Pero, apunta el mismo autor, que de la regla general anterior existen excepclones,
mismas que se reficren a la figura del tercero, figura materia de nuestro estudio y al
respecto apunta:

“Sin embargo, esa regla general tiene su excepeldn. Existen derechos de los particulares
que la Administracidn estd obligada a respetar, 0 que solo puede afectar mediante ciertos
requisitos de tal manera que, cuando realiza un acto administrativo, éste es oponible a
todos siempre que observe aquel respeto o cumpla con los requisitos legales establecidos
para afectar dicho derecho. Lo cual, en otras palabras, quiere decir que el acto
administrativo no puede violar derechos anteriores creados por otro acto administrativo o

por un titulo especial de derecho piblico o de derechos privado.”™

Concluye ¢l autor, manifestando cudl es el concepto de tercero en el derecho
administrativo y 1a razén por la cual no puede ser oponible a este algin acto
administrativo determinado.

“De aquf resulta que ¢l concepto de tercero en el derecho administrativo, es decir de
persona que no es oponible un acto de autoridad, comprende el particular que tiene un
derecho publico o privado que puede ser afectado por la ejecucién de un aclo

MGabino Fraga, Derecho Administrativo, 32a, edicién, Editorial Porrda S.A., México
1993, p. 280.
"Ibidem.
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administrativo. Es, por lo mismo, dicho derecho, motivo de limitacidn de fa actividad
administrativa.”™

Hemos entendido Ia figura de tercero en derecho administralivo, y la razén que el
legislador tuvo para exigir la inscripcidn de contratos de franquicia, es decir, con la
celebracidn de un contrato de franquicia se puede afectar derechos de otro particular que
por ejemplo pudiera tener una licencia de uso de marca dentro de h misma
clrcunseripcldn territorial & la que se pretende otorgar la franquicia, o una franquicia
maesira en la cual este franquiciatario tiene el derecho exclusivo de otorgar licenclas de
uso de marca o franquicias dentro de un territorio determinado, puede ser lambién que
haya alguien que demuestre tencr mejor derecho sobre una marca de 1a cual se desprende
¢! contrato de franquicia que se pretende inscribir,

Los efectos que se producfan anteriormente con la Inscripcidn de los contratos de
transferencia de tecnologfa y licencias de uso de marca eran mayores, por ejemplo, la
Ley Sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnologfa y ¢l Uso y
Explotacién de Patentes y Marcas, publicada el |1 de enero de 1982, en su articulo 11,
sefialaba, haciendo una interpretacidn a contrario sensu, los efectos de inscripcidén de
dichos convenios, & saber consideramos los siguientes; que uno de los efectos es el de
logear la validez del acto, que se pudiera exigir su cumplimiento en caso necesario ante
Jos tribunales mexicanos, que pudieran hacerse valer anie ofras sutoridades dichos
contratos o convenios, nos damos cuenta que comparativamente Ia legislacidn actual
schiala que los efectos que provoca la inscripcidn de los contratos de franquicia son
minimos, o mejor dicho solo sc menciona uro, producir efectos en perjuicio de terceros.

Siendo en consecuencia minimos los efectos que provoca la inscripcidn de contratos de
franquicia, esta s otra causa por la cual pensamos que la inscripcidn de los contratos de
franquicia, anteriormente ¢ ontratos de transferencia de tecnologfa y licencia de uso de
marcs, era utilizado como medio de control, ya que ¢! Estado, revisaba que los contratos
no fueran lesivos, tanto para el adquirente de la tecnologfa como para ¢! propio pafs, para

Pibidem,
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ello exigfa que los contratos revistieran un clausulado restringido, caso que en la
actualidad ya no existe.

V.- NEGATIVA A LA INSCRIPCION DE CONVENIOS DE FRANQUICIA.

De acuerdo a lo que contiene el artfculo 150 de la Ley de la Propiedad Industdal, se
desprende una causal para que la autoridad, en este caso el Instituto de la Propiedad
Industrial pucda negar la inscripcidn de una licencia de uso de marca, claro que este
arifculo resulta aplicable a los contratos de franquicia por lo que se menciona en el
arifculo 142 de csta ley, mismo que scfiala que serd aplicable el capltulo que se reficre a
las licencias y transmisidn de derechos, del cual es parte el arifculo en comento, luego
entonces ésta es una causal de negativa de los contratos de franquicia, veamos lo que
sefiala:

Artfculo 150.- E Instituto negard la inscripcidn de una licencia o transmisién de
derechos cuando et registro de la marca no se encuentre vigente,

Aparentemente esta es la unica causal de negativa de inscripcidn, pero consideramos hay
otras causales que adn y cuando no las enconiramos enumeradas y propiamente con el
thulo de causales de negativa de inscripeidn, s podemos considerarlas como tal, y estdn
contenidas en el artfculo 12 dcl Reglamento de 1a Ley de Propiedad Industrial, ¢l cual a la
letra dice:

Arfculo 12.- El Instituto resolverd lo que corresponda sobre las solicitudes o
promociones de inscripcidn a que se refieren los tres articulos anteriores, dentro de los
dos meses siguicntes a 1a fecha de recepcldn de las mismas, o de aquélla en que sc dé
cumplimiento a requerimientos formulados por el Instituto,

Cuando la Inscripcidn solicitada no proceda por falta de algin requisito, o por cualquier
olra causa, el Instituto notificard al solicitante para que, dentro del plazo de dos meses,
manifieste lo que a su derecho convenga,
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Como podemos darnos cuenta, de lo descrito en el artfculo anterior se desprende que la
inscripcidn de un contrato de franquicia puede negarse por falta de algin requisito de los
contemplados en el Wculo 10 y 11 del Reglamento comentado, y el artfculo §2 sefiala
ademds "cualquier otra causa®.

Esto resulta arbitrario ya que no es claro el articulo en comento al sefialar cudles son las
causas de negativa de inscripcion, y aun mds, resulta impreciso ¢l término "o por
cualquier otra causa®, dejando al arbitrio de la autoridad determinar esas otras causas,
creemos que si la intencién def legislador fue simplificar en esta materia reduciendo las
causas de negativa de inscripcién no logra del todo dicha intencién, ya que en nuestra
consideracién dcbidé precisar cudles son las causas de ncgaliva, sin dejar margen a una
discrecionalidad de las autoridades para determinar cudles pueden ser otras causas, debid
€n consecuencia, enumerarse con precisién las mismas como se hacfa en la Ley Sobre ¢l
Control y Registro de la Transferencia de Tecnologfa y el Uso y Explotacién de Patentes
y Marcas, publicado en el Diario Oficial ei 1§ de enero de 1982,

Podemos concluir que la causa de negativa de inscripcidn de convenlos de franquicia son:

La falta de los requisitos sciialados en los artfculos 5, 10 y 11 a discrecionalidad de la
autoridad, y para ¢l caso de que no se subsanen los requisitos sefialados en el artlculo §
del Reglaniento de la Ley de Propiedad Industrial dentro del término que éste sefala se
desechara dicha solicitud de inscripcién, pero no confundamos el desechamiento con la
negaliva de inscripcidn ya que al descchar, la autoridad sélo niega la entrada al trimite,
que una vez requisitado en completo debe admitirse, en cambio la negativa presupone una
causa que impide la inscripcidn, empero sf se dio entrada al trdmite, y dicha negativa
scrfa recurrible en alguna via de impugnacion,

Considerando las actuales causas de negaliva de inscripcién, en comparacién con las
anteriores, son considerablemente menores, con los siguicntes articulos lo podemos
corroborar, €l artfculo 15 de la Ley Sobre el Control y Registro de 1a Transferencia de
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Tecnologfa y el Uso y Explotacién de Patentes y Marcas, contemplaba 13 causas de
negativa, aunadas 4 més consideradas en el artfculo 16 de la misma Ley, las cuales eran:

- Cuando se incluyeran cléusulas que permiticran al proveedor intervenir en la
administracidn directa o indirecta del adquiriente de la tecnolog(a,

- Cuando se estableciera la obligacidn de ceder u otorgar la licencia para su uso a (ftulo
onerosos o gratuito al proveedor de la tecnologfa, las patentes, marcas innovaciones o
mejoras que se obtuvieran por el adquiriente.

- cuando se imponfa limilaciones a la investigacién o al desarrollo tecnoldgico del
adquiriente,

- Cuando se establecfa la obligacion de adquirir cquipos, herramientas, pastes o materias
primas, exclusivamente de un origen determinado, existiendo otras altemativas de
consumos en el mercado nacional o intermacional,

- Cuando se prohibfa o limilaba la explotacién de los bienes o servicios producidos por el
adquiriente de manera contraria a los intereses del pafs.

- Cuando se prohibfa el uso de tecnologfa complementaria,

- Cuando se establecfa la obligacidn de vender a un cliente exclusivo los bicnes
producidos por ¢l adquiriente.

= Cuando se obligaba al receptor a utilizar en forma permanente, personal por el
proveedor de la tecnologfa.

- Cuando se limitaran los voldmenes de produccidn o se impusicran precios de venta o
reventa para 1a produccidn o para las exportaciones del adquiriente.

- Cuando se obligaba al adquiriente a celebrar contratos de venta o representacién
exclusiva con el proveedor de tecnologfa 8 menos de que se tratara de exportacida..,
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<Cuando s¢ obligaba a! adquiriente a guardar en secreto la informacida técnica
suministrada por el proveedor mids alld de los términos de vigencia de los actos,
convenios o contratos, o de los establecidos por las leyes aplicables,

- Cuando no se establecla en forma expresa que el proveedor asumirfa la
responsabilidad, en caso de que se invadieran derechos de propiedad industrial de
terceros.

- Cuando el proveedor no garantizara [a calidad y resultados de la tecnologfa contratada,

Seflalaba el artfculo 16 de la ley comentada las siguientes causales de negativa de
Inscripcidn;

- Cuando e! objelo fuera la transferencia de tecnologfa proveniente del exterior y que
ésta se encuentre disponible en el pafs .

- Cuando la contraprestacién no guardara relacidn con la tecnologfa adquirida o
constituyera un gravamen injustificado o excesivo para la economfa nacional o para la
empresa adquiriente.

- Cuando se estableciera términos excesivos de vigencia. En ningin caso dichos términos
podfan excederse de diez afios obligatorios para el adquiriente.

Nos damos cuenta que las causas de negativa de inscripcidn, estaban encaminadas
bésicamente a defender los derechos e intereses del adquiriente y salvaguardar de igual
manera los intereses del pafs, un rasgo evidentemente proteccionista, que ha desaparecido
en estos tiempos, y que en ese entonces y de acuerdo a esa politica, la Inscripcién era un
instrumento de control que el Estado utilizaba para salvaguardar y controlar la actividad
en materia de transferencia de tecnologfa, en ese caso si se justificaba, pero en la
actualidad en la que la tendencia del Estado ha dejado esos paternalismos y abre sus
fronteras al comercio, ya no resulta justificable la inscripcién, como un medio de control
de la actividad relativa a la transferencia de tecnologfa, y solo viene a ser en nuesiro
concepto un medio para dar publicidad a un acto que debe, valga la redundancia hacerse
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publico para que cualquier persona que pudiera ser afectada en sus derechos tenga la
oportunidad de manifestarse conforme el derecho se lo permita, en ese caso, la
inscripcidn de franquicias ha pasado de ser un medio de control, a ser un acto por el cual
se producen efectos en perjuicio de terceros, ya que de acuerdo a la ley solo se busca este
efecto al inscribir los convenios de franquicia, pues como vimos sélo causa dicho efecto,
yano tiene el efecto como lo tenfa anteriormente y que se seflalaba en el articulo 11 de la
Ley Sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnologfa y el 'Uso y
Explotacién de Patentes y Marcas que seflalaba:

Art. 11.- Los actos, convenlos o contratos a que se reficre ¢l articulo segundo, asf como
sus modificaciones que no hayan sido inscritos en el Registro Nacional de Transferencia
de Tecnologfa serdn nulos, y no podrdn hacerse valer ante ainguna autoridad y su
cumplimiento no podrd ser exigido ante los tribunales nacionales. También serdn nulos y
su cumplimiento no podrd ser reclamado ante los tribunales nacionales, fos actos,
convenios o contratos cuya Inscripcion se hubiere cancelado por la Secretarfa de

Patrimonio Nacional.

Con el artfculo anterior nos damos cuenta que los efectos de la inscripcién de contratos de
franquicia antes contratos de transferencia de tecnologfa y licencia de uso de marca, eran
comparalivamente mayores a las actuales,

VI.- CANCELACION DEL REGISTRO DE CONVENIQS DE FRANQUICIA.

En la Ley de la Propiedad Industrial en el capftulo VI, que se refierc a las Licencias y ia
Transmisién de Derechos, el articulo 138 seflala de forma expresa las causas que dardn
origen a la cancelacién del registro, empero tendremos que trasladarnos al Capftulo VIl
de Ia misma ley al abordar la fraccién I1 del artfculo en comento, pero por este momento
pasemos g cstudiar en forma espec(fica el articulo 138 que a la letra dice:

Artfculo 138.- La cancelacién de la inscripcidn de una licencia procederd en los
siguientes casos;
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1.- Cuando la soliciten conjuntamente el titular de la marca y el usuario a quien se
le haya concedido la licencia;

IL.- Por nulidad, caducidad o cancelacién del registro de marca, o cuando se trate de
marcas en trémite y no s oblenga el registro de las mismas, y

1L~ Por orden judicial.

En la fraccién I no encontramos mayor problema al supuesto ya que es bien claro cuando
ambas partes estén de acuerdo en terminar la relacidn contraciual que los liga con
respecto al contrato de franquicia, y como consecuencia debe solicitarse la cancelacién
del convenio, pucs ya no tienc efectos al terininar éste. Las razoncs por las cuales pucde
llegar a terminar dicha relacidn coatractual puede ser porque no resulto negocio para el
franquiciatario, por que el margen de utilidad después de hacer el pago de las regalfas, no
le resultaba atractivo al franquiciatario, también puede suceder que el franquiciante y el
franquiciatario no tengan un buen resullado dentro de 1a relacidn de 1a franquicia y dada
la naturaleza de esta figura, que requiere de una interrelacidn bastante estrecha y continua
opten de comun acuerdo terminar la relacidn pudiendo reciprocamente condonarse
cualquier prestacidn debida y pendiente de pago estipulada en ¢l propio contrato de
franquicia, pero cualquiera que sea 1a razdn serd por acuerdo de ambas voluntades, y asf
mismo deben, segin la fraccidn en comento, hacer la peticién de cancelacidn de la
inscripcidn del contrato de franquicia, ya que debe para acogerse & esta fraccidn haber
una constancia indubitable de que ambas partes desean cancelar dicha inscripcidn, ya que,
de no hacer dicha cancelacidn los efectos de la inscripcidn con respecto al licenciatario en
este caso franquiciatario, continuardn hasta en tanto no se haga la cancelacién, La
fraccidn 1l de! artfculo en estudio nos manifiesta que las causas de cancelacién del
registro pueden ser por las siguientes razones:

Primero, por nulidad, segundo, caducidad o cancelacidn del registro de marca, y tercero
cuando se trate de marcas en trémite y no se obtenga el registro de las mismas, Pasemos

128



e et e

al capliulo VII de la Ley de la Propiedad Industrial, que se concreta a describir estos
aspectos en especfico.

Respecto al primer asunlo, es decir a la nulidad del registro de marca, resulta lgico que
no puede haber franquicla cuando no hay una marca registrada ya que se declard nulo su
registro, ya sca por haberse olorgado en contravencién a la ley, sea idéntica la marca o
semejante en grado de confusidn a olra ya regisirada y aplicada a la misma clase o clage
parecida, si los datos que dicron origen al registro fueron falsos, 0 que s¢ haya otorgado
por error (Art, 151 Frac. I L. P. I), en tales circunstancias no hay una marca registrada
con la cual se pueda conceder una licencia de uso de marca, pues podrfa haber asistencia
técnica y transfercncia de tecnologfa, pero falta uno de los elementos indispensables para
que exista una franquicia, la marca registrada. En conclusién, no existiendo una marca
registrada por haberse declarado nulo su reglstro, no existe posibilidad de que exista una
licencia de uso de marca, sin Ja cual no puede darse una franquicla y no hablendo
franquicia no hay razén para que se continde una inscripcién de un contrato que ya no

existe,

La segunda causa por la cual se puede cancelar la inscripcidn del contralo de franquicia es
por caducidad. De acuerdo a lo que establece el articulo 152 de la Ley de la Propledad
Industrial, se establece que una marca caduca cuando no se ha renovado en los términos
de esta propia ley, segundo cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres afios
consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaracidn administrativa de
caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto. Al respecto debemos
comentar que al igual que en el caso anterior, cuando una marca pierde su registro en este
caso por caducidad, es decir cuando no sc obtuvo la renovacidn de dicho registro en
término y cumpliendo con los requisitos que la misma Ley de la Propledad Industrial
sefala, sucede que sc ha dejado de tener derecho de uso exclusivo sobre una marca
determinada, razdn por la cual la concesidn de la licencia de uso de marca ya no existe,
ni en su caso la franquicia, consecuentemente resultarfa indtil la inscripeidn del contrato
de franquicia hecha con anterioridad en el Instituto, y la ley sefiala que bajo estas
circunstancias debe declararse la cancelacidn de la inscripcién del contrato de franquicia.
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VIl.- SANCIONES ADMINISTRATIVAS,

Debemos sehalar que la falta de inscripcidn de los contratos que contenfan una
autorizacién de uso de marca o transferencia de tecnologfa en la Ley Sobre el control y
Registro de 1a Transferencia de la Tecnologfa y el Uso y Explotacidn de Patentes y
Marcas eran considerablemente mayores y de gran trascendencia, y esto lo vemos
bisicamente en el arifculo 19 de Ia citada ley, misma que se refiere a una multa hasta por
¢l equivalente de la operacidn, o hasta 10,000 veces el salario mfnimo diario en el D.F,,
esta misma sancidn era aplicada a los que inscribiendo el acto o contrato en el registro no
dicran aviso a este de las modificaciones del mismo, esto sin perjuicio de que se exigiera
¢l debido cumplimiento, e Inclusive la imiposicidn de las penas que correspondieran por
Incurrir en responsabilidad penal.

El artfculo 19 de la citada ley decfa:

Art. 19.- Cuando exista un acto, convenio o contralo que siendo registrable no se
presente ante la Secretarfa de Patrimonio y Fomento Industrial para su inscripcién en el
Registro Nacional de Transferencla de Tecnologfa, se aplicard multa hasta por ¢l monto
de la operacidn convenida o hasta 10,000 veces el salario mfnimo dlario general en el
Distrito Federal, a juicio de la misma, dependicndo de la gravedad de la violacidn, igual
sancidn se aplicard en aquellos casos en que, una vez inscrito el acto, convenio o
contrato, no se notifique a dicha Secretarfa sobre la modificacidn de las condiciones en
que originalmente se Inscribid,

Pero aun y cuando se pagara la Infraccién el interesado en inscribir dicho contrato debia
proceder de acuerdo con los requisitos establecidos a Inscribirlo, pagando los derechos y
recargos, as lo sefialaba el articulo 21 de la misma Ley Sobre el Control y Registro de la
Transferencia de la Tecnologfa y el Uso y Explolacidn de Patentes y Marcas, que decfa
asl:

Art. 21.- La aplicacién de las sanciones administrativas que procedan, se harfn sin
perjuicio de que se exija el debido cumplimiento de esta ey, el pago de los derechos
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respectivos, de recargos en su caso, y de las penas que corresponda imponer a la
autoridad judicial cuando se incurra en responsabilidad penal.

En la actualidad lanto en Ia Ley de la Propiedad Industrial como en su reglamento no
encontramos alguna disposicién relativa a la aplicacidn de alguna sancién por no inscribir
el contrato de franquicia ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, si se habla
de sanciones por efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles actos
que causen o induzcan al pdblico a confusidn, error o engafio, por hacer creer o suponer
infundadamente:

La existencia de una relacién o asociacién entre un establecimiento y el de un tercero,
que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorizaciones de un tercero,
0 que S¢ presten servicios o se venden productos bajo la autorizacidn de un tercero, esto
lo encontramos contenido en el artfculo, 213 frac. IX de La Ley de la Propiedad
Industrial.

Pero reiteramos lo antes dicho: que no establece ni esta ley ni su reglamento sancién
alguna por la falta de inscripcidn del contrato de franquicia.

Como nos podcmos dar cuenta, si hablamos de que la inscripcion de los contratos de
franquicla anteriormente era utilizado por el Estado como medio de control, esto lo
notamos de nucva cucnta, ya que las sanciones por no Inscripcién eran bastante
considerables, aunado claro a los efectos que provocaba la falta de ello, es pues, que el
Estado por medio de de la aplicacidn de dichas sanciones obligaba a los contratantes a
inscribir el contrato de transferencia de tecnologfa y licencia de uso de marca, logrando
que el clausulado fuera autorizado y en su caso sugerido por ¢l propio Estado por medio
de sus organos competentes, protegiendo basicamente los intereses nacionales y los del
franquiclatario,
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CONCLUSIONES.

1.- Anteriormente la facultad de inscripcién de contratos de franquicia correspondia a la
Secrelarfa de Comercio y Fomento Industrial, actualmente y con ¢l fin de lograr una
mayor eficiencia en el despacho de asuntos relativos a 1a propiedad industrial, es que s¢
ha creado el Instituto Mexicano de la Propledad Industrial, organismo descentrailudo.
con personalidad jurfdica y patrimonio proplos, que pertenece al sector paraesiatal de la
Administracidn Pdbiica Federal, que es quien ejerce la facultad de inscribir los contratos
de franquicia por medio de la Direccién de Marcas por conducio del Departamento de
Conservaclén de Derechos.

2.- Debldo a la gran apertura comercial, y ¢l gran dinamismo surgido en el &mbito
comercial no solo naclonal sino internacional, que se refleja inclusive en las actuales
relaciones comerciales con América Latina, e} contrato de franquicia ha sufrido una
evolucldn que lo ha convertido de ser una herramienta de mercadotecnia, utilizada en su
origen a lograr una mejor distribucidn y comercializacidn de productos o servicios - .y’
pasar a ser un instrumento utilizado actualmente para hacer negoclos.

3. Dcl andlisis legal nos hemos dado cuenta que el contrato de franquicla nace
necesariamente del otorgamiento de una Jicencia de uso de marca registrada, y no como
algunas personas lo mencionan de una licencia de nombre comercial, tampoco puede
otorgarse un contrato de franquicia tomando como base una solicitud de regisiro de marca

sino que, para configurarse legalmente dicho contrato debe partir de una marca
reglstrada, siendo este un requisito sine qua non,
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4.- Nos hemos dado cuenta que Ia inscripcidn de los contratos de franquicia hasla antes
de la creacidn de la Ley de Fomento y Proteccion a la Propiedad Industrial actualmente
Ley de la Propiedad Industrial, se perfilé como un medio de control por parte del Estado
para regular la transferencia de tecnologfa proveniente bdsicamente del extranjero, control
que tiende a desaparecer gracias a [a apertura comercial que asume México en los Ultimos
afios.

6.- La inscripcidn de los contratos de franquicia fue igualmente utilizado por el Estado
como un medio de control, dirigido en clerta forma a proteger a los receplores de la
tecnologfa, actualmente los franquiciatarios, proteccidn que ha desaparecido dejando una
clara libertad de contratacién a las partes que intervicnen en el contrato de franquicia.

6.~ Dada la Importancia adquirida por el contrato de franquicia y visualizando su
desarrollo positivo en el futuro, creo que se ha ganado el reconocimiento legal, debiendo
en consecuencia ser reconocido en la legislacidn como un contrato nominado dejando de
ser como hasta ahora un contrato inominado.

7.~ Los efectos que originalmente producfa 1a inscripcidn de los contratos de franquicia
han desaparecido précticamente, para quedar solo uno, el producir efectos en perjuicio de
terceros, esto se justifica si consideramos que actualmente el Estado ya no ejerce un
control tan estricto en lo relativo a la transferencia de tecnologfa, y los efeclos que se
producfan con anterioridad estaban encaminados a controlar la transferencia de
tecnologfa, y proteger a los receptores de la misma.

8.- Deben buscarse mecanismos que regulen las relaciones contractuales derivadas de los
contratos de franquicia, pero no como una préctica paternalista, sino como mecanismos
previsores que eviten confliclos fuluros entre las partes, generando con ello una mala
imagen del contrato de franquicia, principalmente por 1a ventaja desproporcionada que
pueda implicar el contrato para una de las partes,
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9. Si bien es clerto que en la legislacién actual ya sc ha reconocido la figura de la
franquicia, también lo es que no resulta suficiente la regulacidn tan escasa y aplicable a
esla figuna, y a raiz del gran desarrollo de la misma surge 1a necesidad de abundar mds
nutridamente en la legislacién con disposiciones que se apliquen especfficamente a los
contratos de franquicla,

10.- La figura de la Inscripcién puede ser no solo utilizada para producir efectos en
perjuicio de terceros, sino que, ademds con ello el Estado através de sus drganos
competentes, pueda evaluar que el franquiciante cumpla con el mfnimo de requisitos para
olorgar contratos de franquicia.

11.- Alo largo de la presente investigacidn me he dado cuenta que la informacién sobre
los contratos de franquicia, asl como el acervo documental no son muy abundantes,
Inclusive el acceso a esta informacidn que se transmite mediante diplomados, seminarios
0 cursos, resulta econdmicamente poco accesible, es por ello que existe Ja necesidad de
hacer investigaciones mds abundantes al respecto, pero lo mds importante es crear una
conciencia académica de que esta figura esta cobrando cada dfa una mayor importancia,
consecucntemente tanto la iniciativa privada como la administracidn plblica estdn
demandando abogados especializados en esta materia tan novedosa y apasionante.
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