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Son bien conocidos los retos y dificultades que tienen que enfrentar los
empresarios hoy en dia, no solo para crecer, sino en muchos casos también para
subsistir. Mientras empresarios de todos tamaiios parecen seguir empecinados
en lograr su subsistencia a través de estructuras de operacién y mercadotecnia
tradicionales, y es aqui principalmente donde podriamos colocar como una
alternativa viable, a la figura de la franquicia.

Las franquicias "han - introducido .al mundo  de los. negocios nuevas -
expectativas, tales como dar la oportunidad- a los pequefios y medanos
empresarios de ser propietarios de un negocio basado en una tecnologia, como
una marca y en el seguimiento de un Know-How previamente comprobado dentro
de un ambito internacional, asi como ampliar el mercado competitivo de ciertos

" paises para el ofrecimiento de productos y servicios.

_ “ Fue en 1980 cuando en México se presentaron los primeros casos de
-franquncnas Hoy por hoy en’

uestro pafs es considerado como uno de los

' sectores del comerCIo que reglstran un’ mayor crecimiento, y son cada vez mas los
L negoctos franqmclado de’origen ,extranjero como en un principio, sino

= .,tamblen nacnon

Como resultado de Io anterlor. debido al interés que empezaba a despertar
el desarrollo de la franqulcta en México, en febrero de 1989 se constituyd la
Asociacion Mexicana de Franquncnas, S.C., cuyos propositos fundamentales
consisten en la difusién y promocion de las franguicias en nuestro pais asi como
en el mejoramiento de las condiciones legales con el objeto de propiciar un
crecimiento sostenido de las franquicias en México.

Pero es muy dificil poder lograr las expectativas expuestas mientras un pais
no cuente con una cuerpo legal que regule, en forma eficaz y detallada, tanto el
procedimiento a llevarse a cabo para la apertura, desarrollo y difusion de las
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franquicias, como el instrumento que contenga dicha operacion, razén por la cual
resulta necesaria una reforma de la ley que proteja y regule la conducta de las
partes, sin dejar de limitar a la misma, en la mayor medida posible, su libertad de

contratar.

En este orden de idea, y con el fin de dar respuesta a los planteamiento
hechos con anterioridad se opta por el uso de una metodologia de investigacion
que estara basada en:

e ElI método normativo o sistematico consistente en el analisis especifico,
partiendo de la norma de lo general a io particular.

¢ El método exegético utiliza el sistema literal o gramatical de las palabras.

e Ratio — legis ( la finalidad de la ley) se busca captar el fin seguido por el
legislador en el momento en que ha emitido la ley.

El objetivo del presente trabajo consiste en analizar distintos aspectos del
contrato de franquicia, para comprobar y demostrar que la regulacién juridica del
cbntratb de franquicia es aun vaga e incompleta en México, para dar mayor auge
en ésta figura a la inversién tanto nacional como extranjera, ya que la problematica
principal es que al no existir una adecuada regulacion de dicho contrato, genera
conflictos de interpretacion e integracion entre las partes contratantes asi como la

desconfianza por parte de los inversionistas por falta de dicha regulacion.

En consecuencia los empresarios enfocan sus inversiones a otras figuras
juridico — econdomicas reglamentadas especificamente en la Legislacion Mexicana,
y por ello se impide el fortalecimiento al desarrollo de la franquicia como figura

juridica en nuestro pais.

La hipotesis en esta tesis consiste en que, si bien es cierto que la Ley de
Propiedad Industrial contemple en su articulo 142 el objeto de estudio de la
presente investigacion, no convierte al Contrato de Franquicia en una figura tipica
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en el Derecho Mexicano, en virtud de que la misma no contempla la relacién
juridica entre el franquiciante y el franquiciatario en su relacion de Derecho
Privado, los efectos que se producen en este negocio juridico y las normas
supletorias de la voluntad de las partes.

La reglamentacion contenida en las citadas disposiciones de Derecho
Administrativo y Registral, sélo contempla la relacién entre las partes contratantes
en la Administracién Publica Federal (Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial), titular del Registro de Contratos de Licencias de Marcas. Asi que
puede afirmarse que en nuestro Derecho Mexicano, el contrato de franquicia es
atipico, toda vez que la ley no contempla la relacién franquiciante — franquiciatario

como tal.

Ahora bien, para llevar a cabo el estudio del tema y con ello comprobar y
» "demostrar la hipotesis antes presentada, se expone a conunuamon el contenido de
L ,cada uno de Ios capitulos que integran el presente trabajo de mvestlgacmn

En el prlmer capltulo Ilamado _"Aspecto hnstorlco de la’ franquucua se

comenzara por menctonar eI orngen de la franqwcua y sus’ ntecedentes a partir del

siglo XIX, la evolucién de Ia mlsma en_ Ios Estados Unldos de Amerlca asi como

su descripcion, apllcacmn y func:onamlento'

En el segundo capitulo, llamado “La franquicia y figuras afines”, se tratara el
tema de la franquicia, ademas se propondra una definicion de la misma,
estableciendo en forma clara y precisa su clasificacién y figuras afines.

En el capitulo tercero identificado con el nombre de "El Contrato de
Franquicia”, parte medular de la presente investigacion, en el que estudiaremos a
la franquicia como contrato; naturaleza juridica contractual, elementos de
existencia de validez, personales, reales y formales que lo conforman. Asimismo,
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se analizaran los efectos a que da lugar su celebracion, refiriéndonos a las
ob‘lig'acibnes primordiales con que cuentan las partes que en éste intervienen,
finalizando con las formas de terminacion de la figura objeto del presente estudio.

Por ultimo, en el capitulo cuarto, llamado “La franquicia en la Legislacion
Mexicana”, se realizara un analisis sobre la regulacion de esta figura dentro del
Derecho Positivo Mexicano, haciendo hincapié en las distintas legislaciones que la
confemplaron a lo largo de su evolucion en México, asi como de la Ley de
Propiedad Industrial, misma que la regula hoy en dfa, finalmente, se presenta una
propuesté de incorporacion del contrato de franquicia dentro del mismo, asi como
del capitulo y articulos que lo regularian.
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Capitulo! .

ASPECTO HISTORICO
" DE LA FRANQUICIA
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1.1- Edad Media

Se puede considerar esta época como el inicio de las operaciones de
franquicia por el termino FRANC que los soberanos determinaban al otorgamiento
.de un perlIeglo o una autorizacion a alguno o algunos de sus subditos, estos
perlleglOS se consnderaban basicamente sobre el otorgamiento de derechos
forestales. de pesca o de mercaderia.

: En Eréncia .se tienen los primeros indicios y documentos que constan la
aparicion de las franq't.'lic'ias de otorgamientos de privilegios en el siglo XllI, la carta
de Francia que se conserva es la primera que esta fechada en el mes de marzo de
1232 en,e'l municipio de Chaknbery‘.

) De lo anterior se derlva que durante la Edad Media existian dos clases de
franqulclas. Las que formaban parte de las prerrogativas reales y eran utilizadas
prewamente por Ia corona antes de ser concesionadas a los particulares, como lo
‘ g serian la’ pesca e industrla forestal; y las que se creaban principalmente para su
concesuén a p

'lculares como las ferias y mercados®.

Cabe mencnonar que el propietario de la CARTA DE FRANQUICIA poseia
un derecho exclusivo de uso y disfrute frente a otro que pretendiere interferir en su
concesion.

La practica de estas CARTAS DE FRANQUICIAS fueron cayendo en
desuso paulatinamente después del gran auge que las mismas tuvieron; hasta que
finalmente la palabra desapareciera a finales de la Edad Media esto se debid a la
creciente centralizacion del poder real por lo que las concesiones fueron minimas.

' TEAM DE ECONOMISTAS EVE: La Franquicia. Edit. De Vecchi. Barcelona,. 1989. p. 11.
? CARDELUS 1. GASSIOT, Luis. El contrato de Franchising. Edit. PPU. Barcelona. 1988, p.9.

(8]



1.2- Antecedentes a partir del siglo XIX

La franquicia, como se conoce hoy en dia, sUrg"u') h'aée poéo tiempo; el
primer antecedente que puede encontrarse es el de Smger Sewmg Machine
Company, empresa fabricante de maquinas de coser |a cual alrededor de 1850 se
enfrentaba a un serio problema de distribucion.

El dilema de la empresa consistia en como distribuir su producto a nivel
nacional, sin contar con un gran capital, durante una época en que las ventas no
eran buenas en virtud de lo innovador y poco conocido del producto.

En 1851 ‘uno de sus representantes de ventas que operaba bajo comision,

A partir de ese momento, la empresa comenzé a cobrarle a sus vendedores

en |Ug'ar de pagarles, con lo cual elimind su carga de asalariados y cred lo que hoy
"'se podria denominar el primer sistema de franquiciatarios en Estados Unidos de
“América. A través de este sistema, los franquiciatarios acordaron en pagarle a
Singer una cuota por el derecho de vender sus maquinas, las que adquirian a un
brecio determinado y vendian posteriormente con un sobreprecio, resolviendo asi
el problema de flujo de efectivo que afrontaba la compaiiia.®

? GONZALEZ CALVILLO, E. y GONZALEZ CALVILLO, R. Franguicias: La Revolucién de los 90
Meéxico, Edit. MacGraw-Hill. 1991. p. 32.



De esta manera, se establecidé una relacidon de ventas entre un proveedor

’:E(fr“aﬁ'quiciante) y un distribuidor (franquiciatario) en la que e! distribuidor adquiere
cierta cantidad de su proveedor, surgiendo asi un primer tipo de franquicia, ahora
conocida como franquicia de producto y marca (product and trade name
franchising).

Existieron otras empresas que adoptaron el sistema de franquiciatarios; tal

es el -caso de General Motors, la cual, con la adopcion del sistema de
ffah'quiclatérios no tuvo que invertir en la compra de bienes raices para establecer
blocales par la venta de automdviles y pudo dedicar recursos en la investigacion y
produccuén de vehiculos, con lo cual dicha empresa obtuvo un gran crecimiento

hasta conyertlrse en lider de la industria automotriz.

L Asimismo, alrededor de 1930, las compaiiias petroleras, que hasta

éhtthes eran dueias de la mayoria de las gasolineras, empezaron a autorizar a
: expéndédoras independientes para vender su producto, lo que dio lugar a una
: agresiva guerra de precios.

'Con'esta referenc1a Ia Standard O/I Co., por miedo a perder sus ganancias,

ion :

a los administradores de la misma, con lo que éstos
ra quncuatanos y establecieron los precios generando sus

propios ingresos -con los riesgos, beneficios y satisfacciones de un empresario.

La Standard‘ O/I dejo de pagar salarios y prestaciones que el resultaban
! costosmmos y comenzd a cobrar rentas de gasolineras, las cuales se manejaban
: 'mas eflmentemente

Otro gran precursor de las franquicias fue Coca-Cola, empresa que tras su
fundacion en 1886, presentd un crecimiento lento, debido a que su tactica de

4 1bid. p. 34




distribucion consistia en abrir un nimero limitado de fuentes de sodas donde se
vendia su producto.

En 1899, dos inversionistas convencieron al presidente de la compafia para
que les otorgara derechos para vender Coca-Cola emboteilada en todo el territorio
de los Es{ados Unidos de América, con la limitante de que estos nuevos productos

: no mten‘lrleran con su negocio de fuentes de sodas. Asi, estos dos empresarios

le eron la primera embotelladora en el mundo, absorbiendo el 100% del

e InstalaC|on y encargandose de su manejo a cambio de recibir el

éoncentra‘do necesario para el producto, y apoyo publicitario.

Conforme crecié la demanda, los dos empresarios subfranquiciaron los

o derechos en distintas zonas geograficas, revendiendo el concentrado de Coca-
Cola a los subfranquiciatarios. Para 1919 existian ya mil embotelladoras de Coca-
Cola®.

El mayor auge de las franquicias se presento a partir de los arios
cincuentas debido a los siguientes factores:

R B La economia estadoumdense despues de la Segunda Guerra Mundial se
':) ‘ncontrabafen una etapa de crecimiento al igual que la poblacion y por lo

E .tan to, e dIO un incremento en la demanda de bienes y servicios.

2 “Los" soldados que regresaron de los campos de batalla, asi como las
' '_,personas que trabajaban en la industria militar, fueron apoyados por la
Administracién para Veteranos de los Estados Unidos de América
(Veterans Administration) con créditos para financiar sus nuevos negocios.
En tales circunstancias, el sistema de franquicias permitié a estos soldados

* Ibid. p. 35.




ambiciosos, pero inexpertos, empezar su propio negocio con la asesoria y
supervision del franquiciante, lo que ayudaba al éxito de dichos negocios®.

3. Otro factor importante fue la evolucion de la legislacion de marcas en los
Estados Unidos :de A, enca En ‘el. Common Law, las marcas eran
;consnderadas en u‘ prlnmpno como |nd|cador del origen de un producto y

arca'o_ /nombre comermal. sino ademas, todo un

Su “nombre comercial y/o marcas, sus

conocimi ntos'y expenencuas en |a operacion del negocw y en general, la forma

g'en que ‘debera conducurse y admlmstrase el mlsmo

EI ejemplo mas claro de una franquncna de formato de negocios es el
mercado de McDonald's, compafia pionera en la aplicacion de este nuevo
concepto.

S MENDELSOHN, M. International Franchising an overview, ElseVier Publishers B.V. Holanda. 1983.p. 5
"RUDNIK, Charles, The Franchise Boom.. en: L.G. RUDNIK, en lntemacmnal an Overview, Canada.

1983.

® GONZALEZ CALVILLO, E. y GONZALEZ CALVILLO, R. Op.cit. p. 26.
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Paises como Francia, el Reino Unido, Alemania, Espana, entre otros, han
adoptado medidas tendientes a propiciar el desarrollo de la figura juridica de
franquicia; pero como en otros paises, las asociaciones nacionales en cada uno
de esos Estados, consideran que aun existe una falta de informacion adecuada
sobre el tema®.,

En Francia, durante la década de los setentas, el contrato de franquicia
cobrd gran auge, originando la creacion de la Federacion Francesa de Franquicia,
la cual agrupaba a los empresarios mas destacados del ramo; asi mismo, se cred
el Codigo Deontologico de la Franquicia, éste contenia los principios y normas
basicas para la operacion y seguimiento de dicho instrumento juridico, ademas de
los derechos y obligaciones de los asociados de la mencionada Federacion.

A partir de 1980 el desarrollo del contrato fue en aumento, por lo que se
cred el Cddigo Deontolégico Europeo sobre la Franquicia y ademas se dictaron
varias sehtencias sobre el particular. Un poco antes de la expedicion del referido
) VCOdlgo se cred la Federacion Europea de Franquicias, compuesta principalmente
Vpor empresarlos franceses

Por otra parte el marcado avance que tuvo el contrato de franquicia en el
Reino Unido a partlr de. 1977 propICIo que en ese pais también se organizaran los
empresarios del ramo bajo la Asociacion Brltanlca de Franquicia, dentro de la cual
se establecieron normas relativas a la deontologia profesional y se impulsaron
campafas publicitarias para informar sobre la tipologia comercial y operativa del
contrato de franquicia.

Como consecuencia de la amplia difusién y aceptacion del sistema de
franquicias, el Instituto Internacional para la Unificacién del Derecho Privado
(UNIDROIT), decidid durante la Sexagésima Quinta Sesion de su Consejo

? GONZALEZ CALVILLO, Enrique. Edit. McGraw-Hill. México. 1992. p. 51.




;Guberhativo. enviar a los gobiernos de los paises miembros un cuestionario
“informativo sobre diversos aspectos del contrato de franquicia, con la finalidad de
- darlugar a un anteproyecto de convenio internacional sobre la materia.

Es importante menciona la expedicion del Reglamento numero 4087/88 de

fecha 30 de noviembre de 1988, relativo a la aplicacién del apartado 3 (Categorias

“de acuerdo de Franquicias), del articulo 85 del Tratado de Roma, instrumento
constitutivo de la Comunidad Econémica Europea.

Dicho ordenamiento juridico se cred a propuesta de la Comision y busca
lograr una mayor seguridad juridica definiendo con claridad el contrato de
franquicia y determinando los elementos y las partes que intervienen para
uniformar las politicas sobre los acuerdos. Ademas, al darle el caracter de
Reglamento, se hace obligatorio para todos los paises miembros, negandoles la
posibilidad de sujetarlo a interpretacion o aplicacion parcial.

1.3- La Franquicia en Estados Unidos

Las operaciones con franquicia fueron introducidas por primera vez en los
“Estados Unidos después de la Guerra de Secesion, cuando los empresarios del
_“norte del pals. comenzaron a utilizar ese sistema como una forma de expansion

“"“hacia el sur. - 'Si bien en esa época el contrato de franquicia no tuvo demasiada

aceptacion debido a la desconfianza generada por lo reciente de la guerra civil,

“vale la pena hacer referencia a este primer intento, pues ya en ese entonces se

consideraron a la marca y a los signos distintivos como un elemento configurativo

del contrato, aunque Unicamente se utilizaban como indicadores de origen, no de
calidad.

A
E! primer antecedente firme de la franquicia, se sitia entre 1850 y 1860,
cuando la .M. Singer & Company, en su afan de distribuir y vender sus maquinas




. de cocer, crearan las condiciones necesarias para que surgiera un contrato de
“franquicia muy similar al utilizado en la actualidad'®.

A principios del siglo XX, lo deficiente del sistema de distribucién dentro del
proceso economico, favorecio la consolidacion del sistema de franquicia, lo que
propicid que a partir de 1929 se llevaran a cabo medidas tendientes a la
formalizacion de ese sistema, hasta dar nacimiento al contrato de franquicia de ia
época contemporanea, el cual aparecié simultaneamente en Estados Unidos,
Francia e Inglaterra.

Durante la década de 1950 el contrato fue utilizado con gran frecuencia, ya
que surgieron grandes empresas transnacionales que lo utilizaron para expandir
sus areas de negocios, dando pie a que en las dos décadas siguientes el sector
automovilistico adoptara dicho sistema por ser un modelo efectivo para impulsar a
compafiias jovenes que no contaban con los recursos necesarios para abrir
sucursales propias.

El Dr. Charles L Vaughn Dlrector deI Boston College Center para el

'Ia lnduslrla automolrlz Y- refresquera y ]a expllcaCIon a estos |rnportantes avances

r:se encuentra en el hecho de que a principios del siglo pasado la economia del
pals se encontraba en una etapa de transicién entre la agricultura y la produccién
: lndustrlal -considerandose al sistema de franquicia como la mejor via para la venta
-, de, vlos productos elaborados por la naciente industria, toda vez que consistia en
: _Vautorizavr y otorgar a diferentes personas el caracter de vendedores o
concesionados!

'° LELOUP, P. Droit et Practique de la Franchise. Edit. Delmas. Paris. 1983, p.67
"VAUGHAN L., Charles. Franchising, E.U.A. 2° Edicion. Edit. Lexington Books. EUA. 1974, p. 21.



A partir de la década de 1930 se empezé a desarrollar con mas éxito el
contrato de franquicia, propiciando el surgimiento de varias cadenas hoteleras que
operaban como franquicias. Sin embargo. la utilizacion del contrato cobro
verdadera fuerza después de la Segunda Guerra Mundial a causa de varios
factores socioecondmicos como por ejempio el regreso a casa de miles de
soldados que sin tener un empleo, preparacion o experiencia, deseaban alcanzar
el suefio americano estableciendo negocios propios.

Otro de los factores fue el crecimiento repentino de la poblaciéon, la
migracion del campo a las zonas urbanas y el incremento generalizado del poder
adquisitivo, situaciones que generaron un alza en la demanda de una gran
variedad de productos y servicios.

Asi las cosas, en aquel momento en que las empresas carecian de’ capltal S

suficiente y las personas querfan emprender nuevos negocios, -las franqutmas'
fueron el medio ideal para satisfacer la demanda ademas de que Y.

antenia un.
control administrativo y de calidad sobre los productos y servnmos pues‘el sistema

implicaba una  serie de Imeamnentos -y estandares'ﬂdete

inados “por los
requerimientos del empresano :

Desde el punto de vista juridico también'_sé bresentaron factores que
favorecieron la evolucién del contrato de franquicié y el principal de ellos fue el
avance en materia de regulacién de marcas, pues se dejo atras la tendencia de
aplicarlas como meros indicadores de origen para emplearlas como muestra de
calidad, pudiendo ser legitimamente utilizadas tanto por su titular como sus
licenciatarios, siempre y cuando e! primero controlara la calidad del producto o
servicio ofrecido. Al establecerse esta obligacion, se daba al licenciatario la
certeza de que su negocio funcionaria igual que el del titular.




Los principios adoptados por el sistema legal norteamericano se vieron
redondeados con la aprobacién del “Lanham Act’, a través del cual no soélo el
titular debia controlar la calidad, sino que también contaba con el derecho de
establecer y exigir estandares a sus licenciatarios. Estas medidas fueron incluidas
dentro de la legislacion en materia de marcas de 1946, pieza fundamental en la
regulacion del contrato de franquicia en ese pais 12

Por otra parte, en 1960, se cred |la Asociacion Internacional de Franquicias
(IFA), con la finalidad de constltwr y mantener un sistema que favoreciera el
desarrol!o de los contratos ‘de franqwcna en el ambito internacional.

A partlr'del ultlmo termo del ‘siglo pasado, surge una nueva imagen en las

técnlcas de _comercializa én ‘dandose mayor énfasis al control de calidad,

re|ac10nado nombre comercial; por lo que fue necesario distinguir

as f|guras jurldlcas similares. Dicha diferenciacién toma

: entre la’| anquic

.como ase'la transmision’ de conoc:mlentos técnicos (know how), asi como el
K sumlnlstr “de asistencia‘técnica,’ con eI fn de mantener unlformldad entre todas

'las fases del

“No exnsten estadlstnca exactas nlutampoco mfras que permitan conocer la
|mponanC|a adqumda por ‘la, franqulma' no: obstante, se cuenta con diversas
estimaciones que subrayan la mportancua alcanzada por esta figura, asi como la
Rapidez con la que se ha extendido, ya que en los uUltimos afos, la economia
estadounidense se ha caracterizado por el crecimiento en el volumen de
franquicias.

1.4~ La franquicia en México

2 GONZALEZ CALVILLO, Enrique. Op. cit. p. 35



» E! contrato de franquicia en nuestro pais no cuenta con antecedentes
réhotos debido, principalmente, a las politicas proteccionistas adoptadas desde
los primeros gobiernos posrevolucionarios hasta el periodo presidencial del Lic.
Miguel de la Madrid Hurtado, quien pugné por una apertura a la inversion
extranjera; tendencia reforzada por las politicas seguidas durante el gobierno del
Lic. Carlos Salinas de G»okrtari.

En un primer momento, el contrato de franquicia se asimilé al de licencia de

uso de marca y’ tra sfe enma de tecnologia, pero pronto se llegd a la conclusion

de que dlcho mstrumento juridico contaba con sus propias caracteristicas y
3 especmcacnones por io cual se le ubico como un contrato nominado, aunque en la
N actualidad sigue careclendo de una regulacién adecuada.

: Desde 1985 existen en nuestro pais varias empresas, de origen extranjero,
que operan ba]o el s:stema de franquncuas pero su crecimiento no ha sido el mas
adecuado debido a. la. falta de‘un marco juridico apropiado. No obstante lo

anterior, la franqulcla goza de gran auge en nuestro pais debido al impacto que el

proceso de gIobahzacnon conomia asi como por las

ventajas que representa gran qapltal.

Debido a lo antérior no .es sorprendent ‘que en 1987 se creara la
Asociacion Mexicana de Franqumas A.C,, teniendo como objetivo principal la
creacion, promocion y desarrolio de franquicias dentro del territorio nacional, asi
como dar asesoria e informacidn a pequenos y medianos empresarios que buscan
expandir sus negocios eficazmente, o iniciar una nueva empresa independiente a

la del franquiciante’

% HUERDO L., Juan. Sistema de Franguicias. Edit. Asociacion Mexicana de Franquicias. México. 1989.
p. 50.



Con la expedicion del Reglamento de la Ley sobre Control y Registro de
Transferencia de Tecnologia y el Uso de Explotacion de Patentes y Marcas,
publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 9 de enero de 1990, se reconociéd
a la franquicia como un contrato especial con caracteristicas propias que lo
diferencian de otros instrumentos similares.

Asi pues, la franquicia se convirtid en un contrato nominado, no solo por

estar regulado en dicho Reglamento y posteriormente en la Ley de Fomento y

proteccion de la Propiedad Industrial del 27 de junio de 1991, reformada en 1994

v bajo el nombre de Ley de Propiedad Industrial, sino también por haberse

reconocido por primera vez su nombre y su caracter como un instrumento juridico

que permite el fortalecimiento tecnoldgico y el aumento de la productividad de la
industria, garantizando la calidad de los productos y servicios ofertados.

Es interesante hacer notar que a pesar de haber sido reconocido desde el
punto de vista legislativo, el Gobierno no contempld en un principio la importancia
del contrato pues no comprendié que ofrecia la posibilidad de contar con asesoria
de grandes empresas; pero.. los empresarios si fueron conscientes de los
beneficios que tal contrato podla proporcionarles y si bien en un principio
lmportaron los conceptos ‘hoy:en dia han comenzado a desarrollar franquicias

‘mexncanas y ya cuentan’ con un gran apoyo por parte del Gobierno, el cual se ha
preocupado a dltimas fechas por impulsar dicho contrato.

De lo anterior podemos concluir que las franquicias han traido nuevas
expectativas a México, entre las que destacan el poder de emprender y ser
propietarios de un negocio y el ofrecer a los empresarios mexicanos la
oportunidad de cubrir un mercado cada vez mas exigente para la comercializacion
de sus productos o servicios.



“En la franquicia existe una relacién en donde quien otorga la franquicia y
quien goza de ella aportan valores y talentos que son complementarios y que
permiten la eficaz conduccion y experiencia en la operacion de un negocio,
mientras que el segundo aporta la inversion y su trabajo para el desarrollo y

operacion de un negocio” ',

Ahora bien, a pesar de los grandes benéficos que obtiene el franquiciante al
adoptar el sistema de franquicias, tales como agilidad y rapidez de expansion,
fortalecimiento y preservacion de la marca, baja inversién de capital, mayor
eficacia y difusién, agilidad en el desarrollo y mantenimiento de nuevos mercados
y/o de mercados lejanos, regalias, investigacién y desarrollo de nuevos productos
y'se'rvicios. e ingresos como recuperacion de la inversion inicial.

Parece necesario sefialar las desvéntajas yque pueden presentarse, mismas
que dependen tanto de las politicas establecidas para la empresa y de algunas
otras circunstancias a de'stacér como son la reduccion de independencia debido a
la relacion juridica que se tlene con los franqunmatanos el control y gerencia sobre
las unidades o. negoctos franqunmados en las manos de otros, el hecho de
compartir la rentabllldad y utllldad y el flujo de caja, sujeto al pago oportuno de los
franquu:aatarlos i ke

'* JUSTIS, Robert y JUDD, Rit_:hard.y Franchising. EEUU. 1989. p. 20,




Capitulo Il -

LA FRANQUICIA
Y FIGURAS AFINES




Gonzalo Fernandez de Ledn define a la empresa como una "organizacion
economica que reline diversos factores de la produccién para combinarios de tal
manera que proporcionen, por su cuenta y riesgo, los bienes y servicios
destinados a la satisfaccion de las necesidades del consumo”.

Con base en esa definicion podemos concluir que la empresa cuenta con
elementos humanos o subjetivos y materiales u objetivos, entre los cuales se
desarrollan estrechas relaciones que pueden llegarse a considerar como otro
elemento en si mismas.

Los elementos humanos son el empresario o responsable de la
organizacion, el pérsonal. los broveedores y los clientes, mientras que dentro de
los elementos objetivos encontramos instalaciones, maquinaria, materia prima y
recursos financieros, y finalmente, las relaciones incluyen aquellas de tipo laboral,
comercial, etc.

Es logico pensar que a fin de lograr el eficaz y correcto funcionamiento de

. Ios dlversos elementos de la empresa es necesario coordinarlos, y para lograrlo se
,cuenta con la’ admlmstramon que es el "conjunto sistematico de reglas para lograr
: ‘Ia maxnma efcacaa en las formas de estructurar y manejar un organismo social"'®,
_Asi pues Ia admlmstractoh se apllca no cuando ya esta creada una empresa, sino
'idesde el momento en: que é un S|mp|e proyecto con tal de lograr su mayor
'rendlmlento

Durante ‘los 'ﬂltimos:; cién anos, las empresas y nuestra forma de
conceptuarlas evolué_iohiﬁ "hﬁl.icho; la empresa moderna es un producto de la
revolucion industrial, por lo cjue hoy en dia su problematica se centra en cambiar
de direccion cpnsfantemente. adecuando su conducta al medio que la rodea.

¥ REYES PONCE, Ag,ustin. Administracion de Empresas, Teoria y prictica, Primera Parte. Edit. Limusa.
Mew:o l989 p "6
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Debido a lo anterior, resulta necesario el administrar adecuadamente los
recursos con los que cuenta una empresa, recordando que si bien todos son
esenciales, no tienen igual naturaleza y por lo tanto no pueden ser administradas
de igual manera pues mientras los elementos objetivos son de naturaleza pasiva y
se les ve como instrumentos; los elementos subjetivos son eminentemente
activos

Dentro del presente trabajo de investigacion nos interesa lo referente a los
recursos materiales, los cuales son divididos por los doctrinarios en dos grandes
grupos:

Edificios
Instalaciones
/ Inmuebles Establecimientos
Sucursales
CORPORALES
(se pueden captar |- Snsel::es )
por medio de los - aguinaria y
sentidos) Muebles equipo
Materia prima
‘ Mercancia
) Dinero, valores,
Clientela : :
. Va0 Derechos. de
Recursos autor R
INCORPORALES técnicos - L
: ropiedad
(se captan sdlo ]
con la razén pues . De produccién
escapan de los : : 1
\ sentidos) Sistemas Organizacionales

Es interesante hacer notar que comunmente se habla de los recursos
técnicos y materiales como si fueran dos elementos diferentes, pero doctrinarios




en materia financiera, administrativa y atin dentro del Derecho, consideran que los
recursos técnicos son parte de los materiales.

Tal vez, esta division surgié debido a la importancia que hoy en dia ha
B tomado la tecnologia como fuente de riqueza y el surgimiento de la Propiedad
- lntelectual como forma de protegerla; recalcando el hecho de que el dinero no es
el unlco ni el mas importante de los recursos. Por ejemplo, ningin monto

monetano podra comprar talento, y lo mas que se puede hacer es tratar de atraer
personal competente ofreciendo buenas remuneraciones.

Con base en lo anterior, podemos afirmar que la informacién es en si misma
un recurso, pero requiere de un tratamiento diferente, puesto que la tarea de
seleccionar la tecnologia adecuada para satisfacer las necesidades econdmicas y
sociales implica predecir el alcance de sus efectos sobre el publico, el entorno

local y la competencia transnacional. Este es un problema extremadamente
complejo cuyos matices interaccionan en un modo interdisciplinario.

La importancia de la tecnologia en la empresa radica en que a través de la
misma. la empresa sera competitiva en el mercado mundial, permitiendo su
‘desarrollo y funcionamiento eficaz, siempre y cuando se lleven acabo los

: vs"'procedlmlentos adecuados para la eleccion de la misma, dentro del proceso
conocido como planeacion.

Generalmente los medianos y pequefios empresarios no cuentan con el
capital suficiente para desarrollar un proceso de planeaciéon y mucho menos para
adquirir tecnologia avanzada; en especial en palses econémicamente débiles
como el nuestro, de ahi que deban recurrir a la llamada transferencia de
tecnologia, la cual se logra a través de muchos caminos y medios.
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La venta de productos extranjeros en un mercado local es una forma de
transferencia comercial mediante el uso de bienes tecnoldgicos; la informacién
que se intercambia a través de libros, revistas o informes técnicos es otra forma,
pero frecuentemente no estan controladas por las comunidades locales. Sin
embargo, como todo el mundo sabe, el reto es la transferencia de los procesos y
del saber tecnoldgico ligado a una actividad econémica especifica.

A este respecto, es necesario tener claro que la tecnologia rara vez
involucra, y cuando lo hace solo es parcialmente, el hecho de que la propiedad de
un conocimiento dado se negocia con los propios autores. Gran parte del
conocimiento actual desarroliado es normalmente de dominio publico, tal como se
reflt?jé en la literatura cientifica sobre los procesos industriales.

‘La transferencia de todo ese conocimiento, asi como del derivado de

‘maracas, no es suficiente, requiriéndose de infraestructura apropiada
: para su explotacnén La transferencia debe estar correlacionada estrictamente con
; jla adqunsmlén de los conocumlentos por las personas de la propia comunidad que

: : tlenen que partlc1par en Ia conformaCIon deI camblo tecmco economlco y social.

Asl pues,-no es raro que el contrato de. franquucua haya obtenido tanta

aceptamon dentro del amblto economlco. pues no solo lmpluca transferencia de
tecnologia sino tamb|én cesion de sistemas de orgamzacuon y capacitacién que
aseguran el eficaz funcionamiento del negocio, y por lo tanto, al contemplar tantos
matices de la administracion de recursos técnicos, es légico que para adentrarnos
en el tema sea necesario el desarrollar un marco conceptual donde se haga
referencia no solo a la definicion de la franquicia en sl misma, sino también a la de
figuras como la propiedad intelectual y sus elementos.




el
]

1
1

Propiedad intelectual

Se entiende por propiedad intelectual: "E/ conjunto de prerrogativas y
beneficios que las leyes reconocen y establecen a favor de los autores y de sus
causahabientes por la creacién de obras artisticas, cientificas, industriales y
comerciales'®”, con el fin Ultimo de garantizar a su favor el derecho al uso

exclusivo sobre el bien creado.

La propiedad intelectual se puede clasificar de la siguiente forma:

(Derechos ¢ Derechos Morales
de Autor | ® Derechos Pecuniarios
Propiedad ¢ Invenciones (pg'tentes)
Inte?ec tual { Propiedad |* Modelos de Utiidad S
, o Disefos Industriales (modelos industriales, dibujos
Industrial industriales)
¢ Signos distintivos (marcas, nombres comerciales,
avisos comerciales, denominaciones de origen)
\ s Represién ala competencia desleal

La diferencia entre esas dos ramas de la Propiedad Intelectual radica en
que la primera agrupa derechos resultantes de las concepciones del intelecto,
desde los aspectos material y creativo, pues las obras apuntan a la satisfaccion de
sentimientos estéticos o culturales; mientras que la segunda tiene la finalidad de
reconocer beneficios a quien crea obras de caracter industrial para aportar
soluciones a problemas concretos de la produccion o el comercio.

El fundamento constitucional de los derechos intelectuales se encuentra en
el articulo 28 parrafo noveno de nuestra Carta Magna, el cual a la letra sediala:

16 RANGEL MEDINA, David, Derecho Intelectual, Edit. McGraw-Hill. México. 1998, p. 1.
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Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado
tiempo se concedan a los autores y artistas para la produccién de sus
obras y los que para el uso exclusiva de sus inventos, se otorguen a
los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.

Por otra parte, el articulo 73 fraccion XXIX-F de nuestra Constitucion faculta
al Congreso de la Union para expedir leyes encaminadas a promover ‘ia
transferencia de tecnologia y la generacion, difusion y aplicacion de los
conocimientos cientificos y tecnolégicos..”, y el articulo 89 fraccion XV otorga al
Ejecutivo Federal la facultad de “conceder privilegios exclusivos por tiempo
limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o
perfeccionadores de algtin ramo de la industria.

Con base en los preceptos constitucionales antes mencionados se han
expedido la Ley de Propiedad Industrial (LPl) y la Ley Federal del Derecho de
Autor (LFDA), ambas con el caracter de leyes reglamentarias del articulo 28
constitucional.

Es obvio que la rama de la Propiedad Intelectual que se relaciona con el
tema de la presente investigacion es la Propiedad Industrial, por lo cual considero
necesario referirme, aunque de manera breve, a su definicion y elementos antes
de entrar de lleno al tema de Franquicia, toda vez que dentro de ella se involucran
las figuras juridicas de dicha rama.

Propiedad Industrial

La propiedad industrial se considera como “el privilegio de usar en forma
exclusiva y temporal las creaciones y los signos distintivos de productos,
establecimientos y servicios"'’; de manera mas detallada podemos decir que es el
conjunto de derechos que sirven para amparar a quienes desean proteger sus
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invenciones, distinguir sus productos o servicios de otros similares, defender la
originalidad de sus avisos comerciales, conservar la privacidad de sus secretos
industriales, distinguir la identidad de sus establecimientos y tener derecho a
enajenar dichos bienes inmateriales, o bien perseguir ante las autoridades
competentes a quienes infrinjan sus derechos.

Una vez expuesto lo anterior, sefialare de manera concreta la definicion que
dentro de nuestro sistema juridico se ha dado a los elementos de la propiedad
industrial, los cuales corresponden al concepto tradicional que de la misma se
adopté en el Convenio de Parls para la Proteccién de la Propiedad Industrial
(publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 27 de julio de 1976):

Invencién. - toda creacion humana que permita transformar Ia matena o la energia

que exnste en la naturaleza para su aprovechamientopo
"8

mbre y satisfacer
. sus ne estdades concretas”"”, siempre y cuand cumpla con Ios requisitos de

'novedad actividad inventiva y aplicacion industrial Las invenciones seran

roteglda ‘a’traves® de Ias patentes “documentos expedlos por el Estado para
] cho’ 4 L na persona fisica o juridica tiene
'ento que redna las exigencias

w19

Iegales cuya vigencia es de 20 anos |rnprorrogables

Modelo de utlhdad - "objetos' utensmos aparatos o herramientas que, como
resultado de una modificacién en su disposicion, configuracion, estructura o forma,
presenten una funcion diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas
en cuanto a su utilidad"?, diferenciandose de las invenciones por no cumplir con el
requisito de actividad inventiva. Los modelos son amparados por medio de un
registro con vigencia de diez arios improrrogables.

'8 Ley de la Propiedad Industrial, articulo 1S. Ediciones Luciana. México. 2001. p. 132.
10 " RANGEL MEDIANA, David. Derecho Inl«.leclua! OpCit. p.23

* ey de la_Propiedad Industrial, articulo 28. Op Cit. p. 136

~
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Disefios industriales.- “comprenden a los dibujos industriales que son toda
combinacién de figuras, lineas o colores que se incorporen a un producto industrial
con fines de ornamentacién y que le den un aspecto peculiar y propio y a los
modelos industriales, constituidos por toda forma tridimensional que sirva de tipo o
patron para la fabricacion de un producto industrial, que le dé apariencia especial

n21

en cuanto no implique efectos técnicos Ambas figuras se reservan a favor del

titular a través de un registro cuya vigencia sera de 15 afios improrrogables.

Signos distintivos.- tal como su propio nombre o indica, no son mas que simbolos,
sefias o dibujos que permiten diferenciar productos o empresas dentro de un
mercado comun. Estos signos se subdividen en cuatro grupos:

e Marcas.- todo signo visible que distinga productos o servicios de otros
de su misma especie o clase en el mercado (articulo 88 LPI), pudiendo
ser nominativas, figurativas, mixtas, tridimensionales o de empresa.
l.as marcas se encuentran protegidas por registros con 10 afios de
vigencia, prorrogables.

* Avisos comerciales.- son las frases u oraciones que tengan por objeto
anunciar al pulblico establecimientos o negocios comerciales,

" industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de
los de su especie (articulo 100 LPI), protegidos de igual manera que las
marcas.

¢ Nombres comerciales.- razéon o denominacion social bajo la cual se
constituye una empresa; teniendo esta ultima el derecho a su uso
exclusivo, dentro de la zona geografica que abarca su clientela, sin
necesidad de registro, aunque puede solicitar a la autoridad competente
la publicacion del mismo en la Gaceta de! Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial a fin de establecer presuncion de buena fe en su
adopcion y uso (articulos 105 y 105 LPI).

3 1bid. Articulo 32, p. 137
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» Denominaciones de origen.- nombre de una regién geografica del pais
que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya
calidad o caracteristicas se deban exclusivamente al medio geografico,
comprendiendo en éste los factores naturales y los humanos (articulo
156 LPI). Las denominaciones de origen se amparan por medio de una
declaracién de proteccion emitida por la Secretaria de Economia.

Represion_a la_competencia desleal.- de manera general se entiende como

competencia desleal todos aquellos actos que violan derechos de terceros en
materia de propiedad industrial, ya sea a través de quebranto a secretos
industriales o por medio de engafios respecto a la patente o marca que respalda
un servicio o producto. Obviamente, dichas acciones no soélo afectan directamente
a la empresa involucrada, sino a toda la economia nacional, por lo cual se sefiala
como uno de los objetivos de la LP! prevenir y sancionar los actos que atenten
contra la propiedad industrial.

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial??

Asi como. el ordenamiento legal que en México protege la propiedad
industrial y sanciona su violacion es la Ley de Propiedad Industrial y su
Reglamento, su aplicacion corresponde al Ejecutivo Federa a través del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, organismo descentralizado con personalidad

juridica y patrimonio propios.

La evolucion del Sistema de Propiedad Industrial en México se ha venido
desarrollando paulatinamente y sus antecedentes datan desde las Cortes
Espariolas en 1820, en las que se protegieron los derechos de los inventores, pero
es hasta 1942 que se publica la Primera Ley que contiene en un soéio
ordenamiento disposiciones de patentes y marcas, ya mas recientemente, en 1987

32 Cfre. www.impi.gob.mx
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se reforma y adncuona la Ley de Invenciones y Marcas y en 1991 se publica la Ley
de Fomento y Proteccmn de la Propiedad Industrial y se estableci6é en su articulo
7° la creacién de una lnshtuctén especializada que brindara apoyo técnico a la
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial en la administracion del sistema de
propiedad industrial.

La Dlreccton General de Desarrollo Tecnoldgico (D.G.D.T.), dependiente
de'la Secretaria de Comercio y Fomento industrial, es el antecedente inmediato

del 1. M P. L“ D.G.D.T. tenla encomendada una serie de actividades encaminadas
~a promover elvdesarrollo tecnologico, especialmente a través de la proteccion a la
- propledad l‘ndustnal y la regulacién de la transferencia de tecnologia. No obstante,

la: lnstrumentacmn de -una profunda politica de desregulacién por parte del
trajo como consecuencia importantes cambios en la estructura

','glnstltucional de propledad |ndustr|al

EI 10 de dlClembre‘de 1993 se publicé en el Diario Oficial de la Federacion

el Decreto por eI que se crea eI lnstltuto Mexicano de la Propiedad Industrial. De
conformidad con este Decreto de creacién, el 1.M.P.l. continuaria teniendo como
- objeto bnndar apoyo técnico y.profesional a la Secretaria de Economia.

A partir de ese decreto y durante los casi cuatro afios y medio siguientes
de operacion del Instituto, se registraron importantes avances asi como diversas
modificaciones en su operacién, ya que a partir del mes de agosto de 1994, en
virtud de las reformas a la Ley de Fomento y Proteccion de 1a Propiedad Industrial
el Instituto es autoridad administrativa en la materia, por lo que se le confieren en
la Ley de la Propiedad Industrial las siguientes atribuciones:

a) Otorgar proteccidn a través de patentes, registros de modelos de utilidad y
disefios industriales; registros de marcas y avisos comerciales y publicacién



de nombres comerciales; autorizar el uso de denominaciones de origen y
proteger los secretos industriales;

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

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

d) Promover la cooperacion internacional mediante el intercambio de
experiencias administrativas y juridicas con instituciones encargadas del
registro y proteccion legal de la propiedad industrial en otros paises.

Por otro lado, se ha modificado su estructura organica en tres ocasiones, la
Gltima en. 1999, buscando .contar siempre con una estructura administrativa
suficiente y capaz para dar respuesta oportuna a nuestros usuarios.

Adicionalmente, en la Ley Federal de Derechos de Autor, publicada en el
Diario Oficial de la Federacidén el 24 de diciembre de 1996, se contempla un
Capitulo denominado "de las infracciones administrativas en materia de comercio"
sefialandose que la autoridad administrativa en la materia sera el LM.P.1.

Con base en las nuevas atribuciones del instituto y en la demanda de
nuevos servicios, asi como la necesidad de agilizar los ya existentes, era
necesario replantear la estructura del mismo, orientada a cumplir con los

compromisos hacia el afio 2000.




De esta manera, en |la Primera sesion de la Junta de Gobierno en 1998 se
presento el Proyecto de Reestructuraciéon Institucional "El I.M.P.l. hacia el ario
2000", siendo aprobado el mismo en su tercera sesién mediante acuerdo 34/98/32.
Después de intensas negociaciones se logra que la Secretaria de Hacienda vy
Crédito Publico y la Secretaria de Contraloria y Desarrollo Administrativo
autorizaran su nueva estructura a partir de 1999.

El IMPI desemperia un papel trascendental, pues como se ha visto durante
el desarrollo del presente trabajo, existen una serie de procedimiento y requisitos
que se deberan satisfacer para adquirir el registro de una marca y posteriormente
otorgar la licencia de uso de la misma. ' '

Los usuarios del sistema de propiedad industrial reqdieféh de un servicio
agil y eficiente en materia de otorgamlento y proteccion de los derechos de
propledad industrial.

Por tal motlvo y acorde con eI proceso de modernizacion y fortalecimiento

institucional del sistema, creo’ convehlente que las autoridades administrativas no
se concreticen a una actividad meramente registral en lo tocante al tema de
franquicias, sino que lleguen a contar con los medios necesarios para ofrecer
apoyo en lo relativo a consulta, registro, autorizaciones, proteccion, etc., siendo
que cuenta con el personal calificado y la infraestructura requerida para la
adecuada administracion de la ley.

2.1- Definicidn

Como resultado de la importancia que ha adquirido en la actualidad, el
contrato de franquicia en México, éste ha sido sujeto de varias definiciones
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conformadas por distintos elementos asi como por similitudes con otros contratos
mercantiles, mismos que se describiran en su oportunidad.

A manera de abordar este inciso, es necesario mencionar la definicion que
proporciona el Black's Law Dictionary, toda vez que la misma fue desarrollada por
primera vez en los Estados Unidos de América, definiendo a la palabra franchise
de la siguiente forma:

La franquicia es la licencia que otorga el dueiio de una marca o nombre
comercial y que permite a otra persona vender un producto o servicio
bajo ese nombre comercial. En general, una franquicia involucra un
contrato detallado mediante el cual el franquiciatario se obliga a operar
un negocio o vender un producto o servicio conforme a los métodos y
procedimientos establecidos por el franquiciante, y éste se obliga a su
vez, a transmitir al franquiciatario el anuncio, Promoclén y consulta de
estos servicios relacionados con fa franquicia.”

Una de tantas definiciones de la franquicia la establece, en términos de
mera gramatica, el Diccionario de la Lengua Espariola, sefiala que la franquicia es
‘la libertad y exencion que se concede a una persona para no pagar derechos por
las mercanclas que introduce o extrae o por el aprovechamiento de algun servicio
24

publico™?, : acepcion - criticable a - nuestro juicio por varias razones que a

~ continuacién expondremos.

La primera de ellas se debe a que la misma no contiene los elementos
esenciales de la franquicia como son la licencia para el uso de una o mas marcas
comerciales, industriales o de servicios y nombre comercial; la transmisién de
conocimientos o Know How y la contraprestacién a cargo del franquiciatario a
favor del franquiciante.

f’ “Franchise”. Black’s Law Dictionarv. West Publishing Co. EEUU. 1970. p. 592,
* “Franquicia”. Diccionario de la Lengua Espafiola. Tomo |. Academia de la Lengua Espafola. Espaiia.
1984,




La segunda, corresponde a la falta de términos tales como
“comercializacion” o ‘“distribucion”, es decir, la primera de ellas denota la
mercantilidad de la franquicia, elemento esencial de esta figura juridica y, respecto
a la segunda, consideramos que la franquicia es un método para la eficaz
distribucion de productos y servicios, por lo que, debe considerarse como una
férmula de mercado que tiene por objeto resolver un problema de mercado, toda
vez que no Unicamente se introduce o extrae mercancia, sino también tiene por
objeto la distribucién de la misma dentro de un pais, estado o poblacién.

Asimismo, en la doctrina mexicana diversos autores han aportado distintas
definiciones de este contrato. Enrique Gonzalez Calvillo y Rodrigo Gonzalez
Calvillo, por ejemplo, en su obra intitulada “Franquicias: La Revolucion de los 90",
definen a la franquicia como “un sistema o método de negocios en donde una de
las partes denominada franquiciante le otorga a otra, denominada franquiciatario,

la licencia para el uso de su marca y/o nombre comercial, asi como sus
conocimientos y experiencias (Know How), para la efectiva y consistente
operacién del negocio.

En el mismo orden de ideas, los licenciados Gonzalez Calvillo, definen al
-‘contrato de franquicia como “un contrato mercantil, bilateral, oneroso y de tracto
~'suceswo en virtud del cual el franquiciante le otorga al franquiciatario el derecho

no exclusnvo para usar su marca o nombre comercial y le transfiere su tecnologia
{(Know How) para la operacion de un negocio. Por su parte el franquiciatario se
obliga al pago de una regalia y al estricto apego a todos y cada uno de los
estandares y requisitos impuestos por el franquiciante.

Arturo Diaz Bravo sefala las caracteristicas o elementos objetivos del
contrato de franquicia aportando que “parece claro que todo ello opera en funcion
de la explotacion comercial, por parte del franquiciatario, de los bienes o servicios

a los que se aplican las marcas y, en su caso, de la negociaciéon que ha de operar
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con el nombre comercial del franquiciante, todo ello bajo empleo de los métodos

operativos, comerciales y administrativos fijados por este Ultimo"?3.

De igual forma, Diaz Bravo cita un concepto material u operativo en cuyos
términos se trata de un sistema de distribucién y comercializacion conforme al cual
un pequefio o mediano comerciante vende las mercaderias o servicios que otro le
proporciona, con arreglo a las practicas, sistemas y mercas que este ultimo
emplea.

Arce Gargallo, propone, por su parte, la siguiente definicion:

El contrato de franquicia es aquel por el que el franquiciante otorga al
franquiciatario la licencia de uso de una marca con el derecho a
distribuir ciertos productos o explotar, con cierta exclusividad, una
empresa o negociacién mercantil.

La franquicia es un método de colaboracion comercial continuada, pactado
entre dos partes, franquiciante y franquiciatario, a través de un contrato mediante
el cual el franquiciante concede al franquiciatario una licencia o derecho para
utilizar su nombre, su marca, sus productos, servicios o procedimientos, junto con
la reputacion asociada a los mismos, con el fin de establecer un negocio y
explotario rentablemente. A cambio, el franquiciante recibe una cuota inicial de
entrada y el pago de regalias permanentes por los servicios de ayuda técnico-
administrativa, comercial y de gestion, prestados al franquiciatario, entre otros

pagos que surgen con motivo del contrato, mientras éste permanece vigente.

Dentro de nuestro Derecho positivo, la LPI en su articulo 142 estipula que:

“Existira franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca se
transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia
técnica, para que la persona a quien se le 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

* DIAS BRAVO, A. Contratos Mercantiles. Edit. Harla. México. p.216.
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de los productos o servicios a los que ésta distingue. Quien conceda
una franquicia debera proporcionar a quien se la pretende conceder,
previamente a la celebracion del convenio respectivo, la informacion
relativa sobre el estado que guarda su empresa, en los términos que
establezca el reglamento de ésta ley. Para la inscripcién de la
franquicia seran aplicables las disposiciones de este capitulo”.

Conforme a dicho precepto, se puede interpretar que las caracteristicas
esenciales del “convenio” de franquicia son las siguientes:

« Preexistencia del registro de una marca otorgada al franquiciante y el
otorgamiento de la licencia de uso correspondiente; aunque en la practica se
han presentado casos en que se firma el “convenio” sin que la marca se
encuentre registrada en México.

« Transmision de conocimientos técnicos, incluyendo los métodos operativos,
comerciales y administrativos, para producir o vender bienes o prestar servicios
de manera uniforme y,

« Conservacion de la calidad, prestigio e imagen del bien o servicio objeto de la
franquicia.

Por su parte, Arturo Diaz Bravo sostiene que la franquicia tiene un doble
concepto: material y operativo, que encierran un sistema de distribucion vy
comercializacion, conforme al cual un pequefio 0 mediano comerciante vende las
mercaderias o servicios con la marca y procedimientos que otro le proporciona?®,

De acuerdo a lo anterior, el contrato de franquicia cuenta con dos
elementos subjetivos que son el franquiciante y el franquiciatario y tres elementos
objetivos: Ia licencia para el uso de una o mas marcas, advirtiendo que no opera la
transmisién plena de la marca o del nombre comercial, pues el franquiciante
conserva su titularidad; la transmision de conocimientos técnicos y asistencia
técnica, también de modo imprescindible, y finalmente, como contraprestacion, el
pago de regalias.
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2.2 Clasificacidn

Dentro de la doctrina mexicana diversos autores coinciden en la
clasificacion del contrato de franquicia el cual presenta las siguientes
caracteristicas:

a) Mercantil, pues se celebra entre comerciantes para explotar una
empresa o distribuir y revender productos.

Asl, su ‘mercantilidad deriva de lo establecido en el Cédigo de
Comercio articulo 75 Fracciones |, I, V, Vi, Vil y VI, mismo que a la letra dice:

La ley reputa actos de comercio:

. todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres
verificados con propésitos de especulaciéon comercial, de mantenimiento, articulos,
muebles o mercaderias, sea en estado natural, sea de trabajados ¢ laborados;

1l. Las compras y ventas de bienes inmuebles cuando se haga
con dicho proposito de especulacion comercial,

V. Las empresas de abastecimientos y suministros;

VI. Las empresas de construcciones y trabajos publicos y
privados;

VIl. Las empresas de fabricas y manufacturas;

VIN. Las empresas de transportes de personas o cosas, por
tierra o por agua, y las empresas de turismo.

- b):+:: ‘Nominados, pues se encuentran contemplados en nuestra
legislacion.
c) Bilateral, porque produce obligaciones para las dos partes

contratantes, segun lo establece el articulo 1836 del Cédigo de Comercio, el cual
establece que : “El contrato es bilateral cuando las partes se obligan
reciprocamente”.

d) Oneroso, ya que en la mayoria de los casos se paga una
contraprestacion, habiendo derechos y gravamenes reciprocos.

* DIAZ BRAVO, Arturo. Contratos mercantiles. 5° Edicién. Edit. Harla, México, 1995. pp. 192-193.
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Articulo 1836 del Codigo de Comercio. Es un contrato oneroso
aquel en el que se estipulan provechos y gravamenes reciprocos ; y aquel en el
que el provecho es solamente de una de las partes gratuito.

e) Intuitu Personae, pues se celebra con base en las caracteristicas
personales de las partes; sobre las bases de confianza.

) Formal, en cuanto que requiere celebrarse por escrito e inscribirse
en el Institutoc Mexicano de la Propiedad Industrial para producir efectos en

~ perjuicio de terceros, de conformidad con el Articulo 136 de la Ley de Propiedad

Industrial donde se afirma que:

Entre las partes es consensual, pues el registro ante el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial es requisito frente a terceros, pero no
condiciona su validez?’

a) De largo Plazo o de tracto sucesivo, pues sus prestaciones se
cumplen en el tiempo durante el cual esta en vigencia.

h) Frecuentemente de adhesion, ya que el franquiciante elabora
unilateralmente el contrato , dejando al franquiciatario solo en la posibilidad de
aceptarlas, si‘es gque quiere celebrar o no el contrato.

() I ‘Ocasionalmente aleatorio, pero en otras conmutativo, ya que como
lo aflrman Peters y Schneider, “ Si este contrato es aleatorio en cuanto a lo que
hace a-las ganancnas (Prestaciones del franquiciatario) que seran proporcionales a
los ‘rg_sultados de la empresa, se puede decir gue es conmutativo en cuanto a la
extension de las demas prestaciones de las partes?®

2.3 Descripcidn, aplicacidén y funcionamiento de la franquicia
En principio es de suma importancia establecer qué se entiende por sistema

de franquicias. Por definicidn, a groso modo, el sistema de franquicia es un
método para distribuir bines y servicios a todo consumidor por medio de la

3 DIAZ BRAVO, Arturo. Op. cit. p. 37.
* DIAZ BRAVO, Arturo. Op. cit, p.220.
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aplicacion que incluye un sistema comercial o marca, y una compleja gama de
conocimientos de indole administrativa, operativa y mercado-légica.

La realidad es que las franquicias no son consecuencia del ingenio de una
invencion o como resultado de una tormenta de ideas, sino por la liza y llana
necesidad: La necesidad de resolver el problema que representa la eficiente
distribucion de un producto. Asi pues, la franquicia, por lo menos en sus origenes,
no aparecié en un momento definido, por cumplimiento de los planes logisticos de
una empresa; surgié como una solucion al dilema que planteaba la adecuada
distribucién de su producto o servicio.

E! sistemas de franquicias, es una mejor forma para contar con una organizacién
en los canales de distribucion con bajo riesgo de inversiéon y mayor probabilidad de
existo en el negocio. En determinados casos , funciona como una poderosa
herramienta de mercadotecnia utilizando, una metodologia segura de
comercializacion, a través de la union de dos partes en pro del desarrollo de un
mismo negocio.

La franquicia trae nuevas expectativas a México, entre los que destacan el poder
emprender y ser propietarios de un negocio, contar con una tecnologia
comprobada internacionalmente para la operacion de un negocio y el ofrecer a los
empresarios mexicanos la oportunidad de cubrir un mercado cada vez mas
exigente para la comercializacion de sus productos o servicios.

En la franquicia existe una relacion en donde quien otorga la franquicia y quien
goza de elia aportan valores y talentos que son complementarios y que permiten la
eficaz conduccién de un negocio; el primero aporta su nombre comercial o marca,
asi como todos sus conocimientos y experiencia en la operacion de un negocio,
mientras que el segunda aporta la inversion y su trabaja para el desarrollo y
operacion de un negocio.

Ahora bien, a pesar de los grandes beneficios que obtiene el franquiciante al
adoptar el sistema de franquicias, tales como agilidad y rapidez de expansion,
fortalecimiento y preservacion de la marca, baja inversion de capital, mayor
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eficiencia y difusion, agilidad en el desarrollo y mantenimiento de nuevos
mercados o mercados lejanos, regalias, investigacion y desarrollo de nuevos
productos y servicios, e ingresos como recuperacion de la inversion inicial; parece
necesario sefalar las desventajas que pueden presentarse, mismas que
dependen tanto de las politicas establecidas por la empresa, y de algunas otras
circunstancias a destacar, como son: La reduccién de independencia debido a la
relacion periodica que se tiene con los franquiciatarios, el control y gerencia sobre
la unidad o negocios franquiciados en las manos de otros, el hecho de compartir la
rentabilidad y unidad, y el flujo de caja sujeto al pago de los franquiciatarios.

2.4- Figuras afines

El contrato de franquicia comparte rasgos similares con varios instrumentos

juridicos debido al hecho de que naci6é con base en la combinacion de diversos

: con]tratp_s,k sm embargo, las diferencias son muchas y muy marcadas, toda vez que

'seregulan 'de manera diferente. Para aclarar este punto, analizaremos a
,ganiinuadilbn-lvdé Wtré‘s céniraté’s que mayor similitud guardan con el de franquicia.

.. Contrato de distribucidn o concesidén mercantil

) E! contrato de distribucion o concesién mercantil, “es aquel por el que el
distribuidor (concesionario) se obliga a adquirir, comercializar y revender, a
nombre y por cuenta propia, los productos del fabricante productor (concedente)
en los términos y condiciones de reventa que éste sefiale. El productor tendra la
facultad de imponer al distribuidor, ademas, determinadas obligaciones sobre la

organizacion del negocio, para comercializacién y venta Jel negocio™®.

En la practica, dicho contrato nace para regular las relaciones entre los
grandes productores y las personas que se encargan de comercializar sus

* ARCE GARGOLLO, Javier. Contratos Mercantiles Atipicos. Op cit. p. 173.
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productos en los distintos mercados; es decir, se origina con e! fin de resolver un
fendmeno econémico de colaboracion de venta entre productores y distribuidores,
propio de la economia de masas.

Debido a lo anterior, el fabricante o productor de bienes utiliza a
comerciantes independientes que compran sus productos para revenderlos en una
plaza determinada y bajo las condiciones de reventa que el mismo productor
propone. Con este contrato, el fabricante busca también una férmula que facilite
la distribucion y venta de los productos en el mercado, reduciendo actividad y
gastos por su parte, a la vez que busca mejores ventas en determinadas plazas.*

De lo anteriormente dicho se pueden observar ciertas semejanzas que
guarda con el contrato de franquicia, mismas que se enumeran a continuacion:
a) Ambos son mercantiles;
. b) El dlstnbutdor es un comerciante independiente y entidad distinta del productor;
"c) EI dlstrlbmdor adquiere obligaciones por cuenta y a nombre propios;

: abncante impone al distribuidor los términos y condiciones para la

’omermallzacnon y reventa de los productos, sin embargo, esto no significa que

,exlsta una: transmision de know-how como en la franquicia, es decir, el
" distribuidor no actia obligadamente siguiendo un patron de actividad
previamente determinado por el fabricante;

e) El fabricante tiene algunas facultades para marcar directrices y supervisar la
labor del distribuidor;

f) Se dice que va unido al concepto de marca puesto que supone la venta en
exclusiva de objetos, mercaderias protegidas por una marca comercial, que
avala la calidad del producto en el mercado, aunque hay que destacar que no
es aplicable a todos los casos;

g) El distribuidor debe cubrir el precio de reventa por unidad sefalado por el
fabricante, pero no esta obligado a cubrir al inicio del contrato un precio y con
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posterlorldad otro(s) porcenta]e(s) como sucede en la franquicia con el pago
inicial de entrada y las regallas vy

h) Es un contrato de duracnén y de colaboraciéon entre ambas partes y puede
contener el pacto de excluswldad en favor del distribuidor, del fabricante o de
ambos, para una zona o producto determinado, constituyendo éste un elemento
accesorio. '

Licencia

Todas las franquicias contienen por lo menos una licencia, pero no toda
Iicenbia es una franquicia. En un sistema de licencia clasico, el licenciante le
' 6t6frga al licenciatario el derecho de utilizar la marca de la cual es titular, sin
reglamentar en forma sustancial como debe conducir su empresa.

La similitud se encuentra, en que se esta transmitiendo una facultad juridica
de usar determinados bienes inmateriales. Sin embargo, en el contrato de licencia,
no hay la relacion al grado de formar parte de una misma cadena, es decir, quien
tiene la licencia, se limita a usar el derecho que se le confiere, presentando la
marca en los bienes que produce.?

Contrato de Suministro

El contrato de suministro es aquel por virtud del cual una de las partes,
llamada proveedor, asume la obligacién mediante un precio unitario, de entregar
periodicamente a otra llamada suministrado, cosas en la cantidad, tiempo y forma
fijados en el contrato. En conclusion, es un contrato de cambio pero no de venta
pues el proveedor no se obliga a transmitir la propiedad de una cosa, sino a
suministraria,®

% 1bid. pp. 173-174. ¢
3 VASQUEZ DEL MERCADO, Oscar, Op. cit. p. 579.
32 1bid. p. 580.
3 Ibid, p.216.
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El contrato de suministro, segun el articulo 75 fraccién V del Cédigo de
Comercio, es acto de comercio cuando lo realiza una empresa que ‘tiene por
objeto proporcionar a sus clientes, en epocas generalmente periddicas,
determinadas cosas o servicios, mediante el precio y en las cantidades y demas

condiciones de antemano convenidas”>*

Dicho lo anterior, es importante destacar algunas caracteristicas que son
afines al contrato de franquicia:

a) Ambos son contratos de tracto sucesivo, ya que su cumplimiento se
prolonga en el tiempo a través de prestaciones periddicas, que se repiten
en el tiempo con individualidad propia, o bien, de prestaciones continuadas
que suponen que no existen periodos que interrumpen el cumplimiento del

contrato, o sea, que éste se cumple permanentemente durante su vigencia.
Asi, en la franquicia se puede pactar que el franquiciante proveera al
franquiciatario los productos o servicios objeto del mismo, o que dicha labor
la ejecutara un proveedor autorizado por el franquiciante.

b) Se puede incluir dentro del contrato el pacto de exclusividad, al igual que en
la franquicia, y finalmente,

c) Es un contrato atipico, al no estar contemplado por nuestra legislacion.

3 ARCE GARGOLLO, Javier. E| Contrato de Franquicia, Op. cit. p.62.
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Capitulo 11l

EL CONTRATO DE FRANQUICIA
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3.1 Naturaleza juridica contractual

Los jurisconsultos consideran a la franquicia como un contrato mercantil
pues supone la existencia de dos partes, el franquiciante y el franquiciatario,
sujetos que ejercitan una actividad econdmica organizada, para los fines de
produccion o cambio de bienes o servicios para el mercado en general®s. En otras
palabras, ambas partes tienen el caracter de comerciantes, ya que originan vy
dirigen su propio negocio para, a través de él, ejercitar el comercio.

No obstante lo anterior, cabe hacer notar que en ocasiones los
franquiciatarios, no ostentan la calidad de comerciante a la firma del contrato, toda
vez que se trata de personas que se interesan en celebrar dicho contrato,
precisamente por la oportunidad que el sistema ofrece para iniciar un negocio,
convirtiendose en comerciante posteriormente

La mercantilidad de este contrato no sélo se determina con base en el
aspecto subjetivo; si no también seguin el objetivo, que es el adoptado por nuestro
sistema juridico, pués dentro del marco del mismo se actualizan los supuestos
previstos en las fracciones |, li y V a VIl del Cdédigo de Comercio, al celebrarse
entre comerciantes para explotar. una empresa o para distribuir o revender
productos.®

Ademas parece claro que todo opera en funcion de la explotacion comercial
por parte del franquiciatario, de los bienes y servicios a los que se aplican las
marcas y en su caso, de la negociacién que ha de operar con el nombre comercial

3% VASQUEZ DEL MERCADO, Oscar. Qp. cit. p. 579.
36 ARCE GARGOLLO, Javier, El Contrato de Franquicia. Op. cit. p. 43.
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del franquiciante, merced al empleo de métodos operativos, comerciales y
administrativos fijados por éste Gitimo.%”

Una vez expuesto el porque los doctrinarios consideran que el contrato de
franquicia es de naturaleza mercantil, a continuacion se sefialan las clasificaciones
dentro de las cuales tiene cabida de acuerdo con sus caracteristicas:

= Bilateral, porque genera derechos y obligaciones reciprocos entre los
contratantes (articulo 1836 del Cédigo Civil);

= Generalmente oneroso, ya que se pacta una contraprestacién o varias, en
favor del franquiciante (articulo 1837 del Cdodigo Civil);

= Conmutativo o aleatorio, en virtud de que el franquiciatario no conoce a
ciencia cierta las pérdidas o ganancias que se van a generar, si recuperara
la inversion inicial o no, o si con relacién a los pagos que debe efectuar al
franquiciante se fijaran ciertos porcentajes que dependeran de las ventas
efectuadas en determinados periodos, para lo cual deberan analizarse los
documentos relativos a la contabilidad como son los estados financieros
(articulo 1838 del Cadigo Civil);

= Consensual, pues se perfecciona con el simple consentimiento de las partes
(articulo 1796 del Codigo Civil), sin embargo, si se pretende que el
convenio produzca efectos ante terceros, debera inscribirse en el Instituto
Mexicano de ia Propiedad Industrial, junto con las licencias de uso y de
explotacion otorgadas de acuerdo a lo establecido por los articulos 63, 136
y 142 de la LPI;

*» Generalmente de adhesion, en cuanto a que, normalmente, el
franquiciatario se debera sujetar a las condiciones del franquiciante;

= De duracion continuada y prestaciones reciprocas, pues su cumplimiento se
prolonga en el tiempo; crea una relacion de cooperacién y de integracion

37 DIAZ BRAVO, Arturo. Op Cit. p. 193.
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entre las partes que al mismo tiempo conservan su autonomia juridica y
economica;

= Atipico, ya que no cuenta con regulacion propia dentro de la legislacion
mexicana, es decir, no se hallan detallados en ningin ordenamiento legal
sus elementos de existencia, modalidades, contenido obligacional, forma y
fondo, quedando sujeto consecuentemente a lo aplicable de las reglas
generales de los contratos, a la voluntad de las partes y analogia de los
contratos regulados especificamente; aunque, se encuentra contemplado en
la Ley de Propiedad Industrial, la cual es de caracter administrativo. No
obstante lo anterior, su continuada celebracion en la vida diaria, el
reconocimiento de estos contratos en los Tribunales y en la Jurisprudencia
asi como en el estudio de la doctrina, han logrado presentar las
caracteristicas basicas de estos contratos atipicos que adquieren “tipicidad
social".3®

. Intwtu personae, toda vez que se celebra conforme a las caracteristicas
personales de las partes es decir, se toma en cuenta su calidad personal,

o 'sometléndolas a un proceso de analisis muy profundo para determinar que

§ la persona del franqun:latano cumplira con todas las condiciones necesarias

"'rpara operar Ia franquicua y. que el franquiciante a su vez, efectivamente
llevara a cabo lo prometido al franquiciatario y,

= Mixto, ya que al celebrarse se pueden pactar a su vez otros contratos, ta! es
el caso del contrato de suministro, donde el franquiciante se obliga a
proveer exclusivamente al franquiciatario de todos los productos necesarios
para desarrollar el negocio. Esto depende de lo establecido dentro del
mismo contrato, por lo que no constituye una condicién sine qua non.

¥ ARCE GARGOLLO, Javier Op. cit. p. 49.
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3.2 Elementos de existencia y de validez

3.2.1 Elementos de existencia

3.2.1.1 Consentimiento

El consentimiento es el acuerdo de voluntades para la creacion de un acto
juridico, por lo que implica la expresion externa de voluntades que coincidan en el
objeto del acto, pues no basta la expresion de voluntad si no hay acuerdo sobre la
materia o naturaleza del acto, asi como sobre la identidad de la cosa o negocio a
realizar.

: Cprno se menciono anteriormente, este contrato se perfecciona con el simple
‘consentimiento de las partes (articulo 1796 del Cdédigo Civil), el cual debe versar
so_bréiel producto que ofrece el franquiciante y la cuota que debera pagar el
frandﬂiatario; en otras palabras, el acuerdo se debe dar en lo referente al permiso
d‘e' uso de determinado producto o servicio, incluyendo todos los procesos
necesarios para su produccion, administracion y propaganda.

3.2.1.1 Objeto

De acuerdo con lo establecido por el articulo 1824 del Cédigo Civil, objeto
es aquello que se debe dar, el hecho que debe realizarse o el hecho que se debe
de omitir. Cuando el objeto consiste en un dar, este debe cumplir con ciertos
requisitos como el de existir en la naturaleza, ser determinado o determinable y
estar en el comercio; mientras que tratandose de un hacer, los requisitos son que
sea posible y licito.

E! objeto de la franquicia implica tanto un dar como un hacer, pues su

finalidad es otorgar una licencia de una marca o patente, que implica permiso para
vender un producto o un servicio bajo ese nombre o marca de acuerdo a los
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meétodos y procedimientos que establezca el franquiciante, incluyendo ciertos
conocimientos tecnoldgicos y capacitacion.

3.2.2 Elementos de validez

3.2.2.1 Capacidad de las partes

Para la celebracion de este contrato, las partes requieren de capacidad
general de ejercicio, pero también se necesita cierta capacidad especial de
caracter subjetivo por parte del franquiciante, ya que este debe ser el titular del
registro de la marca del producto, asi como de las patentes que protegen los
procesos tecnolégicos que implica la franquicia.

3.2.2.2 Ausencia de vicios en el consentimiento

Se consideran vicios de la voluntad todas aquellas situaciones o sucesos que
hacen que la expresion de la voluntad creadora del acto juridico se vea afectado
disminuyendo su eficacia. Como en la celebracion de cualquier otro contrato, para
que se reconozca la validez del contrato de franquicia, es necesario que no se
presente ningun vicio del consentimiento, ya sea error, mala fe, dolo o violencia.

Error es el falso conocimiento de la realidad o el desconocimiento de alguna
circunstancia que sea determinante de la voluntad en el acto juridico, y puede ser
de hecho o de derecho; el primero recae sobre el objeto, fin o motivo del acto y el
segundo se presenta cuando es posible que el acto produzca efectos distintos de
los queridos por las partes, pero previstos por la norma. Este vicio podria
presentarse en el caso de la franquicia, no sdlo por lo complejo de su objeto, sino
también por lo escasa de su regulacion.

La mala fe se presenta cuando alguna de las partes, obrando sin decencia,
trata de obtener beneficios de una situacién formalmente correcta desde el punto
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de vista juridico. En el caso’de la franquicia, este tipo de vicio podria presentarse
atendiendo al hecho de que el franquiciante bien puede ser una persona con poca
o nada de experiencia en materia de inversiones y comercio.

En cuanto al dolo, este supone una conducta intencionadamente desleal que
produce un dafo ilicito, pues a través de sugestiones, maniobras, maquinaciones
artificios conducentes a inducir o mantener en el error al contratante. Al igual que
el error, es un vicio que muy posiblemente se presente en este contrato, en
especial entre personas con poco conocimiento respecto al registro de marcas y la
solicitud de patentes.

Finalmente, la violencia implica tanto agresién fisica como amenazas, ya
sea contra el contratante o a personas que por su parentesco o afecto puedan
determinar el sentido de la expresion de voluntad entre los cuales se encuentran el
cényuge, los ascendientes, descendientes o parientes colaterales hasta el
segundo grado. Resulta dificil pensar que este tipo de vicio pudiera presentarse
en éste o cualquier otro contrato, pero lo cierto es que la ambicién humana es algo
real, de todos los dias, por lo cual no debe descartarse.

3.2.2.3 Licitud en el objeto, motivo o fin

La licitud es una caracteristica necesaria de todos los actos juridicos para
que el derecho los ampare y les de consecuencias juridicas; obviamente, los actos
juridicos ilicitos, es decir aquellos que son contrarios a las leyes de orden publico
o a las buenas costumbres, se veran afectados de nulidad absoluta.

En el caso de la franquicia, el contrato podria verse viciado de ilicitud por lo
que respecta a las disposiciones en materia de propiedad intelectual, pues es muy
comun que tales preceptos sean violados debido al desconocimiento del pablico
en general respecto de los derechos conferidos a los inventores y artistas.

4 TESIS CON
FALLA DE ORIGEN




3.2.2.4 Forma

La forma es el conjunto de signos por los cuales se manifiesta la voluntad;
por lo cual llegamos a la conclusién de que a lo que se refiere el Cédigo Civil es a
formalismo, es decir, a la manera impuesta por la Ley de cémo se debe

exteriorizar el consentimiento.

La sancion por no dar a un contrato su forma legal es la nulidad relativa,
pues el contrato surte sus efectos mientras no se declare y se puede convalidar,
tal como se desprende del articulo 1833 del Codigo Civil.

Asi, aunque este contrato sé perfecciona con el simple consentimiento de
las partes (articulo 1796 del Cédi'g‘c'{ Civil), si se pretende que el convenio
produzca efectos ante terceros, debefé’ inscribirse en el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, junto con las licencias de uso y de explotacion otorgadas de
acuerdo a lo establecido por los articulos 63, 136 y 142 de la LPI.

3.3 Elementos Persocnales

El Reglamento de la LP! en su articulo 10, introduce para el Derecho
Mexicano los términos de franquiciante y franquiciatario, pues la LPI no les da
denominacién alguna a las partes del contrato.

Como se ha podido observar, el franquiciante, es el titular de los derechos de
explotacién exclusiva, llamados de "Propiedad Industrial”. Estos pueden ser, el
nombre y aviso comerciales, marca, patente, dibujo y modelo industriales,
identificados dentro de un “sistema”, conformado a su vez, por el conjunto de
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negocios franquiciados, que operan al amparo de dichos derechos, propiedad del
franquiciante y bajo los lineamientos, estandares y politicas indicadas por &1.%°

El franquiciatario por su parte, es a quien se concede la licencia de uso de los
derechos de propiedad industrial para su explotacion, obligandose paralelamente
a pagar la contraprestacion para ello establecida, misma que podra consistir, en
una cuota inicial, regalias periodicas y pagos de publicidad, entre otras formas o
modalidades que se puedan pactar dentro del contrato.

La capacidad que requieren las partes para celebrar el contrato, es la general,
pues no se requiere capacidad especial alguna.*

3.4~ Elementos Reales

La franguicia es una licencia del propietario de una marca o patente mediante
la cual permite que otro venda un producto o un servicio bajo ese nombre o marca
y de acuerdo a los métodos y procedimientos que establezca el franquiciante,
quien a su vez se obliga a proporcionarle ciertos conocimientos tecnologicos*'.
Entre los elementos reales del contrato de franquicia tenemos los siguientes:

Marca

En la definicion del contrato de franquicia, la marca destaca como elemento
esencial , pues lo que da origen a la franquicia es precisamente el uso de ésta
para producir o vender bienes de una manera uniforme.

¥ vASQUEZ DEL MERCADO, Oscar, Op. cit., p. 581.

% ARCE GARGOLLO, Javier, Op. cit., p. 44,

' LEDESMA URIBE, Idelfonso. “Breves consideraciones econdmicas sobre el contrato de franquicia™.
Revista lupistantum. Universidad Andhuac., Afio XI1. No, 8. México. Primavera-verano. 1997. p. 85.
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Como bien dice Messineo®, la marca de empresa, podra ser materia de
enajenacioén y de licencia de utilizacion. El adquirente goza el derecho de
utilizacion exclusiva, mientras que el licenciatario goza del derecho de utilizacion,
paralela a la que podra continuar haciendo, el concedente vy titular de la marca.

Segun el articulo 88 de ta LPl, marca es todo signo visible que los
industriales, comerciantes o prestadores de servicios ponen a sus bienes o
servicios para identificarlos y distinguirlos de otros de su mismo especie o clase,
pertenecientes a sus competidores, los cuales pueden ser palabras, logotipos,
formas tridimensionales, nombres de personas, denominaciones o0 razones
sociales (articulo 89 LPI).

Patentes

Como ya se estudid antes, las patentes son el privilegio que otorga el
Estado para explotar una invenciéon nueva, susceptible de aplicacion industrial.

Para efectos de la franquicia, la patente al igual que el nombre y aviso
comerciales, no son necesariamente objeto del contrato, sino que sélo se dan en
aquellos casos donde el franquiciante en la realizacion del negocio objeto del
contrato, tiene el proceso de fabricacion, manufactura o el producto
correspondiente, protegido por algun derecho que requiere autorizacion para el
uso por parte de los franquiciatarios.

Tecnologia

Para efectos del presente estudio, entenderemos por tecnologia, al conjunto
de conocimientos sistematicos para la fabricacion de un producto, la aplicacion de

*2 MESSINEO, Francesco. Manual de derecho civil v comercial, Tomo V. Edit. EJEA. Argentina. 1979, p.
84.
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un proceso o la prestacion de un servicio (no extendiéndose a las transacciones
que entrafian la mera venta o arrendamiento de productos)*?.

La tecnologia constituye un bien intangible o incorpéreo que podra ser objeto
de transferencia*®, debido a que solo asi el franquiciante estara en posibilidades
de incorporar eficazmente al franquiciatario al sistema, de tal forma que se incluye
la cesién, venta y licencia de todas las formas de propiedad industrial y el
suministro de los conocimientos tecnolégicos necesarios para adquirir, instalar y
utilizar maquinaria, material, productos intermedios y/o materias primas que hayan
sido adquiridas por compra, arrendamiento u otros medios.*®

Por otro lado, tenemos los conocimientos y la asistencia técnica, que
generalmente, se confunde con la transferencia de tecnologia.

En cuanto a los conocimientos técnicos, éstos constituyen lo que se ha
denominado know-how, que se refiere a las invenciones, procesos, férmulas o
disefios, que no estan patentados y que se evidencian a través de alguna forma
fisica, como dibujos o especificaciones para el buen funcionamiento del negocio,
incluyendo casi invariablemente, secretos comerciales que pueden comprender la
experiencia técnica acumulada y la habilidad practica, transmitiéndose
optimamente solo a través de servicios personales®®,

En términos del contrato, se hace indispensable el remitirse a manuales,
instructivos, disefios u ofra forma de informacién para precisar los detalles?’, en

# CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Contratos de licencia y de transferencia de tecnologia.
Edit. Heliasta, S:R:L: Argentina. 1994, p.22
* ARCE GARGOLLO, Javier. Op.cit, p.21.
¥ CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Contratos de icencia y de transferencia de tecnologia,

Op. cit. p. 23.
* 1bid. p. 45.

7 ARCE GARGOLLO, Javier. Op.cit, p. 48.
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cuanto a que la nocién de “tecnologia” es muy amplia y existe variedad de medios

para su transmision.

Los conocimientos técnicos constituyen de tal manera las innovaciones
tecnolégicas no protegidas por patentes o certificados de invencion, vy
conocimientos técnicos secretos, respecto de los cuales se han tomado
precauciones razonables para que no se difundan.*®

La asistencia técnica consiste en una ayuda a la produccién y distribucion de
bienes y servicios, por medio de un conjunto de conocimientos organizados; su
desarrollo tiene lugar de manera continuada y en ocasiones confidenciales, es un
flujo continuo de instrucciones, directivas o consejos suministrados en |la medida
en que son requeridos para la conduccion u operacién de un proceso
determinado, prestandose generalmente de manera personal por técnicos o
colaboradores del franquiciante.*®

Tanto los conocimientos técnicos como la asistencia técnica, son objeto de
tutela legal en nuestro régimen juridico de propiedad industrial, pues dentro del
Capitulo unico del Titulo Tercero de la LPI, especificamente en el articulo 84,
parrafo segundo, se determina que:

“En los convenios por los que se transmitan conocimientos técnicos,
asistencia técnica, provision de ingenieria basica o de detalle, se
podran establecer clausulas de confidencialidad para proteger los

secretos industriales que contemplen, las cuales deberan procesar los
aspectos que comprenden como confidenciales’.

Contraprestacidn

Generalmente se pactan diversos pagos por diferentes conceptos. El
primordial es el pago inicial por el privilegio de adquirir la licencia de uso o para la

** PEREZ MIRANDA, Rafael y SERRANO MIGALLON, Fernando. Tecnologia v Derecho Econémico,
Régimen juridico de la apropiacida v transferencia de tecnologia. Edit. Porriia. México. 1983. p. 67.
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explotacion de la franquicia (podra ser una cantidad Unica, fija y determinada),
pero se podra establecer en forma paralela, el pago de regalias al franquiciante
(cantidades variables, determinables y peridodicas), Con base en las ventas de la
negociaciéon o por una combinacion de las mismas®®; una cuota por publicidad,
etc., lo cual se estudiara detenidamente mas adelante.

3.5 Elementos Formales

Conforme a lo expuesto a lo largo del presente trabajo, se puede observar
claramente, que lo que dara lugar a la franquicia, sera la concesion de la licencia
de uso de una marca(articulo 142 LPI), por lo que resulta imprescindible contar
previamente, con el registro de un derecho de propiedad industrial, generalmente
una marca, y posteriormente, otorgar la licencia de uso para la explotacion de la

misma al franquiciatario.

La fdi'rhélidad del contrato de franquicia, se refiere entonces a que éste
debera ser ihscritq ante el IMP! (Articulo 136 LPI), para que pueda producir
efectos ante tercer'_o’s.i'Sin embargo, aunque. para efectos de formalidad del
contrato, no se requiéfe de protocolizaéién ante. Notario Publico, si debe otorgarse
por escrito, pues ese sera el medio para su inscripcion.

Es importante sefialar, que lo anterior sélo procedera para que produzca
efectos ante terceros, ya que e! contrato en si, es consensual entre las partes,
pues no condiciona su validez al registro.'

4 ARCE GARGOLLO, Javier. Op. cit. p. 48.
* LEDESMA URIBE, Idelfonso. Op. cit, p. 89.
3 ARCE GARGOLLO, Javier, Op.cit. p. 43.
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3.6- Efectos del contrato.

3.6.1.-~ Obligaciones del frangquiciante

Las obligaciones del franquiciante que, sin lugar a dudas deben estar

presentes en el contrato, son las que se enumeran a continuacion®?:

a) Conceder la licencia de uso de su marca. Esta obligacion es el esqueleto del

b)

c)

d)

contrato, pues es la que lo va a distinguir del contrato de suministro, de
distribucién o de transferencia de tecnologla. El franquiciante impone al
franquiciatario el uso de su nombre y marca comercial, de modo que
exactamente perece que es un negocio del mismo.5?

Otorgar la explotacion de patentes. Cuando el tipo de producto o de servicio, o
ambos, materia de la franquicia, requieran para la explotacion por un tercero,
de la autorizacién de uso de una o varias patentes, el contrato de franquicia,
debera incluir el permiso correspondiente. Es necesario especificar los
productos o procedimientos que amparan y proveen de la tecnologia y
transmisién de conocimientos al franquiciatario, para una eficaz explotacién.5*
Autorizar el uso del.nombre y aviso comerciales. Esta obligacién no siempre
sera materia del contrato pues generalmente no va interrelacionado con el uso
de la marca, sin embargo, en caso de estar en el supuesto, el franquiciante
debera autorizar la forma y el lugar permitido para su uso.

Asistencia técnica. E! franquiciante debera ofrecer al franquiciatario la
asistencia técnica indispensable sobre cdmo establecer el negocio e instruirlo
sobre la forma optima de operarlo durante la vigencia del contrato. Esta
obligacion comprende la entrega de los llamados "manuales de operacion”, que
contienen las instrucciones, requerimientos, estandares, especificaciones,
métodos y procedimientos para el buen funcionamiento del mismo. Es

2 SECOF1, Material diddctico para desarrollo de franquicias, pp. 64-70.
3 ARCE GARGOLLO, Javier. Op. cit. p. 54
* 1bid. p. 55.



e)

9)

h)

importante destacar, que el franquiciante debera otorgar al franquiciatario una
breve historia de la empresa, su perspectiva de crecimiento, el soporte pre-
operacional y en general, todo aquello que involucra, antes de la formalizacion
del contrato (articulo 65 RLPI), con el fin de que éste Ultimo pueda tener una
idea global del sistema.

Supervision del lugar. El franquiciante revisara la construccion y decoracion del
local, asi como la designacion de quien lo construira, modificara, adaptara o
decorara.®®

Programas de capacitacion. El franquiciante otorgara al franquiciatario, un
programa de capacitacion y entrenamiento para su personal (de produccion,
servicios, gerente, cajeros y supervisores), asi como un equipo de
especialistas en operaciones del sistema y asistencia y desarrollo de
programas de mercadotecnia y publicidad.

Visitas de inspeccion. El franquiciante realizara inspecciones y evaluaciones
periddicas al negocio, con el fin de llevar a cabo una valoracion respecto de la
operacion del mismo.

Actualizacion. El franquiciante notificara al franquiciatario, los cambios en
precios, nuevas estrategias de mercadotecnia y demas modificaciones que
deban operar en el desarrollo de la empresa, a fin de encontrarse a la
vanguardia en todos los negocios franquiciados y mantener la uniformidad del
sistema.

A lo largo de la exposicion de este trabajo, se ha venido hablando del término

inglés know-how, que se relaciona directamente con las obligaciones d), f) y g)

anteriormente mencionadas y que alude al “saber-hacer”, es decir, al conjunto de

conocimientos técnicos que no son del dominio plblico y que son necesarios para

la fabricacion o comercializacion de un producto, para la prestacién de un servicio

o para la organizacion de una unidad o dependencia empresarial, por lo que

¥ VASQUEZ DEL MERCADO, Oscar, Op.cit. p. 584.

53




procuran a quien los domina, una ventaja sobre los competidores, que se esfuerza
en conservar evitando su divulgacion. ’

Este know-how, consta de dos elementos: el elemento inmaterial, que es la
informacién en si misma vy, el elemento material, que son los escritos, soportes
informaticos, proyectos o modelos, etc. Sin embargo, el know-how, en realidad,
sblo consta del primer elemento, ya que el segundo, es un mero soporte material,
que no aporta a la informacion técnica un valor intrinseco adicional.®®

El know-how ademas, exige la concurrencia de dos requisitos; que la
informacién técnica sea secreta,’ o sea, que ningun tercero tenga acceso a la
misma, y que posea‘valopp_af‘rjfhdhi'al,"es decir, aquel valor econémico que
encierra la ventaja competitiva de'r,qbue goza la empresa que conoce y aplica la

“informacion secreta frente a empresas que la ignoran.%’

" Especificamente, en los contratos de franquicia, el franquiciante, debe

necesariamente revelar al franquiciatario, la informacion técnica secreta, junto con

los conocimientos y experiencia acumulados en su explotacion, lo cual exige la
entrega de la documentacion donde se guarda dicha informacion confidencial, la

prestacion de asistencia técnica y la formacién del personal.

Sin duda, el valor de la informacion y conocimientos que el franquiciante pone
a disposicién del franquiciatario en los “manuales de operacion”, es quiza, aun
mas importante que la marca o nombre comercial que se le otorga, siendo
consecuentemente, de gran importancia la obligacion que asume el franquiciatario
de no divulgar a terceros los conocimientos que se le confieren y mantenerlos

% MASSAGUER, José. Qp.cit. pp. 38-39.
%7 1bid, pp. 40-41.
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confidenciales, no sélo durante la vigencia del contrato, sino inclusive después de
la fecha de su terminacion.5®

Regalias

El franquiciante tiene derecho al pago de regalias como contraprestacion por el
uso de las marcas del sistema, o bien, por la franquicia otorgada. E!| Black’s Law
Dictionary®®, define a las regalias como aquella compensacion por el uso de un
bien generalmente registrado, de cosas o recursos naturales, que se expresa
como un porcentaje de los beneficios obtenidos por el uso del bien o por una
cantidad como unidad producida.

Podran pactarse otros pagos a favor del franquiciante tales como: una cuota
inicial de entrada al negocio; por transmision de conocimientos y asistencia técnica
y como contribucion al fondo de publicidad y mercadotecnia. Dichas cuotas se
fijaran de acuerdo . a: Io establemdo ‘dentro " del propio contrato, sin embargo,

3fgenera|mente se fuan al por ciento fjadb de conformidad a las ventas totales.

La c‘ontraprestac‘:iéh. en términos génerales. podra pactarse en dinero, especie,
en moneda nacional o extranjera y sobre distintas bases, todas relacionadas
directa o indirectamente con los resultados de la negociacion materia de la
franquicia.

Los honorarios publicitarios no deberan ser considerados ingresos para el
franquiciante debiendo administrarse como fondos fiduciarios. Existen 2

categorias de honorarios publicitarios:

38 GONZALEZ CALVILLO, Enrique, et al. Franguicias; La revolucién de los 90. Op. cit. p. 78.
* Black's Law, chtlonag Editorial West Publishing Co. 6°. Edicion. E.U.A. p. 925.
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1)

2)

Publicidad local, donde los franquiciatarios gastan una cierta cantidad de
dinero de acuerdo a un porcentaje de ventas, en publicidad regional o
programas de promocion que el franquiciante haya aprobado o elaborado vy,

Publicidad de la empresa, donde un porcentaje de las ventas es depositado
en una cuenta administrada por el franquiciante para el desarrollo de
materiales y conceptos publicitarios. Es recomendable que los
franquiciantes rindan un informe periddicamente detallado de que manera
ha sido desembolsado ese dinero, para evitar conflictos en cuanto al
prorratec de dichos fondos.®®

3.6.2.- Obligaciones del franquiciatario

Las principales obligaciones del franquiciatario se pueden resumir de ia

siguiente forma®':

a) Usar la marca conforme a lo determinado en e! contrato y, a falta de pacto,

conforme se encuentra la marca registrada; aplicarla a productos y/o servicios

con la calidad, forma y naturaleza equivalentes a los fabricados o prestados

por el concedente, indicando que “es usuario autorizado” o que vende los

productos y presta los servicios, con licencia del titular (articulo 139 LPI). La
falta de uso de la marca, como “usuario autorizado” para determinado pais o

territorio puede originar que caduque para su titular.5?
b) Obtener y mantener vigentes las autorizaciones, permisos Yy licencias
requeridas para el funcionamiento y operacion del negocio.

** BOROIAN D. Donald. Op. cit. p. 128.
¢! SECOFI, Material didactico para desarrollo de franquicias, pp. 64-70.

62 El articulo 152 de la LPI determina que el registro caducard en los siguientes casos:

I
i

Cuando no se renueve en los términos de la ley, y
Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres afios consecutivos inmediatos anteriores a la
solicitud de declaracién administrativa de caducidad salvo que exista causa justificada a juicio del

Instituto.
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c) Reconocer y respetar la imagen externa e interna del negocio franquiciado.

d) Vender a los precios y condiciones sefialados por el franquiciante, puesto que
estos contratos se caracterizan por la total identificacidn de todos los negocios
franquiciados con el sistema, siendo la identidad en los precios una
caracteristica fundamenta! para la reputacion de la red.

e) Adherirse y mantenerlos estandares y politicas de operacion, conforme al
estricto cumplimiento de los “manuales de operaciéon” entregados por el
franquiciante.

f) Guardar como confidencial e inaccesible para terceros, toda la informacion
relativa al negocio, proporcionada por el franquiciante. . » )

g) Seguir los lineamientos, directrices e instrucciones del franqunmante en cuanto_

a la fachada exterior del local, debiendo ser compatible con la |magen 3 el;'V
sistema.

h) Someter a la revisidn y aprobacién del franquiciante, cualquier mod|f1cacuon
que crea conveniente hacer a la imagen, toda critica o sugerencia a nlvel
regional o, inclusive nacional, asi como cualquier obra de construccion o
remodelacion.

i) Solo podra adquirir de proveedores distintos al(os) sefalado(s) por el
franquiciante, aquellos productos que no puedan ser surtidos por los
proveedores designados y siempre y cuando se cuente con la autorizacién
expresa del mismo, ajustandose a la lista de los proveedores autorizados
previamente proporcionada por el franquiciante.

j) No podra el franquiciatario usar simbolos de marcas no autorizadas por el
franquiciante, ni disefios, nombres comerciales o logotipos diferentes a
aquellos que identifican el negocio o que sean sefialados por él.

k) Pagar la cuota inicial de entrada al franquiciante, las regalias y demas sumas
periddicas que se determinen en el contrato.

Lo anterior considerando que el uso de la marca por el usuario que tenga concedida una licencia inscrita en el
Instituto, se considerara como realizado por el titular de la marca, segin lo establece el articulo 141 de la LPI.
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) Restituir al franquiciante, los manuales operativos al término del contrato, y no
divulgar los conocimientos técnicos secretos adquiridos, quedandole prohibido
la continuacion de la fabricacion o comercializaciéon de bienes o servicios de
que se trate, por cuenta propia, empleando para ello los secretos que le fueron
transmitidos.

Una vez expuestas las obligaciones de las partes, es necesario sefalar que
al celebrarse el contrato de franquicia, las partes no se subordinan una a la otra,
pues se trata de un contrato de colaboracién, para la realizacion de un fin comun,
independientemente de que el franquiciatario deba acatar lo establecido por el
franquiciante, pues ello sera necesario para mantener la imagen y el prestigio de
su marca y lograr un 6ptimo funcionamiento del negocio.

En materia laboral - propiamente hablando, ninguna parte tendra

: responsabﬂldad frente a.los trabajadores de la otra. De tal forma que ni el
.,fran ur'lante o el franqunmatarlo podran utilizar sus nombres a fin de garantizar el
cumpllmlento de sus proplas obligaciones, a no ser que medie el consentimiento

+‘expreso de Ia contraparte

Una\'ﬂde‘ las desventajas mas comunes del otorgamiento de franquicias,
e'éblt”a,. ser la pérdida de control por parte del franquiciante, ya que al ceder

‘derechos de explotacién de unidades operativas del negocio, los franquiciatarios

‘no_las operan de la mismas forma en que ha resultado exitoso para el mismo
franquiciante, trayendo como consecuencia, el desprestigio del sistema
establecido.®*

% v ASQUEZ DEL MERCADO, Oscar. Contratos Mercantiles. Op. cit. p. 587.
* BOROIAN D., Donald. Op.cit. p. 52.
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Existen otras cuestiones que se podran estipular al celebrarse el contrato

de franquicia, como pueden ser:

1

2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)
9)

Un pago adicional, como depdsito para garantizar el cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones que en relacion con la fecha de
apertura comercial, asume el franquiciatario, el que, en su caso, se
aplicara como pena convencional por los dafos y perjuicios ocasionados
por su incumplimiento.

Las normas operacionales que tiendan a mantener la imagen de la red.
Limitaciones del uso de la marca y de la publicidad local.

Revision mutua de expectativas en periodos determinados.

Tasas de remuneraciéon de acuerdo con el resultado potencial del
negocio.

Multas y otras clausulas penales convencionales que protegen al
franquiciante y a la red.%® -

Aprobacién previa del franguiciante en casQ de transferencia de la
franquicia (subfranquicia). ’

Ei pacto de exclusiva.

Cesién de la franquicia.®

Con relacion al punto 7, cabe mencionar que el franquiciante, podra

autorizar al franquiciatario para que subfranquicie el negocio, limitando los

territorios y requiriendo que proporcione una gran asistencia a su franquiciatarios,

especialmente, en la seleccion de sitios, construccidn, capacitacion y publicidad,

evitando asl problemas de control de calidad®’.

% SECOF1, Manual de Consulta, Cémo desarrollar una franquicia, p. 55.

“ MAURO C. PAULO, Gerardo Saporosi. Op. cit, p. 108.

&7 Articulo 2574 det Cédigo Civil.- El mandatario puede encomendar a un tecero el desempeiio del mandato
si tiene facultades expresas para ello.

Articulo 2580 (C.C.).- Si muchas personas hubiesen nombrado a un solo mandatario para algin negocio
comun, le quedan obligadas solidariamente para todos los efectos del mandato,
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Asimismo, los subfranquiciantes, deberan presentar documentacion de
inscripcion, comparable a la que se le requiere a un franquiciante.®® En cuanto al
contrato, se debera establecer las mismas clausulas a las que se sujeto el
franquiciatario origina! (subfranquiciante), ya que éste hara las veces del
franquiciante original.

El “pacto de exclusiva" que suele establecerse dentro de los contratos de
franquicia, esta intimamente relacionado con la actividad monopolica®, en virtud a
que representa, en su aspecto negativo, una limitacién a la libertad contractual,
donde el concedente de la exclusiva tiene la obligacién de no celebrar una clase
determinada de contratos, con persona distinta a concesionario, o a éste la de no
concluirlas, con otro que no sea el concedente.

Constituye una obligacion de no recibir de terceros una determinada
prestacion, bien de no realizarla en favor de terceros, o bien.ambas obligaciones
reciprocamente’®, implicando mayor seguridad y beneficio para los contratantes.

Siempre el pacto de exclusiva, estara ligado a una telaciéri principal, que en
éste caso seria el contrato de franquicia, por lo cual resulta un acuerdo
accesorio’'. Otra caracteristica es que no se presenta en contratos de ejecucion
inmediata.

El pacto de exclusiva contiene dos requisitos basicos: se refiere a
determinada zona geografica o comercial y debe estipularse un plazo. Si éste no
se especifica, debera entenderse que el término es el mismo que el del contrato
principal al que esta unido. Ante el incumplimiento del pacto, se debera resarcir los

S BOROIAN D., Donald. Op, cit. p. 121.

% | EDESMA URIBE, Idelfonso. Op. cit. p. 88.

 ARCE GARGOLLO, Javier. Op. cit. p. 191.

" GINEBRA, Xavier. “Los contratos de distribucign comercial en la Ley Federal de Competencia
Econémica”. Revista de Derecho Privado. Ao 9. No.27. Mc-Graw-Hill. México, septiembre-diciembre.
1998. p. 160
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dafios y perjuicios causados, por aplicacion del principio general del
incumplimiento de obligaciones negativas, es decir, de no hacer (articulo 1949
c.c.).?

Respecto a la cesion de la franquicia, esta es un negocio juridico concluido
entre las partes contratantes y un tercero, cuya finalidad es sustituir a una de ellas
por dicho tercero en la titularidad de la relacién contractual, la cual permanece
idéntica en su dimension objetiva.

Es necesario contemplar que lo que se esta cediendo es la cualidad de
contratante y la posicion o situacion juridica derivada de la relacién existente. Para
que un contrato pueda ser cedido, debe ademas de existir y ser valido, tratarse de
un contrato bilateral y cuyas prestaciones no hayan sido cumplidas totalmente.”

Es de considerarse que sera necesario que el franquiciatario avise con
anticipacién de la cesién de la franquicia, pues se trata de un contrato intuitu
personae.

Asimismo, la transferencia de franquicia puede tener como modalidad el
que el franquiciante tenga preferencia para adquirir dicha franquicia, o para
sefialar un adquirente de la misma que, a su juicio, tenga capacidad para ser
franquiciatario y que podra ser otro de los franquiciatarios pertenecientes al
sistema. Es probable que sus franquiciatarios tengan un derecho de opcién para
édquirir nuevas franquicias, pero esto dependera de lo pactado dentro del
instrumento contractual (articulo 62 LPI, articulo 9 RLPI y articulos 2029 y
siguientes C.C.).

 ARCE GARGOLLO, Javier, Op. cit,, p. 195.
™ bid. pp. 66-67.
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3.7- Causas de terminacidn.

La llegada dei plazo es la causa normal de terminacién, sin embargo, se
podra renovar el contrato a voluntad de las partes u operar la tacita reconduccion’™
si asi esta determinado en el contenido del mismo.

También puede ocurrir, la denuncia unilateral por alguno de los
contratantes, si no se fij6 un tiempo determinado, siempre y cuando se dé un
preaviso a la parte contraria; por mutuo consentimiento; por muerte o incapacidad
del franquiciante o del franquiciatario, si asi fue establecido, pues en ocasiones se
puede convertir que los herederos o alguna otra persona sera quien continte con
el negocio; la quiebra o suspension de pagos; por incumplimiento de las
obligaciones, lo que dara lugar a la rescisién y al pago de dafios y perjuicios™ y
finalmente, por cesiéon de derechos si asi se acordo dentro del contrato.™

™ BESCOS TORRES, Modesto, La franquicia_internacional, La opeién de los ados noventa, Banco Exterior
de Espaita, 1989, P.-113-114,

La tdcita reconduccion esta prevista por nuestro Codigo Civil en el articulo 2487 que a letra dice: “Si
después de terminado el plazo por el que se celebra el arrendamiento, el arrendatario continia sin oposicion
en el uso y goce del bien arrendado, continuara el arrendamiento por tiempo indeterminado, estando obligado
el arrendatario a pagar la renta que corresponda por el tiempo que exceda conforme a lo convenido en el
contrato; pudiendo cualquiera de las partes solicitar la terminacién del contrato en los términos del articulo
2478. Las obligaciones contraidas por un tercero con objeto de Earamizar el cumpliimiento de! arrendamiento.
cesan al término del plazo determinado, salvo convenio en contrario™”,

» El Cddigo Civil establece dentro del articulo 1949 que: “La facultad de resolver las obligaciones se
entiende implicita en las reciprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe.

El perjudicado podri escoger entre exigir el cumplimiento o fa resolucion de la obligacion, con el
resarcimiento de dajos y perjuicios en ambos casos. También podra pedir la resolucion aun después de haber
optado por el cumphmlcnm. cuando éste resultare imposible™,

7 para el caso de Ia cesion, habrd que tener en cuenta lo que el Cédigo Civil prevé para la transmision de las
obligaciones, ya que la misma LPI remite a dicho ordenamiento dentro del articulo 62 de la Ley. El citado
determina que: “Los derechos que confiere una patente o registro, o aquellos que deriven de una solicitud en
tramite, podran gravarse y transmitirse total o parcialmentc en los términos y con las formalidades que
establece la legislacion comun. Para que la transmision de derechos o gravamen puedan producir efectos en
perjuicio de terceros, debera inscribirse en el Instituto. Podra solicitarse mediante una solo promocion la
inscripcion de transterencias de la titularidad de dos o mas solicitudes en tramite o de dos o mas patentes o
registros cuando quien transfiere y quien adquiere sean las mismas personas en todos ellos, El solicitante
debera identificar cada uno de las solicitudes, patentes o registros en los que se hard la inscripcion. Las tarifas
correspondientes se pagardn en funcion del nimero de solicitudes, patentes o registros involucrados™.

En lo tocante al Cédigo Civil, en su articulo 2029 seftala que: **Habra cesion de derechos cuando el acreedor
transfiere a otro los que tenga contra su deudor”. Asi, para ¢l caso que nos ocupa, deberd acatarse todo lo
relativo a la transmision de las obligaciones en los siguientes articulos del Codigo Civil.

- TESIS CON
FALLA DE ORIGEN




Las obligaciones del franquiciatario, una vez terminado el contrato son las

siguientes:

a) Dejar de wusar las marcas del franquiciante, tanto para identificar el
establecimiento, como en cualquier clase de papeleria o material publicitario.

b) Abstenerse de divulgar o usar los conocimientos técnicos transmitidos por el
franquiciante, por virtud de la celebracion del contrato de franquicia y de la
operacidn del negocio.

c¢) Dejar de usar cualquier otro derecho de propiedad industrial o intelectual, que
-se le haya transmltldo en uso..

'd)':Remover Ias instalactones arquntectémcas decorativas o de cualquier otra

; Devolver aI franqmcrante los manuales operativos, asi como cualquier otro
oc 'mento reIacnonado con la operacion del negocio.
Dejar de ostentarse ante proveedores, clientes y ante el publico en general

omo franqu10|atarlo del franquiciante.

3:En el caso de que el franquiciatario incumpliera con estas obligaciones, el

y franqutmante podra demandarle por la indemnizacion de los dafios y perjuicios
¢ usados por falta de cumplimiento, y si el incumplimiento de hacer o no hacer
tuvnere como consecuencia obra material, la destruccion de la misma.

Una vez analizado lo que es el contrato de franquicia, considero procedente
el estudiar si éste es un contrato que tenga caracteristicas similares con algin otro
contrato, ya sea tipico o atipico, o por el contrario, si se trata de un contrato “sui
generis” que tiene elementos y caracteristicas propias sin ser similares a ningun

otro contrato.
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El contrato de franquicia, como ya lo mencionamos anteriormente, es de
reciente creacion ya que no ha existido por mas de 100 afios, y ha venido
evolucionando con el paso del tiempo, por lo que lentamente ha ido adoptando
caracteristicas y elementos que lo hacen diferente de cualquier otro contrato, y
con esto no se quiere decir que no existe nada similar ya que existen varios
contratos que presentan afinidades con el de franquicia, tal y como se vio

anteriormente.

Se hizo referencia de que el contrato de franquicia ha ido evolucionando
con el paso del tiempo; si bien es cierto que la evolucion sufrida se ha dado por las
necesidades mercantiles y comerciales que han surgido, también es cierto que
dicha evolucién se ha dado por las necesidades del mundo comercial, es decir,
por la necesidad por parte de los empresarios en enfocar sus inversiones en
figuras que les reditie ganancias en la inversion elegida y que ademas les de la
proteccién y seguridad necesaria y legal para su buen funcionamiento.

Es por ello que el contrato de franquicia como figura juridica y como una
buena opcién para la inversidén, ha desarrollado caracteristicas que lo hacen
diferente a cualquier otro contrato, por lo que nos atrevemos a concluir que el

contrato de franquicia es de naturaleza “sui generis”.
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EN LA LEGISLACION MEXlCANA



} 'su mlsma especue o clase”, y a las segundas .. por los signos que distinguen un

servicio de otros de su misma clase o especie”. (articulo 87). Asi mismo se
contemplaba el derecho de uso exclusivo de la marca siempre y cuando fuera
registrada en la Secretaria de Industria y Comercuo hoy en dia llamada Secretaria
de Economia. :

Cabe destacar que dentro de esta mlsm Ley (LIM) en su capitulo V, titulo
cuarto, regulaba el otorgamiento de la Ilcencua de uso de marca y establecia que el
titular de una marca registrada podia autonzar a una o mMas personas como
usuarios de la misma marca, siempre y cuando el contrato o convenio respectivo
fuera inscrito en la Direccién General de Invenciones y Marcas, para lo cual
deberian solicitarlo con los requisitos necesarios, tanto el titular de la marca como
el usuario de la misma.

El 16 de enero de 1987 fue publicado en el Diario Oficial de la Federacion
las reformas y adiciones a la Ley de Invenciones y Marcas (LIM), de tal forma que
referente a las marcas no sufri6 cambios sustanciales en su contenido, y por ende
se contemplaba lo mencionado en los parrafos anteriores.

Para agosto de 1988 se publicd en el Diario Oficial de la Federacion el
Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas (LIM), en donde el procedimiento
de tramitacion de registro de marcas sera ante la Secretaria de Comercio y
Fomento industrial (SECOFI).
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En conclusién podemos mencionar que tanto en la Ley de Invenciones y
Marcas (LIM) asi como su Reglamento, aun no contemplaban Ia'figura juridica de
la franquicia como tal, en virtud de que se manejaba como el otorgamiento de una
licencia de uso de marca por parte del titular a una o mas personas para el uso de

la misma.
4.2 Ley Federal de Competencia Econdmica

Esta ley es reglamentaria del articulo 28 constitucional y su finalidad es
proteger, basicamente, el proceso de competencia y libre concurrencia a través de
la prevencién y eliminacion de monopolios, practicas monopdlicas y restricciones
al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios (articulo 2° de la
Ley Federal de Competencia Econdmica, LFCE).

La LFCE", es aplicable a los contratos de franquicia, en cuanto a que éstos
constituyen una actividad empresarial, que de una u otra forma representan el
derecho de los particulares a iniciar y desarrollarse en ocupaciones economicas e
independientes, con el fin de obtener ingresos derivados de la venta o produccion
de articulos, asi como referentes a la prestacion de servicios, por lo cual, es
mediante la libertad de competencia como tiene lugar ésta actividad empresarial.
Es _deci'r. el principal objeto de las franquicias se reduce a la produccion,
procesamiento, distribuciéon y comercializacion de bienes y servicios (articulo 8°
LFCE).

Se considera por la Ley que la distribucion exclusiva de bienes y servicios
puede ser una practica monopdlica relativa, esto es, cuando el franquiciatario
llegase a tener un poder sustancial sobre el mercado relevante, supuesto ante el

" Publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 24 de diciembre de 1992. Modificada por decreto
publicado el 23 de enero de 1998.
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: cuél, la Comision Federal de Competencia Econémica ~6rgano desconcentrado de

la‘antes Secretaria de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), ahora Secretaria
dé Economia (articulo 23 LFCE)- podra intervenir (articulos 9° fraccién If, 10
fraccion I, 11y 12 LFCE)™®.

Subrayando que no constituirdn monopolios los privilegios que por
determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la produccién de sus
obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores
y perfeccionadores de alguna mejora (articulo 28 parrafo IX de la Constitucién), ya
que no estan violando el derecho a competir econdmicamente (articulos 2° y 5° de
la LFCE). ’

De ésta forma, las clausulas contractuales de las franquicias que pretenden

lograr cierta unkiformidad en la produccién o prestacion de servicios para mantener

‘una imagen brestlgio y un nivel determinado de calidad de esos bienes o

'servnc|os, obedece a criterios .de efcuencua por lo que no podran considerarse
' Vcomo practlcas monopollcas relatlvas

: Por.otro lado, también se pdédeh' involucrar a las franquicias, en lo relativo
"a-que la hoy Secretarla de EConbnﬁia esta autorizada para fijar los precios
maximos que correspaonden a ciertos bienes y servicios determinados por el
Ejecutivo (articulo 7° de la LCE), por lo que si una franquicia fabrica un producto o
presta un servicio cuyo precio tenga un precio maximo o tope, se actualizara el
supuesto.”™

4.3 Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de

Tecnologia y el Uso y Explotacidn de Patentes y Marcas

78 ARCE GARGOLLO, Javier. El contrato de franquicia. Op.cit. p. 34.
™ Ibid, p. 34.
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 El 11°de enero de 19’82'fue publicada esta Ley en el Diario Oficial de la
: Federacron y e vurtud de»que la misma consideraba al contrato de franquicia

B S
como una transferencla de tecnologla se estableci6 la obligacién de inscribir en el

Reglstro Naclonal d Transferéncna de Tecnologia (RNTT), todos los contratos de
g transferencla de tecnologla que tuweran efectos en México, encuadréndose dentro

de ésteﬁregi'stifo‘ lo’qu concesnon o licencia del uso y/o explotacion de
marcas.;aél é_o r mision de conocimientos técnicos, que como sabemos
son algunas de eristicas de la franquicia.

“A consecuencla de este requisito, todos los contratos de transferencia de

tecnologla debian de‘ ser revisados por la Secretaria de Comercio y Fomento
lndustrlal (SECOFI). quien prohibia el registro de los que, en su opinién, fueran
: Iesnvos para Ios mtereses de los adquirentes de la tecnologia.

egatlva de reglstro en las que el

hcenctanfe T
1. Interﬁniera én la adminfs;t‘racién aél negocio del licenciatario.
2, Requiriera la cesion de derechos de propiedad intelectual generados
por el licenciatario en forma gratuita.
3. Impusiera limitaciones al licenciatario en materia de investigacion;,
4, Estableceria proveedores obligatorios por el licenciatario;
5. Limitara o prohibiera la exportacion por parte del licenciatario;
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6. Prohibiera al Iicenciata(io'el u'so‘deﬁt_ecnologia complementaria;

7. Obligara al licenciatario a vender a un solo cliente;
8. Tuviera la atribucién de “designair personal a! licenciatario;
9. Limitara los volimenes de produccion del licenciatario;
10. . Requiriera confidencialidad mas alla de los términos del contrato;
11. - 'No garantizara la calidad de la tecnologia;
12, Transfiriera tecnologia disponible en el pais;
13. Establecieré' términos excesivos de vigencia; y
14, Requiriefa sumisién a tribunales extranjeros.
La mayoria de las causales de negativa de registro eran de caracter
. proteccuonlsta que no permitian someter los contratos de transferencia a la entera
voluntad de las partes.
Del analisis anterior a la Ley Sobre el Control y Registro de la Transferencia
de Tecnologia y el Uso y Explotacién de Patentes y Marcas, encontramos la
primera regulacién del contrato de franquicia, pero conocida por esta ley como

contrato de "Transferencia de Tecnologia", de donde se desprende la similitud que
existe entre ambos contratos por las caracteristicas que se derivan de los mismos.
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4.4 Reglamento de la Ley Sobre el Control y Registro de la
Transferencia de Tecnologia y el Uso y Explotacidn de

Patentes y Marcas

Con la publicacion de éste Reglamento el 9 de enero de 1990, e! gobierno
de Meéxico’ modificd practicamente el marco legal para la transferencia. de
tecnologia en México. Este nuevo reglamento tiene un efecto importante en el
area de franquicias, ya que es en este donde por primera vez se reconoce
expresamente el contrato de franquicia-bajo la iegislacion mexicana, y asjmismo,
se establecen excepciones a las causales de negativa de inscripcion al registro de

los contratos.

En el area de franquicias, el Reglamento de la Ley Sobre el Caontrol y
Registro de la Transferencia de Tecnologia y el Uso y Explotacion de Paténtes y
Marcas (RLRTT), contenia una serie de avances entre los que podemos

mencionar, de manera enunciativa y no limitativa los siguientes:

1. Definia al contrato de franquicia en su articulo 23, que a la Iétra

establece:

“Se entendera como un acuerdo de franquicia, aquel en que el s
proveedor, ademas de conceder el uso o autorizacion de explotacion
de marcas o0 nombres comerciales al adquirente, transmitia
conocimientos técnicos o proporciona asistencia técnica, en los
incisos a), f), g) y h) del articulo 2° de la ley, con el propésito de

- producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con ‘
los mismos métodos operativos, comerciales y administrativos de -
proveedores, independientemente de algun otro supuesto que marca el .
precepto ya citado”.

2. Le daba la posibilidad de ser registrable, en su concepcion moderna,
estableciendo para tal efecto, excepciones a las causales de negativa de

registro segln los articulos 34 a 51. Entre las excepciones de negativa de
registro, se introdujeron en el reglamento las modificaciones siguientes:
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a)

b)

o

d)

e)

;. especificame

Los ~ licenciatarios mexicanos  tenian la completa
responsabilidad sobre las condiciones bajo las cuales
contrataban su tecnologia, siempre y cuando manifestaran
ante la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial
(SECOFI), su deseo de celebrar contratos en dichos términos,
siempre y cuando los contratos resultaran benéficos para el
pais.

Se reducia al maximo la discrecion del Registro Nacional de
Transferencia de Tecnologia (RNTT), para determinar la
negativa de. reglstro de - un contrato, estableciendo

Ias c saies d negattva de dicho registro.

',ntuwera Ia facultad de |nterven|r dlrecta o lndurectamente en la

" ‘administracion del franquncuatano, cuando dicha intervencién

se orientara a la conservacidon de los niveles adecuados de
calidad y prestigio amparados por la marca del franquiciante.

Se podia prohibir el uso de tecnologia complementaria a las
transmitidas por el franquiciante al franquiciatario, en los
términos del articulo 41 de éste reglamento (RLRTT), para la
produccién, comercializacion y venta de los productos o para
la prestacion de los servicios que hiciera el franquiciatario.




f) Se podia pactar en el contrato, que el franquiciatario quedara
obligado a guardar en secreto el "know how” suministrado por
el franquiciante mas alla de los términos de vigencia del

contrato.

3.- Por Ultimo establecia un sistema innovador para su registro, con la
finalidad de agilizar los tramites de registro y celebracién del contrato de
franquicia y subfranquicia, éste uitimo, si es que el franquiciante facultaba al
franquiciatario a la celebracion del mismo.

'Con Ia publicaciéon de este reglamento, la Secretaria de Comercio Y

: Fomento Industrlal (SECOFI), dio claramente a entender que tenia la firme
:-mtencm’ de’ devolver alas partes contratadas la responsabllldad de la negociacién

N S S 8 T BN T e

.facultades dlscrecionales‘del goblerno en eI proceso de reglstro

Este regrlamento represéhté el bri_mery méybfesfuer_zo por parte del Estado
para reconocer la relacién de la franquicia. Sinv'embargo. la Ley Sobre el Control y
Registro de Transferencia de Tecnologia y el Uso y Explotacion de Patentes y
Marcas (LRTT), y aun el propio reglamento de la ley (RLRTT), en la mayoria de
los casos, continuaban tratando al contrato de franquicia como una especie de
contrato de tecnologia.

La ley antes mencionada (LRTT), estaba mas bien orientada hacia
contratos "estandar” de tecnologia, los cuales estaban mas enfocados hacia la
industria y la fabricacion, en tanto que los contratos de franquicia responden a otro

# Cfr. MC KNIHT, John y MUGGENBURG, Calos: “Liberacién de las Franquicias en México”. Revista de
investigaciones juridicas de la escuela libre de derecho. Vol. 14, Niumero 4, México. 1990. p. 525.
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tipo de negocios, ya que estos ultimos son mas comtnmente usados dentro del
campo de la prestacion de servicios y la venta al menudeo.?'

Debemos reconocer que con la publicacion de éste reglamento (RLRTT),
ademas de eliminarse casi por completo la incertidumbre que existia en el registro
de los contratos de franquicia, se reconoci® que ésta era uno de los
acontecimientos mas importantes en el campo de la propiedad intelectual, tanto en
México como en el resto del mundo.®

4.5~ Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento

La. actlwdad industrial propiamente dicha, genera la produccién y

rciq za n’ de bienes y/o servicios, de tal manera que, para ofrecerlos, se

o f|guras que  hacen mas - facil el- acceso a ellos, lo que

‘necesariamente nos lleva figuras como la propiedad mtelectual como genero y. la

p'ropledad lndustrlal como espeme que abarca todas aquellas accnones del ingenio g o

humano que se” generan'y utlllzan en las actividades productwas |ndustnales o de S

comercializacion 'y son susceptibles de aportar un beneficio economlco a sus
creadores y un mayor bienestar al publico usuario o consumidor.

' En ese ‘sentido, la propiedad industrial esta protegida dentro de La
Constituciénr'Pbli’tibé de los Estados Unidos Mexicanos, a saber, el parrafo IX del

articl lo >'42"84fcqn:s'tituciona| establece que: “... Tampoco constituyen monopolios los

-privilegios q&e por determinado tiempo se conceden a los autores y artistas para la
- produccion de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se
'rguen a‘'los inventores y perfeccionadores de alguna mejora..." de tal manera
3/ el Estado de derecho concede ciertas prerrogativas especiales a todas

% Ibid, pp. 542y 543
22 GONZALEZ CALVILLO, Enrique. Op. cit., p.84.
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aquellas personas que hacen del conocimiento intelectual su modo de vida, lo
ultimo se relaciona con lo dispuesto por el articulo 89 fraccion XV.

En segundo lugar, dentro del régimen de facultades expresas que respecto
a los Poderes Federales se refiere, derivados del articulo 124 constitucional, el
Congreso de la Union posee facultades exclusivas para legislar sobre propiedad
industrial, y es en la fraccion XXIX-F del articulo 73 de la Constitucion en donde se
otorga al Poder Legislativo Federal, la atribucion de “..expedir leyes tendientes a
la f promocion de... transferencia de tecnologia y a la generacién, difusion y
aplicacion de los conocimientos cientificos y tecnolégicos que requiere el
dgsar(bllo nacional ;..."; en el supuesto propiamente dicho de propiedad industrial.

SE Asi fue expedida la Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario

OflClaI .de
: publlcados el 2 de agosto de 1994 (a este decreto se debe el nuevo tituio de la
",‘L’e'y)'.' ' y17.de mayo de 1999.

Federacmn el . 27 de junio de 1991, modificada por decretos

) . re kec ds priAm‘:'ipa es’de eéa Ley, destacan la proteccién a la
: ‘mformamon : a ,de natura|eza ‘confidencial (asistencia técnica vy/o
conommlentos tecmcos) en la cual las empresas basan parte de sus ventajas
“frente a sus competidores, dando lugar al desenvolvimiento seguro de las
frahquicias comerciales; asi como la creacién del Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial (IMP)®, como una entidad moderna y altamente
profesionalizada para la realizacion de las labores y estudios del tipo técnico,
relacionados con la administracién de la propiedad industrial, desapareciendo el

Registro Nacional de Transferencia de Tecnaologia.

* Creado mediante decreto Presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 10 de diciembre de
1993.

75




Tomando como base que el contrato de franquicfa bco'nsl,ste'ieh'que una
comparila o franquiciante concede a otra empresa o franquiciatario, una licencia o
derecho para utilizar su nombre, su maréa. sus productos, servicios o
procedimientos, junto con la reputacion asociada a los mismos, en ese sentido es
imprescindible la existencia de una invenciéon o marca y que se haya concedido
una licencia para su uso.

Como ya se indicoé en el Capitulo anterior, el articulo 15 de la LPI, dice que

se entendera por invencion: “.. toda creacion humana que permita transformar la
materia o la energia que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el
hombre y satisfacer sus necesidades concretas”, gozando del derecho exclusivo
de explotacion el titular de la misma, con las siguientes prerrogativas (articulo 25

LPI):

a) “Sila materia objeto de la patente es un producto, el derecho a impedir a otras
personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o /mponen el
producto patentado, sin su consentimiento Y, '

b) Sila materia objeto de la patente es un proceso, el derecho de /mped/r a otras
personas que utilicen ese proceso y que usen, vendan, ofrezcan en venta o
importen el producto obtenido directamente de ese procéso, sin su
consentimiento”.

Es importante sefalar que cuando se otorgue una licencia para su
‘explotacion, se considerard como realizada por el titular de la misma (articulo 69
LP1), sucediendo lo mismo para el caso de concesidn de licencia de uso de marca
(articulo 141 LP1).

La palabra explotacion alude a ‘la utilizacion permanente de los

procedimientos patentados o la fabricacion del producto amparado por la patente,
efectuadas directamente por el titular de la patente, sus causahabientes o
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licenciatarios, en volimenes que correspondan a una efectiva explotacion
industrial y en condiciones adecuadas de calidad y precio™®.

Con relacion a la marca, los industriales, comerciantes o prestadores de
servicios, podran hacer uso exclusivo de las mismas, siempre y cuando obtengan
su registro ante el IMPI(articulo 87 LP1).

Respecto a las patentes®® o marcas, el titular de estas podra conceder,
mediante convenio, licencia para su explotacién el cual debera ser inscrito ante el
IMPI, para que puedan surtir efectos ante terceros de acuerdo con lo establecido
por el Reglamento de la LPI (RLPI).

Ademas, la concesion de una licencia no excluira la posibilidad por parte del
titular de la patente o registro, de asignar otras licencias, ni realizar su explotacion
simultanea por si mismo, aunado a que la persona que tenga otorgada una
licencia inscrita, tendra la facultad de ejercitar las acciones legales de proteccion a
los derechos de patente o marca como si fuera el propio titular (articulos 63, 67,
68, 136, 140 y 141 de la LPI).

Tratandose de marcas, los productos que se vendan o los servicios que se
presten por el usuario, deberan ser de la misma calidad que los fabricados o
prestados por el titular de la marca, asf como los productos o el establecimiento en
donde se presten o contraten los servicios, que deberan indicar el nombre del

™ Cfr. PEREZ MIRANDA, Ratael, Propiedad Industrial y Competencia en México, Un enfoque de Derecho
Econémico, Edit. Porrda. México. 1994, p.31.

¥ Con relacién al procedimiento formal que es necesario realizar para obtener una patente, es necesario
contemplar lo determinado por los siguientes articulos de la LP:

Articulo 38.- Para obtener una patente debera presentarse solicitud escrita ante el Instituto, en la que se
indicar4 el nombre y domicilio del inventor y del solicitante. la nacionalidad de este iltimo, 1a denominacion
de la invencion, y demds datos que prevengan esta Ley y su reglamento, y deberad exhibirse el comprobante
del pago de las tarifas correspondientes, incluidas las relativas a los exdmenes de forma y fondo.

La solicitud de patente en tramite y sus anexos serdn confidenciales hasta el momento de su publicacion.
Articulo 64.- Para inscribir una transmision de patente, registro, licencia o gravamen en el Instituto, bastara
formular la solicitud correspondiente en los términos que fije el reglamento de esta Ley.
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usué‘rio y demas datos que prevenga el Reglamento de la L.Pl, observandose ya
un indicio de la idea fundamental del contrato de franquicia, donde se determina
que el franquiciado se sujetara a los estandares que el franquiciante le impone
para el 6ptimo desarrollo del negocio (articulo 139 LP1).

Como se establecié en el Capitulo !l del presente estudio, la LP| establece la
definicion de franquicia en su articulo 142, donde se limita a la transmisién de
conocimientos técnicos o al aprovisionamiento de asistencia técnica a través de
una licencia de uso de marca, para que la persona a quien se le destina, 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, tendiéntes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o
- serwcnos a los que ésta distingue, dando lugar paralelamente, a la obligacion de

que qulen conceda una franquicia debera proporcionar a quien se la pretende

prevnamente a la celebracion del convenio respectivo, la informacién
: relati\ié sobre el estado que guarda su empresa, en los términos que establezca el
Reglamento de Ia LPl siendo aplicables para la inscripcion de la franquicia las

) dlsposncm' es “el Caputulo VI de la LPI.

EI» primer\ péso para llegar a celebrar un convenio de franquicia, es la
obtencion del registro de marca, por lo que debera presentarse la solicitud ante el
IMPI con la siguiente informacion (articulo 113 LPI):

[ Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;

1. El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo,
innominado, tridimensional o mixto;

. La fecha de primer uso de la marca, la que no podra ser modificada

ulteriormente, o la mencién de que no se ha usado. A falta de
indicacion se presumird que no se ha usado la marca;

. Los productos o servicios a los que se aplicard las marca, y

V. Los demas que prevenga el reglamento de la Ley.

Acompaiiando a la solicitud de registro de marca el comprobante dei pago
de las tarifas correspondientes al estudio de la solicitud, registro y expedicién del
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titulo, asi como los ejemplares de la marca cuando sea inno
o mixta (articulo 114 LPI). ‘

Por cada marca, el Instituto expedira un titulo como constancia de su
registro, en el que se hara constar (articulo 126 LPI):

1 Numero de registro de la marca;

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

lil.- Productos o servicios a que se aplicara la marca;

IV.- Nombre y domicilio del titular;

V.- Ubicacién del establecimiento, en su caso;

vi.

Fecha de presentacion de la solicitud; de prioridad reconocida y de
primer uso, en su caso; y de expedicién, y
VIl.- Su vigencia.

Ademas, deberad cumplir con lo establecido en el articulo 56 del Reglamento de la
Ley de la Propiedad Industrial:

"En la solicitud de registro de marca, ademas de los datos sefialados en el
articulo 113 de la Ley, debera indicarse:

l.- Cuando se conozca el numero de la clase a que correspondan los
productos o servicios para los que se solicita el registro, de conformidad
con la clasificacion establecida en este Reglamento;

Il.- Las leyendas y figuras que aparezcan en el efemplar de la marca y cuyo
uso no se reserva.

Por el s6lo hecho de presentar Ia solicitud de registro, se entendera que el
solicitante se reserva el uso exclusivo de la marca, tal y como aparezca en
el ejemplar de la misma que se exhiba adherido a la propia solicitud, con
excepcion de las leyendas y figuras a que se refiere la fraccién Il anterior.
Tratindose de marcas nominativas, se entendera que el solicitante se
reserva el uso exclusivo de la marca en cualquier tipo o tamarfio de letra.

La solicitud se presentara en tres ejemplares. La firma autbégrafa del
solicitante debera aparecer en todos los ejemplares.

En su caso, un ejemplar de la marca debera adherirse en cada uno de los
tantos de la solicitud, y
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lll.- Ubicacion del o los establecimientos o negociaciones relacionados con
la marca."”

Por lo tanto habra que tener en cuenta lo que el Reglamento de la LP| prevé para

el caso que nos ocupa, es en su articulo 5° donde enumera los requisitos que deberan

cumplir todas aquelias solicitudes y promociones que se presenten ante el IMPI:

.

.

VI
vil.

Vil

"Articulo 5°..- Las solicitudes y promociones deberan presentarse ante
el propio Instituto o en las delegaciones de la Secretaria y cumplir los
siguientes requisitos:

Estar debidamente firmadas en todos sus ejemplares;

Utilizar las formas oficiales impresas, aprobadas por el Instituto y
publicadas en el Diario Oficial y en la Gaceta, en el numero de
efemplares y anexos que se establezca en la propia forma, las que
deberan presentarse debidamente requisitadas y, tratandose de medios
magnéticos, conforme a la guia que el Instituto emita al efecto.

En caso de no requerirse formas oficiales, las solicitudes o
promociones deberan presentarse por duplicado, indicando al rubro el
tipo de tramite solicitado y los datos a que se refiere la fraccion V de
este articulo;

Acompanarse de los anexos que en cada caso sean necesarios, los que
deberdan ser legibles y estar mecanografiados, impresos o grabados
por cualquier medio;

Sedialar domicilio para oir y recibir notificaciones en el territorio
nacional;

Indicar el numero de solicitud, patente, registro, publicacion,
declaratoria, o folio y fecha de recepcién a que se refieran, salvo en el
caso de solicitudes iniciales de patente o registro;

Acompanarse del comprobante de pago de la tarifa correspondiente;
Acompanarse de la correspondiente traducciéon al espafiol de los
documentos escritos en idioma distinto que se exhiban con la solicitud
o promocion;

Acompanarse de los documentos que acrediten el caricter de los
causahabientes, la personalidad de los apoderados o representantes
legales, y

Acompaniarse de la legalizacion de los documentos provenientes del
extranjero, cuando proceda.

Cuando las solicitudes o promociones no cumplan con los requisitos
establecidos en las fracciones | a VI, Vill y IX anteriores, el Instituto
requerird a los solicitantes o promoventes para que dentro de un plazo
de dos los sub 1. En caso de no cumplirse con el
requerimiento, las solicitudes o promociones serian desechadas de
plano.

En caso de que las solicitudes o promociones no cumplan con el
requisito establecido en la fraccion Vil anterior, los solicitantes o
promoventes deberan, sin mediar requerimiento del Instituto, presentar
ante éste la traduccion.
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Las solicitudes y promociones deberan presentarse por separado para
cada asunto, salvo cuando se trate de jnscripcion de licencias o
transmisiones en los términos previstos en los articulos 62, 63, 137 y
143 de la Ley; inscripcion de transmisiones de derechos en las que
haya habido transmisiones intermedias no inscritas, y las relacionadas
a un mismo asunto.”
En cuanto a la inscripcion de la licencia de uso de marca, el articulo 137 de
la Ley estipula que ésta debera formularse en los términos que fije el Reglamento,

el cual sefiala tales requisitos en sus articulos 5° y 10°, siendo los siguientes:

e Nombre, denormrlacu'm o razbn social,
. Nacuonalldad y dom:cuho del hcenclante o franqmcaante y licenciatario o

franqulcratano

s Vigencia del;c’on' c

los cuales se concede la I|cenc1a y
e Los demas datos que se soliciten en las formas oficiales.

La solicitud de inscripcion podra ser presentada por cualquiera de las partes
y debera acompararse de un ejemplar certificado o con firmas autdgrafas del
convenio en que conste la licencia, autorizacion de uso o franquicig. pudiéndose
omitir en el ejemplar exhibido los siguientes elementos:

e Las estipulaciones contractuales que se refieran a las regalias y demas
contraprestaciones que deba pagar el licenciatario, usuario autorizado o

franquiciatario; N
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. Las que se re ieran a nfo mamon confldenCIal referente a las formas o

' medlos de dlstnbucuon Yy co ermallzacmn de los bienes y servicios;

o Los anexos de informacion técnica que lo integren.

fs ‘que se vendan o el establecimiento en donde se

jo Iil_ce’ncla ',33 la marca registrada.

Una ~carga que 'se Ie adjudlca al tntular de Ia franquncna es que debera

proporcnonar alos interesados, previa celebrac:én del convenio respectivo, por lo

menos la informacién técnica, econémica y financiera referente al (articulo 65 del

RLPI).

IR Nombre, denominacion o razén social, domicilio y nacionalidad del
franquiciante;

. Descripcion de la franquicia;

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

V. Derechos de propiedad intelectual que involucra la franquicia;

V. Montos y conceptos de los pagos que el franquiciatario debe cubrir

al franquiciante;

1'/3 Tipos de asistencia técnica y servicios que el franquiciante debe
proporcionar al franquiciatario;

vil. Definicidn de la zona territorial de operacién de la negociacion que
explote la franquicia;

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

Ix. Obligaciones del franquiciatario respecto de la informacion de tipo
confidencial que le proporcione el franquiciante, y

82



X. En general las obligaciones y derechos del franquiciatario que
deriven de la celebracion del contrato de franquicia.

En cuanto a las sanciones aplicables a aquellos que pretenden obtener o
adjudicarse algun derecho que en materia de propiedad industrial no les
corresponde, el tipo penal es el descubrimiento de secretos de industria, que
consiste en la revelacion, divulgacion o comunicacion de los mismos a terceros; el
descubrimiento puede efectuarse de dos formas:

Mediante apoderamiento personal y, en su caso,
Activa entrega directa de manuales de operacién, planos,
diagramas, maquetas o maquinaria.

Permitiendo a un tercero eI acceso al lugar donde se
Pasiva guarda la lnformacton secreta y tomar conocimiento
directo de ella.®®

Dentro de la LPI se pfevé el p’f&ééaimiehto de declaraciéon administrativa,
cuyo objetivo es declarar la nulidad',_ ‘caducidad, cancelacion de una patente o
registro o, en su caso, declarar la comision de una infraccion administrativa. Una
vez sustanciado el procedimiento, se podra imponer cualquiera de las sanciones
contempladas dentro del articulo 214 de la Ley de la Propiedad Industrial, siendo
aplicable supletoriamente, en lo que no se oponga, el Cédigo Federal de
Procedimientos Civiles.”’

® MASSAGUER, José. Elcontrato de licencia de know-how, Libreria Bosch. 1989. Barcelona. p. 59.
" En los procedimientos de declaracién administrativa relativos a la violacién de algiin derecho en materia de
propiedad industrial, el IMP! podrd adoptar alguna de las siguientes medidas (Articulo 199 BIS):

1.- Ordenar el retiro de la circulacién o impedir ésta, respecto de las mercancias que infrinjan derechos de los
tutelados por esta Ley;

I1.- Ordenar se retiren de la circulacién:

a) Los objetos fabricados o usados ilegalmente;

b) Los objetos, empaques, envases, embalajes, papeleria, material publicitario y similares que infrinjan
alguno de los derechos tutelados por esta Ley:
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De lo anteriormente expuesto, se puede decir que la LPI, ante la explotacion
realizada por terceras personas que aun sin estar autorizadas hacen uso indebido
de alguna marca, ha catalogado en dos niveles el problema:

1) La infraccion administrativa, en donde las sanciones aplicadas pueden ser
desde una multa hasta el arresto administrativo y,

2) El delito se perseguira por querella de la parte ofendida y se impondra prision

. .ylo multa a quien incurra en cualquiera de los delitos que mas adelante se
estddiarén.

: Asl el articulo 213 de la LPI, sefiiala que son infracciones administrativas entre
otras

¢) Los anuncios. letreros, rotulos, papeleria y similares que infrinjan alguno de los derechos lutelados por esta
Ley,y .
d) Los utensilios o instrumento (sic) destinados o utilizados en la fabncauén. elnboracion u ob(enclon de
cualquiera de los sefialados en los incisos a), b) y ¢). anteriores;
111.- Prohibir, de inmediato, la comerciafizacion o uso de los productos con Ios quc se
protegidos por esta ley;

1V.- Ordenar el aseguramiento de bienes, mismo que se pracllcm’x conforme
2112212 BIS2:

V.- Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensuon oel cese de los’ ﬂclos que constltuyan una vt
violacién a las disposiciones de esta Ley, y i

V.- Ordenar se suspenda la prestacion del servicio o se clausure el establecnmento cuand
prevén en las fracciones anteriores, no sean suficiente para prevenir o evitar la violacién a los derechos
protegidos por esta Ley.

Si ¢l producto o servicio se encuentra en el comercio, los comerciantes o prestadores tendrdn la obligacion de
abstenerse de su enajenacion o prestacion a partir de la fecha en que se les notifique la resolucion.

Igual obligacién tendrin fos productores, fabricantes, importadores y sus distribuidores, quienes serdn
responsables de recuperar de inmediato los productos que ya se encuentren en el comercio,

Siendo necesario para el ejercicio de las acciones civiles y penales derivadas de la violacion de un derecho de
propiedad industrial asi como para la adopcion de las medidas previstas en el articulo 199 Bis de esta Ley.
que el titular del derecho haya aplicado a los productos, envases o embalajes de productos amparados por un
derecho de propiedad industrial las indicaciones y leyendas a que se retieren los articulos 26 y 131 de la Ley,
o por algun otro medio haber manifestado o hecho del conocimiento publico que los productos o servicios se
encuentran protegidos por un derecho de propiedad industrial (Articulo 229 de la LPI).

Este requisito no serd exigible en los casos de infracciones administrativas que no impliquen una violacién a
un derecho de propiedad industrial.
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e - Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria,
comercio y_ servicios que impliguen competencia desleal y que se relacionen
con la materia QUe la Ley regula;

e Ofrecer en venta o poner en circulacion productos que sean resultado de la
utilizaciéon de procesos patentados, a sabiendas de que fueron utilizados sin el
consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera una licencia de

explotacion;

s Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin el permiso
respectivo, en productos o sewicios iguales o similares a los que la marca se

aplique;

e Ofrecer en venta o pon
que se aplica una ma
mismos sin consent

s Ofrecer en venta. o poner"é.n‘;
marca inscrita que hayan sido alterados;

e  Ofrecer en venta o poner en circulacién productos a los que se aplica una
marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o

totalmente ésta; entre otras.

Estas infracciones administrativas, ademas de ser sancionadas conforme a
la LPI y demas disposiciones derivadas de ella, traeran aparejada la
indemnizacién que corresponda por dafos y perjuicios a los afectados, en los
términos de la legislacién comun y sin perjuicio de lo dispuesto en e! articulo 221

BIS, el cual a la letra sefiala:




“La reparacion del dario material o la indemnizacién de darios y perjuicios
por la violacién de los derechos que confiere esta Ley, en ningun caso sera
inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al publico de cada
producto o la prestacidon de servicios que impliquen una violacion de
alguno o algunos de los derechos de propiedad industrial regulados en
esta Ley".

Por otra parte, el articulo 223 de la LP! enumera las conductas que se

tipifican como delitos dentro de la materia que nos ocupa, destacando

principalmente:

Falsificar en forma dolosa y con fin de especulacion comercial, marcas
protegidas por la Ley;

Producir, almacenar, transportar, introducir al pais, distribuir o vender, en
forma dolosa y con fin de especulacion comercial, objetos que ostenten
falsificaciones de marcas protegidas por la Ley;

Aportar o proveer de cualqdier forma, a sabiendas, materias primas o insumos
destinados a la produccién de objetos que ostenten falsificaciones de marcas
protegidas por la Ley;

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

Los Tribunales de la Federacién son competentes para conocer de los

delitos a que se refiere la LPI, asi como de las controversias mercantiles y civiles y

de las medidas precautorias que se susciten con el ejercicio de la misma; sin

embargo, cuando dichas controversias afecten solo intereses particulares, podran

conocer de ellas a eleccion del actor, los tribunales del orden comdn, sin perjuicio

TESIS CON
86 FALLA D7 1 IPRT

e VNI




de la facultad de los particulares de someterse al pro'cedimiento de arbitraje
(articulo 227 LPI).

Por su parte el Cédigo Penal®® (CP) dedica un capitulo tnico en el titulo IX
de su libro segundo, a la tipificacion de la figura {lamada “revelacion de secretos”
donde se llegan a tutelar los conocimientos secretos de toda especie. Asi tenemos

que:

Articulo 210.- “Se impondran de treinta a doscientas jornadas de
trabajo en favor de la comunidad, al que sin justa causa, con perjuicio
de alguien y sin consentimiento del que pueda resultar perjudicado,
revele algun secreto o comunicacion reservada que conoce o ha
recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto”.

ARTICULO 211.- “La sancion sera de uno a cinco anos, muita de
cincuenta a quinientos pesos y suspension de profesion en su caso, de
dos meses a un ano, cuando la revelacion punible sea hecha por
persona que presta servicios profesionales o técnicos o por
funcionario o empleado publico o cuando el secreto revelado o
publicado sea de caracter industrial”.

Seglin se observa, no sdlo los trabajadores del franquiciatario y los
servidores pulblicos (por la funcidon administrativa que desemperian), pueden
cometer este delito, ya que también los mismos franquiciatarios pueden ser

sujetos activos del tipo penal.

Es decir, dentro del articulo 210 quedan comprendidos como sujetos activos
los trabajadores del franquiciatario, quienes conocen los secretos industriales en
vitud de su empleo, puesto o cargo que desempefian dentro de! negocio
franquiciado. Sin embargo, con base en el articulo 211, se incluye dentro de los
sujetos activos a los profesionistas o técnicos, a servidores publicos o incluso a
cualquier persona, como el franquiciatario, siempre y cuando el secreto que se
revele sea de naturaleza industrial.

%8 publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 14 de agosto de 193 1. Reformado por altimas veces
segiin decretos publicados e! 13 de mayo, 7 y 22 de noviembre y |13 y 24 de diciembre de 1996; y 19 de mayo
y 30 de diciembre de 1997.
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Particularmente en el caso del personal del Instituto que intervenga en los
diversos tramites conforme a lo determinado por la LP| y su Reglamento, estara
obligado a guardar absoluta reserva respecto del contenido de los expedientes en
tramite, ya que de lo contrario se le sancionara conforme a la Ley Federal de
Responsabilidades de los Se‘rv"idor’eg P‘Qtl)licbs; independientemente de las penas
que correspondan en su'caé"d'(éfr’trlé'dlbf{B’G LPI).

F’of. otro: lado, 'aparte de las sanciones administrativas y penas por los
delitos 'establecidos dentro de la LPI, existe la posibilidad de actuar por la via civil.

: De acuerdo al articulo 86 de la LPI, la persona fisica o moral que contrate a
un trabajador que esté laborando o haya laborado o a un profesionista, asesor o
consultor que preste o haya prestado sus servicios para otra persona, con el fin de
obtener secretos industriales de ésta, sera responsable del pago de darios y
perjuicios que le ocasione a dicha persona (articulo 221 BIS LPI).

~ También sera responsable del pago de dafios y perjuicios la persona fisica
o moral que. por cualquier medio ilicito obtenga informacion que contemple un
secreto industrial.

. . Héy‘que considerar que la procedencia de este tipo de accion civil, puede
“'derivar.. de una responsabilidad contractual por el incumplimiento de las
obligaciones pactadas en el contrato de franquicia, como es el caso de la
existencia de una obligacién de no hacer, emanada de una relacion contractual, 1o
cual refleja un hecho ilicito, que da lugar a una responsabilidad civil que se traduce
en una obligaciéon de indemnizar los dafios y perjuicios (articulos 2104 y del
Cadigo Civil) siguientes:
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ARTICULO 2104.- “El que estuviere obligado a prestar un hecho y
dejare de prestarlo o no lo prestare conforme a lo convenido, serd
responsable de los dafios y perjuicios...".

El que contraviene una obligacion de no hacer pagarad dafios y
perjuicios por el solo hecho de la contravencion.

ARTICULO 2106.- “La responsabilidad procedente de dolo es exigible
en todas las obligaciones. La renuncia de hacerla efectiva es nula”

ARTICULO 2107.- “La responsabilidad de que se trata en este Titulo,
ademas de importar la devolucion de la cosa o su precio, o la de
ambos, en su caso, importara la reparacion de los dafios y la
indemnizacion de los perjuicios”.

Tratandose de una responsabilidad extracontractual, al tener lugar hechos
ilicitos originados por terceros extrafios al mismo contrato que violen la clausula de
confidencialidad o que por ejemplo, utilicen los manuales operativos después de
concluida la vigencia del contrato (arts. 1910y s.s. del C.C.).

ARTICULO 1910.- “El que obrando ilicitamente o contra las buenas
costumbres cause daio a otro, esta obligado a repararlo, a menos que
demuestre que el dafio se produjo como consecuencia de culpa o
negligencia inexcusable de la victima”,

ARTICULO 1915.- “La reparacion del dafio debe consistir a eleccion del
ofendido, en el restablecimiento de la situacion anterior, cuando elio
sea posible, o en el pago de daiios y perjuicios”.

De este modo entre los autores potenciales de un hecho ilicito que pueden
causar dafos al franquiciante tenemos, en primer lugar, al franquiciatario quien
directamente recibira la informacion confidencial para echar a andar el negocio
objeto del instrumento contractual, del cual hace un mal uso y divulga a terceros.

En segundo término, a los empleados del franquiciatario que por razén de
sus empleos o desempefio de sus funciones tienen conocimiento de los secretos
industriales objeto de la franquicia y que igualmente hacen mal uso de dicha
informacion, y finalmente, los servidores publicos que conocen dicha informacion
con motivo de los actos de autoridad que desarrollan ante ellos los franquiciantes.
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4.6 Ley Federal del Derecho de Autor™

Seglin hemos visto, una franquicia puede contener elementos creativos y
originales, desde la fachada del establecimiento comercial o de servicios, hasta el
contenido de los manuales, que precisamente estan protegidos por el derecho de

autor.

Este derecho permite al titular de la franquicia gozar de los derechos
exclusivos de uso y explotacion de las obras de arte aplicado y arquitectonicas
que desarrolle internamente. Iguaimente, el franquiciante suele elaborar manuales
que contienen en forma ordenada informacion sobre politicas, planes y estrategias
tendientes a la operacion de la franquicia, los que le permitiran al franquiciatario
actualizarse en el manejo de ésta. Estos manuales merecen la proteccion que
ofrece el derecho de autor, toda vez que califican como obras de tipo literario o

técnico.®®

Nuestra Ley de Derechos de Autor, al referirse a los instrumentos de
proteccmn de los musmos ‘incluye las producciones que en los manuales de

" -_operacién del snstema ‘de franquicias elabora el franquiciante para dar a conocer

las caracterlstlcas operacnonales de su negocio "exitoso”.

Los manuales que contienen los conocimientos técnicos y practicos, estan
‘protegidos por esta Ley y generalmente abarca también los programas de
computacion, que contienen todas las politicas, estrategias, procesos de
produccion, comercializacion de bienes, éptima prestacion de servicios, o bien,
métodos para la instalacion de sistemas contables, a través de los cuales se

% publicada en el Diario Oficial de In Federacion el 24 de diciembre de 1996.
hd VANEGAS SANTORO, Antonio. E| Contrato de Franquicia. Op. cit. 1999. p. 158.
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puedan transmitir diversos informes, por ejemplo, los relativos a las ventas,
utilidades, gastos, inventarios, etc.

De este modo, tenemos que el elemento corpdreo del know-how, esto es,
los materiales de distinta indole en que se plasma o describe la informacion
técnica secreta objeto del contrato, puede gozar de la proteccion juridica
garantizada por el derecho de autor. Tanto libros, folletos, impresos o escritos
como planos, proyectos, modelos, maquetas y disefios graficos que expresen el
contenido de un know-how son parte de la propiedad intelectual si son originales.
La propiedad intelectual corresponde a su autor por el simple hecho de su
creacion.®!

4.7 Ley Federal de Proteccidén al Consumidor

La economia contemporanea, identificada mas bien como “consumismo”,
consistente en el consumo acelerado de bienes y servicios, aparecida
fundamentalmente a finales del siglo XIX, es consecuencia de los cambios en los
sistemas de produccién masiva, en tecnologia de fabricacién y venta, en la
existencia de productos estandarizados, operaciones masivas, publicidad y el
poder econdmico de las grandes empresas productoras y distribuidoras, lo cual ha
traido en forma paralela el nacimiento de los movimientos de proteccion al
consumidor, como movimientos privados que posteriormente organiza el gobierno
con érganos publicos, leyes y tribunales.

Mas que como crisis, este cambio debe entenderse como un proceso
evolutivo de transformacién y superacion de conceptos que ya no son acordes con
la realidad econédmica que pretenden regir.

' MASSAGUER, José. El contrato de licencia de know-how. Op. cit. p.47.
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Tal situacion resulta interesante en la medida que es precisamente el
consumidor, quien podra influir en el éxito o fracaso de una empresa. Asi, sus
intereses deberan ser como esta sucediendo en la mayor parte del mundo,
irremediablemente tomados en cuenta.

En el caso mexicano se intenta propiciar e impulsar el mejoramiento de la
calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio, conforme a los
intereses de los consumidores.

De esta manera, la Ley de Federal de Proteccion al Consumidor® (LFPC),
es un instrumento de naturaleza mercantil, que regula las relaciones entre
particulares, contiene normas de derecho privado y mercantiles, dado que las
relaciones son entre productores y consumidores, y participa ademas de ciertas
caracteristicas que son propias del Derecho Administrativo.

Como parte del derecho mercantil, la. LFPC esta dictada como ley federal
(aplicable a toda la Republica), con fundamento en el articulo 73 fraccién X de la
Constitucién Politica. Como caracteristica distintiva de otras leyes mercantiles,
tenemos que es de orden publico e interés social e irrenunciable por los
consumidores.

Ahora bien, la determinacion del ambito de aplicacion de la LFPC no es
solamente “subjetiva” (consumidor-proveedor), sino que ademas establece una
serie de actos juridicos que son materia de la misma, es decir, acude también el
criterio objetivo, en términos similares a la técnica de delimitacion de nuestro
Cadigo de Comercio que enumera a los actos de comercio.

2 Publicada en el Diario oficial de la Federacion el 24 de diciembre de 1992. Reforma por decretos
publicados los dias 21 de julio y 23 de septiembre de 1993; 5 de agosto de 1994 y por ¢l Decreto de Ley de
los Sistemas de Ahorro para el Retiro y de Reformas y Adiciones a las leyes General de Instituciones y
Sociedades Mutualistas de Seguros, para Regular las Agrupaciones Financieras, de Instituciones de Crédito,
del Mercado de Valores y Federal de Proteccion al Consumidor, publicado el 23 de mayo de 1996.

? ARCE GARGOLLO, Javier. Contratos Mercantiles Atipicos. Op. cit. pp. 33-45.



Entre los objetivos principales de la LFPC tenemos: promover y proteger los
derechos del consumidor y procurar la equidad y seguridad juridica en las
relaciones entre proveedores y consumidores; promover la informacién adecuada
y clara sobre los diferentes productos y servicios, que garanticen la libertad para
escoger; la efectiva prevencidon y reparacion de darios patrimoniales y morales,
individuales o colectivos y la proteccién contra la publicidad engafiosa y abusiva,
métodos comerciales coercitivos y desleales, asi como contra practicas y
clausulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos y servicios
(articulo 1° LFPC).

Conviene explicar que en cuanto a los franquiciantes y franquiciatarios, en
términos del articulo 2° fraccion Il de la LFPC, tienen el caracter de proveedores.
Entendiéndose en. prinﬁér Iu_gar_ por proveedor, la persona fisica o moral que
habitual 6 périédicaménté_ offécé‘, diétribuye‘ vende, arrienda, o concede el uso o
disfrute de b'ie’n,é:vé,, p'r_od@k:id_s y servicios, y por consumidor, aquella persona fisica
o moral que;adquie're. rééliza o disfruta como destinatario final, bienes, productor o
servicios (articulo 2° LFPC).

Los franquiciatarios, ademas, estaran sujetos a esta ley en lo referente a las
normas que regulan actividades propias de la operacion de ciertas operaciones
mercantiles tales como: lo referente a informacion y publicidad (articulos 32 a 45
LFPC); a las promociones y ofertas que realicen los franquiciantes y
franquiciatarios en la venta de productos y servicios materia del contrato (articulos
46 a 50 LFPC); a los servicios (articulos 57 a 63 LFPC); al tiempo compartido o de
operaciones con inmuebles, cuando la franquicia tenga estos objetos (articulos 64,
65, 73 a 76 de la LFPC); y en lo referente a los contratos de adhesion (articulos 85
a 90 LFPC).*4

93



4.8 Tratados Internacionales
4.8.1.- Convenio de Paris

Es el Convenio base de la regulacion internacional de la propiedad
industrial y mediante &! se crea la Unién Internacional para la Proteccién de la
Propiedad Industrial, conocida como Unién de Paris.

E!l Convenio suscrito el 20 de marzo de 1883, ha sufrido a lo largo de su
historia numerosas revisiones desde su adopcién en Estocolmo el 14 de julio de
1967. En nuestro pals‘fue aprobado y suscrito por la H. Camara de Senadores del
Unio ‘el 1,1 de septlembre de 1975.%

nio regula'las‘ patentes .de inVencién (incluyendo entre las

itidas por.los palses de la Unién,
cion, -certificados de inventor,

ersas patentes Industnales ad

’.-’tales como derechos de lntroduccién o

patentes y cemflcados de adlcuon) Ios rho dé utilidad; los dibujos y modelos
industriales; las marcas de fabrica o de oﬂmerci"b y las marcas de servicios; el
nombre comercial; las indicaciones de pfo'cedéhcia o denominaciones de origen;

asi como la represion de la competencia desleal.

Ademas, sefala dentro de sus principales disposiciones, que las
condiciones de depdsito y de registro de las marcas de fabrica o de comercio
seran determinadas en cada pais de la Union por su legislacién nacional, en
nuestro caso, se esta delegando dicha facultad en el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, que depende directamente de la Secretaria de Economia.

Toda marca de fabrica o de comercio regularmente registrada en el pals de
origen serad admitida para su depdsito y protegida tal cual en los demas paises de

Idem,
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fa-Union,: los cuales podran antes de proceder al registro definitivo, exigir la
presentacxon de -un cemflcado de registro en el pais de origen, expedido por la
: autondad competente o ’

Organizacidn Mundial de la Propiedad Intelectual.

s el de facilitar la proteccion de la propiedad intelectual en ef
_n' particular, la administracidon de las convenciones de Paris de
'ecéién de la propiedad industrial y la de Berna de 1886, para la
s @bras literarias y artisticas.®®

R Las Nactones kUnldas y la Orgamzacnon Mundial de la Propiedad intelectual
celebraron un Acu el 17 de diciembre de 1974, con fundamento en los
1.articutos 57 y 6 Carta de las Naciones Unidas y el articulo 13 parrafo
'pnmero del Convemo quek éstablece la OMPI, en el cual las Naciones Unidades
reconoce a OMPI co o‘ el érgano encargado de adoptar las medidas apropiadas
para promover, ntre otras cosas, la actividad intelectual y facilitar fa transmisién
.,de tecnologla ,a.jlos paises en desarrollo, con el fin de acelerar su desarrollo
B .economtco :

i ] Convemo que establece la Organizacion Mundiali de la Propiedad
-lntelectual firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967, fue aprobado por nuestra
& “_,‘::C_é,m‘ara de Senadores, el 1° de octubre de 1974. Entre sus principales fines
teﬁemos el fomento de la proteccidn de la propiedad intelectual en todo et mundo
“mediante la cooperacion de los Estados, en colaboracién, cuando asi proceda,
" con cualquiera otra organizacién internacional; armonizar las legislaciones

** publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 27 de julio de 1976,
% SEARA VAZQUEZ, Modesto. Derecho_Internacionat Publico. 15¢ Edicion. Edit. Porrda. México. 1994,

. 162,
bi ROMANI, José¢ Luis. Propiedad Industrial y Derecho de Autor, su reguiacidn internacional. Edit. Bosch,
- Espaita. 1976. p. 113,




nacionales en esta materia y, se encargara de los servicios administrativos de la
Unioén de Paris, quedando establecida la sede de la Organizacion en Ginebra.®®

4.8.2.- Tratado de Libre Comercio.

El 1° de enero de 1994 entro en vigor el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) entre México, Estados Unidos y Canada. El TLCAN es
un conjunto de reglas para fomentar el intercambio comercial y los flujos de
inversion entre los tres paises, mediante la eliminacién paulatina de los aranceles
o impuestos que pagan los productos para entrar y circular entre si; el
establecimiento de normas que deben ser respetadas por los productores de los
paises en cuestiéon y los mecanismos para resolver las diferencias que puedan

surgir.

Entre sus principales objetivos estan el de integrar una region en donde el
comercio ‘de bienes y servicios y las corrientes de inversion sea mas intenso,
exped‘ito'fy, ordenado para beneficio de los consumidores e inversionistas de la
zon‘_a.‘-’;é‘lifjhinahdo barreras al comercio de bienes y servicios e incrementando las
dpqrtuhidadéé de inversion. Asi mismo, busca proteger la propiedad intelectual;
: estaBIecer procedimientos efectivos para la aplicacion del Tratado y la solucion de
controversias y fomentar la cooperacion trilateral, regional y muitilateral.

En materia de propiedad intelectual, el TLCAN establece obligaciones
substanciales relativas a la misma, subrayando que cada pais protegera
adecuadamente los derechos de propiedad intelectual con base en el principio de
trato nacional y asegurara el cumplimiento efectivo de estos derechos, tanto a

nivel nacional como en las fronteras.

%8 Publicado en el Diario Oficial de la Federacicn el 21 de enero de 1975.
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El Tratado define compromisos especificos sobre la proteccion de:
derechos de autor, patentes, marcas, disefios y secretos industriales, entre otros.
Especificamente en cuanto al contrato de franquicia, facilita la importacion y
exportacion de los bienes y servicios materia de los mismos y constituye un marco
juridico apropiado debido a la liberacién de aranceles y el flujo de maquinaria,
equipos, materia prima, productos terminados y prestadores de servicios
profesionales.®®

% ARCE GARGOLLO, Javier. Op. cit. p. 35.
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Capitulo V

PROPUESTA
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Importancia de su regulacidn dentro de la Ley de Propiedad

Industrial

Como se ha hecho notar a lo largo del presente trabajo de investigacion, el
contrato de franquicia no se encuentra formalmente regulado dentro de nuestro
Derecho positivo, pues si bien la Ley de Propiedad Industrial lo contempla,
Unicamente le dedica un articulo (142), haciendo escuetas precisiones en tres
articulos de su Reglamento (10, 64 y 65). No obstante lo anterior, se hace
extensa la aplicacién de las disposiciones del Capitulo VI de la Ley de Propiedad
Industrial para su inscripcion.

En resumen, el articulo 142 de la Ley establece cuando existira franquicia,
mientras que el articulo 10 del Reglamento sefala los requisitos que debera cubrir
la solicitud de inscripcidon de una licencia de uso de franquicia, careciéndose de un
formato oficial como los existentes para la solicitud de patentes, registro de signos
distintivos, etc.

Asimismo, dicho precepto sefiala que el “convenio”, del cual se debera
agregar un ejemplar a la solicitud, podra omitir lo referente a regalias y demas
contraprestaciones que se pacten con motivo de la formalizaciéon del acuerdo, a
informacién confidencial y a los anexos de informacion técnico que lo integran;
constituyendo todo ello, elementos constitutivos de la franquicia.

En cuanto a los articulos 64 y 65 del mismo ordenamiento reglamentario, el
primero establece informacién que deben indicar los bienes o servicios prestados,
mientras que el 65 estipula como presupuesto para la celebracion del “convenio”,
la entrega por parte del franquiciante al franquiciatario, de toda la informacion
relativa a la franquicia, como son los antecedentes, zona territorial, pagos,
derechos y obligaciones de las partes, etc., pero dicho precepto es omiso en
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sefialar la forma y el término en que deberan presentarse dichos datos, asi como
la sancién aplicable en caso de que el franquiciante incumpla tal disposicién.

Como se analizé en el Capitulo I, los jurisconsultos sustentan la naturaleza
mercantil del contrato de franquicia tomando en consideracion la clasificacion de
los actos de comercio segun el sujeto que los realiza y de acuerdo con lo que la
ley determina como actos de comercio; pero en mi opinidn fa mercantilidad del
contrato es dudosa, no sélo por la observacion hecha respecto a los sujetos, sino
también por lo que respecta al objeto del contrato, el fin que se persigue con su
celebracion y la forma en que se manifiesta.

| objeto del- contrato de franquicia esta constituido por la

IlcenCIa de uso de 1a marca y los conocimientos técnicos o la asistencia técnica,

'asl como por Ios métodos operativos, comerciales y administrativos que establece

el propuo frang iciante; lo cual no tiene caracter mercantil; mientras que el fin

_persegu: o su blen supone una especulacién comercial, también implica el
.»contlnuar conel reconommlento prestigio e imagen del titular de la marca.

. VEn otras palabras, el objeto del contrato que nos ocupa, es transmitir

conocnmnentos técnicos y/o proporcionar asistencia técnica con base en una
licencia de uso de marca; por lo que las principales obligaciones del franquiciante
se resumen al otorgamiento del uso de la marca; entrenamiento en el uso y
elaboracion de productos y/o servicios; capacitacién permanente para la operacion
del negocio; apoyo en el inicio de las operaciones, etc.

Asl, los elementos esenciales del contrato de franquicia son: la marca o
nombre comercial y los conocimientos técnicos o know-how que permiten la
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operaciéon homogénea y eficaz de todos y cada uno de los negocios
“franquiciados.'®

Sobre este punto, cabe recordar que la adquisicion de patentes y marcas se
encuentra bajo la regulacion de disposiciones administrativas, ya que el Estado les
ha otorgado una proteccién juridica especial, pues en aras del orden publico y el
interés social, ha tomado varias medidas para evitar toda actividad monopolistica y
por ende, prevenir la competencia desieal.

Como resultado de lo anterior, se han concedido varias facultades al
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y también se ha impuesto una serie
de condiciones y formalidades a quien solicite el registro de una marca o la
patente de una invencién, o bien, desee celebrar actos para otorgar licencias de
uso, transmisidon, etc., esto es, existe una estructura formal en torno a la
regulacion juridica de marcas y patentes que no encuadra en los lineamientos
generales del derecho real de propiedad.'".

Segun César Sepllveda'®?

, las marcas se protegen para garantizar las
actividades econdmicas de la industria y del comercio contra la competencia
desleal, amparando al esfuerzo humano; asi como para amparar al publico
consumidor por cuanto que la marca hace distinguir entre productos similares y
permitir a aquel conocer la procedencia de los articulos que demanda

constituyendo una garantia de calidad.

t.a marca representa pues, un valor afadido a la empresa y constituye una
propiedad legal importante, pudiendo llegar a convertirse en el activo mas
importante de la misma, de ahi la trascendencia de su registro ante el Instituto

1% GONZALEZ CALVILLO, Enrique. et al. Franquicias: La revolucién de los 90. Op. cit, p. 76.
9 NAVA NEGRETE; Justo. Derecho de las marcas. Edit. Porrdia. México. 1985, p. 93,

192 SEPULVEDA, César. El sistema mexicano de propiedad industrial, un estudio sobre |as patentes, las
marcas, los avisos y nombres comerciales. Impresiones modernas, S.A. México. 1955.pp. 64-65.
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Mexicano de la Propiedad Industria. Asi, el sistema de franquicias representa el
reconocimiento de marca, por lo que el producto o servicio debe ser nuevo,
original y de gran impacto en el comercio; sus propiedades y caracteristicas deben
ser tales que su ingreso y permanencia en el mercado estén garantizados.'®®

El contrato de franquicia se refiere entonces, basicamente, al
reconocimiento expreso de los derechos de propiedad industrial del franquiciante,
materializandose a través del registro de dichos derechos y la correspondiente
cesiéon de uso o transmision de los mismos en las condiciones geograficas y
temporales preestablecidas.

En palabras de Lluis Cardelis'®, la esencia de la franquicia se sitia en la
licencia de marca. EIl franquiciante es titular Unico y exclusivo, pues cred un
producto original y novedoso, con fuerte impacto comercial y ademas desarrolld
conocimientos industriales, existiendo un prestigio previo de su nombre. En otras
palabras, el franquiciante cred el producto y/o servicio, el know-how inducido y el
soporte publicitario, siendo él el principal interesado en que su negocio sea
conocido bajo aquella presencia.

La expansion cada dia mayor del comercio internacional y el acelerado
progreso tecnologico, hace necesaria la actualizacién permanente del marco
juridico de la propiedad industrial para establecer reglas claras que faciliten los
flujos internacionales de comercio, inversion y tecnologia protegiendo
adecuadamente las marcas que se han hecho famosas en los circulos
comerciales del pais e impedir el uso indebido de las mismas y la comisién de
actos de competencia desleal que se traducen en un engafio al consumidor.

193 yANEGAS SANTORO, Antonio. El contrato de franguicia. Qp.cit. p. 80.
1% CARDELUS, Lluis. Elcontrato de franchising. Op. cit. p. 45.
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El perfeccionamiento de las disposiciones normativas aplicables tanto a la
explotacién de invenciones o innovaciones tecnoldgicas de productos y procesos
asi como al uso de indicadores comerciales asociadas a la produccion y
distribucién de bienes y servicios, que forman en conjunto la propiedad industrial,
es una condicién decisiva para favorecer los esfuerzos que llevan a cabo los
individuos y las empresas para mejorar la productividad, la calidad y la

tecnologia. %%

Para Juan Manuel Gallastegui Armella, expresidente de la Asociacion
Mexicana de Franquicias'®, en cuanto a la definicion de la franquicia, es
necesario resaltar dos elementos esenciales sobre los cuales se construye
cualquier franquicia: el licenciamiento de una marca y la transmisién de
conocimientos y asistencia técnica. Si se pudiera definir a la franquicia con una
solo palabra, dice Gallastegui, ésta seria repetir.

Ahora bien, en relacion con la informacion que se otorga previamente al
franquiciatario, conforme lo determina el articulo 65 del Reglamento, menciona
que dicho contenido ha sido denominado como “Circular oferta de franquicia”, por
la Asociacién Mexicana de Franquicias, siendo de cumplimiento obligatorio para el
franquiciante otorgar dicha circular.

Para concluir con los aspectos por los cuales considero el contrato de
franquicia no debe regularse dentro de la legislacion mercantil, tenemos que en
cuanto a la forma del acto, éste debera ser inscrito ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, y no ante el Registro Publico de la Propiedad y el Comercio,
para que produzca efectos ante terceros.

.

19 Exposicién de motivos de la Ley de Propiedad Industrial,
1% GALLASTEGU! ARMELLA, juan Manual, “Las franquicias qué son y como se regulan”. Responsa,
Meéxico. Ao 3. Numero 5. mayo 1998,
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Por lo expuesto, considero que todo lo relaciohado con la Propiedad
Industrial, incluyendo el contrato de franquicia, debe ser regulado por
disposiciones juridicas sobre la materia, en este caso, dentro de la Ley de
Propiedad Industrial y su Reglamento, que son los ordenamientos juridicos
vigentes en nuestro pais.

Caracteristicas minimas para la apropiada regulacidn del

Contrato de Franquicia

Antes de proceder, es necesario sefalar que si bien la ley habla de
convenio y no de contrato, la distincién que entre esas dos figuras hace el Cadigo
Civil carece de importancia en la practica pues el propio Cédigo establece en su
articulo 1859, que los principios generales de los contratos se aplicaran a los

convenios.'®”

Ahora bien, para un adecuado desarrollo de franquicias en México, es
necesario crear un entorno legal que determine el contenido del contrato, es decir,
fortalecer la legislacion regulando la franquicia con sus caracteristicas esenciales y
contenido obligacional, con la finalidad de evitar que se debilite el principio de la
autonomia de la voluntad de las partes como resultado de la adopcién de ventajas
sobre el otro parti'cipante.

Hoy con un sector de franquicias plenamente consolidado, reconocido y que
vive un franco crecimiento, se debe hacer hincapié en el cumplimiento de dos
obligaciones importantes, mismas que ya se mencionaron: el registro de los
contratos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y la entrega de ia
“Circular oferta de franquicia” a los futuros franquiciatarios.

197 SANCHEZ MEDAL, Ramén. De los contratos civiles. 15* Edicion. Edit. Porrila. México. 1997. pp. 3-
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Finalmente, es necesario recalcar que el contrato de franquicia se celebra
con la intencidon de transmitir el derecho a usar una marca junto con la tecnologia y
los conocimientos necesarios para lograr uniformidad en la calidad, prestigio e
imagen de los bienes y servicios a los cuales distingue; lo cual lo convierte en un
contrato complejo de naturaleza sui generis, ya que no solamente comprende los
acuerdos de licencia sino muchas otras figuras juridicas.

Dicho lo anterior, la propuesta para una adecuada proteccion juridica de la
franquicia, consiste en crear un titulo aparte, con los articulos suficientes para
abarcar todos sus elementos constitutivos, quedando como sigue:

Articulo 151 bis.- Existira franquicia, éuahdo con la licencia de uso de una marca,
se transmitan conocimientos técnicos o proporcione asistencia técnica para que el
franquiciatario pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera
uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos
por el franquiciante, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los
productos o servicios a los que ésta distingue.

El -franquiciante debera proporcionar al franquiciatario, previamente a la
celebracion del contrato respectivo, la informacion relativa sobre el estado que
guarda su empresa, en los términos que establezca el Reglamento de esta Ley.

Articulo 152 bis.- Se entiende por franquicia de producto y de marca a todo
acuerdo en virtud del cual el franquiciante, ademas de otorgarle al franquiciatario
el uso y explotacion de un nombre comercial o marca, se constituye como
proveedor exclusivo de los productos o servicios que comercializara o distribuira al

franquiciatario.

Se considera franquicia de negocio al acuerdo mediante el cual el franquiciante
desarrolla un sistema o método de operacion para la comercializacion de
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'

productos ) serwcaos y Ia marca registrada identifica a todas las partes de ese
sistema o metodo 3

Artlculo.j_53 bl {'I:ddo contrato de franquicia deberd consignarse por escrito y

or lo menos:

s ;El uso’de una o mas marcas, nombres y/o avisos comerciales o derechos
: de autor'
";_ll."’f La‘ transmsnén por el franquiciante al franquiciatario de tecnologia,

: conoclmlentos técnlcos 0 experiencia; y
. .La: pr_estacién continua de asistencia técnica, organizativa, gerencial y
administrativa durante la vigencia del contrato.

“El franquiciante podra pactar una contraprestacion, misma que comprendera una
- cuota inicial y el pago periédico de regalias por parte del franquiciatario.

Articulo 154 bis.- La tecnologia que el franquiciante transmita al franquiciatario
debera incluir informacion importante respecto a la venta de productos o la

'-pr'estacién de servicios la presentacion de productos para su venta, la
_:ptransformamén de productos en relacion con la prestacion de servicios, las
" 'relaciones con la clientela y la gestion administrativa y financiera del negocio

‘ ’ifranqmc:ado. g

‘Articulo 155 bis.- En los contratos de franquicia se incluiran las siguientes

restricciones de competencia:
I. La obligacion del franquiciatario en una zona determinada de: no conceder

el derecho de explotar la franquicia o parte de ella a terceros; no explotar
por si mismo la franquicia, ni comercializar por si mismo los productos o

106



servicios objeto de la franquicia con arreglo a uné féormula similar; y, no
suministrar por si mismo a terceros los productos del franquiciante;

La obligacién del franquiciatario de no concluir acuerdos de franquicia con
terceros fuera de su territorio contractual;

La obligacién del franquiciatario de explotar la franquicia Unicamente
respecto a los locales objeto del contrato;

La obligacion del franquiciatario de abstenerse de buscar clientes a los
cuales vender los productos o prestar los servicios objeto de la franquicia
fuera del territorio objeto del contrato; y

La obligacién del franquiciatario de no fabricar, vender o utilizar, en el
marco de la prestacion de servicios, productos que compitan con los
productos del franquiciante que sean objeto de la franquicia. Cuando el
objeto de la franquicia sea vender o utilizar a la vez, en el marco de la
prestacion de servicios, determinados productos o articulos de reposicién o
accesorios de aquellos, esta obligacion no podra imponerse en lo que
respecta a los articulos de reposicion o accesorios.

Articulo 156 bis.- El franquiciante tendra las obligaciones siguientes, sin perjuicio

de las establecidas en el contrato respectivo:

Conceder la licencia de uso de marcas, nombres y/o avisos comerciales y
derechos de autor al franquiciatario;

Transmitir al franquiciatario los conocimientos técnicos, 1a tecnologia y la
experiencia necesarios par la eficaz explotacion del negocio franquiciado;
Otorgar y respetar un cierto territorio exclusivo al franquiciatario por un
tiempo determinado; y

Suministrar al franquiciatario, en su caso, el equipo, materias primas,
accesorios o articulos de reposicidn necesarios para la eficaz explotacion
del negocio franquiciado.
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Articulo 157 bis.- El franquiciatario tendra las obligaciones siguientes, sin perjuicio
de las establecidas en el contrato respectivo:

l. Vender o utilizar, en el marco de la prestacion de servicios, exclusivamente
productos que cumplan con las especificaciones minimas de calidad
establecidas por el franquiciante;

1. Vender o utilizar en el marco de la prestacion de servicios, productos
fabricados exclusivamente por el franquiciante o por terceros designados
por éste, cuando resulte impracticable aplicar especificaciones objetivas de
calidad debido a la naturaleza de los productos objeto de |a franquicia; y

. No ejercer ni directa ni indirectamente un comercio similar en un territorio
donde pudiera competir con un miembro de la red franquiciada, incluido el
franquiciante. EI franquiciatario podra ser mantenido bajo esta obligacion
después de la terminacion del contrato, por un periodo razonable no mayor
a un ano, en el territorio donde haya explotado la franquicia.

Articulo 158 bis.- Cuando el franquiciante ceda a terceros la franquicia otorgada al
franquiciatario, el primero, garantizara al franquiciatario la continuidad del contrato
inicial en su totalidad.

Articulo 159 bis.- Quien celebre contrato de franquicia, debera inscribirlo ante el
Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMP1) a efecto de que tenga plena
validez frente a terceros, anexando al mismo los manuales, disefios, proyectos y
demas documentos necesarios que describan y acrediten el giro y operatividad del
negocio franquiciado.

Debera establecerse en la solicitud de registro correspondiente, el objeto de dicho
negocio, es decir, como franquicia industrial, cuando se refiera a la fabricacién de

productos, como franquicia de distribucién, tratandose de venta de productos vy,
como franquicia de servicios, en el caso de prestacion de servicios.
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Articulo 160 bis.- El registro de un contrato de franquicia tendra una vigencia de 10
afios contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud, y podra
renovarse por periodos de la misma duracion.

Articulo 161 bis.- El IMP! podra prohibir el registro de contrato de franquicia de
oficio o0 a peticion de organismos representativos, cuando:

|. El contrato de franquicia sea un elemento asociado a practicas monopélicas
o de competencia desleal que causen distorsiones graves en la produccién,
distribucién o comercializacion de determinados productos o servicios; y

Il. La celebracion del contrato de franquicia impida la produccién, distribucion
comercializacion de determinados productos o servicios.

Articulo 162 bis.- El contrato de franquicia se regira en lo que sea aplicable y no
haya disposicion especial, por lo establecido en la Ley para las marcas.

Consideraciones finales

Una licencia, es el medio por el que el titular de un derecho de propiedad
industrial, autoriza su uso a una o mas personas. Especificamente, en el caso de
las marcas, es el medio por el que el titular de la marca registrada, o en tramite de
registro, autoriza su uso a una 0 mas personas, con relaciéon a todos o algunos de
los productos o servicios a los que se aplique dicha marca.

Actuaimente el registro de la licencia es potestativo por lo que seria
recomendable que el mismo fuera obligatorio para la validez de las licencias, toda
vez que por medio del registro, seria mas facil evitar la copia o imitacion, asi como
ejercer las acciones legales contra quien haga un uso no autorizado por el titular.
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El sistema de franquicias tiene como ventajas, por el lado del franquiciante,
permitir una rapida penetracion al mercado, ya que pocas empresas estan en
condiciones de crecer agresivamente con recursos propios, logrando una
expansion nacional e internacional al ocupar puntos comerciales estratégicos.
Ademas, le permite aumentar el poder competitivo y la calidad de los productos o
servicios ofrecidos por la cadena; negociar mejor las compras y optimizar la

utilizacién de publicidad.

Mientras que el franquiciatario se beneficia al no necesitar mayor
experiencia previa en el negocio o en cualquier tipo de actividad en que radique el
giro de la misma, el riesgo de quiebra es mas reducido que si realizara un negocio
propio o independiente, ya que se enfrentara a uno probado y exitoso, respaldado
por una marca fuerte y difundida, gozando ademas de asistencia técnica y
entrenamiento permanente, aunado a ﬁna menor complejidad en |la gestion del
negocio, por los manuales de operacion que‘ lo fortalecen competitivamente, ello

son considerar que podra gozar de la exclusividad territorial.
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.CONCLUSIONES
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PRIMERA: La franquicia fue creada en los Estados Unidos alrededor del
afno 1850 a efecto de solucionar un problema de distribucion a nivel nacional sin
contar con gran capital.

SEGUNA: México al encontrarse tan cerca y tan ligado a los Estados
Unidos, desarrollo, como era de esperarse, el contrato de franquicia en forma
similar, pero es a partir de 1982, fecha en que se promulga la Ley sobre el Control
y Registro de la Transferencia de Tecnologia, cuando comienza a crearse un
régimen legal sobre franquicias. Este contrato se encuentra regulado en la Ley de
propiedad Industrial en su articulo 142, el cual establece una definicion legal de la
franquicia y sefala la obligacion por parte del franquiciante de proporcionar toda la
informacién que el franquiciatario le solicite en términos del articulo 65 del
Reglamento de dicha Ley.

TERCERA: En virtud de la abrogacion de la Ley sobre el Control y Registro
de Transferencia de Tecnologia y de la Promulgacién de la Ley de Propiedad
Industrial, se da la pauta para prescindir del hecho de que ninguna oficina
gubernamental apruebe cada operacién a realizarse respecto a la franquicia,
permitiendo asimismo, en ejercicio de la libertad contractual, la determinacion del
contenido del contrato sin limitacion legal o restricciéon alguna como anteriormente
se manejaba, ofreciendo a su vez, la seguridad y garantia a ambas partes de que
el cumplimiento esta protegido por un régimen juridico.

CUARTA: E! arreglo contrato objeto del presente trabajo de investigacion es
un:

Contrato mercantil, principal, definitivo, bilateral, oneroso, atipico,
nominado, intuitu personae, consensual y de tracto sucesivo, en virtud del cual
una parte llamada “franquiciante” se obliga a otorgar el uso de una o mas marcas,
nombres y / o avisos comerciales y derechos de autor, asi como a transmitir
tecnologia, conocimientos técnicos, su experiencia y su Know . how, y a prestar
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asistencia técnica, organizativa, gerencial y administrativa a otra llamada
“franquiciatario”, quien a su vez se obliga apagar a la primera una contraprestacion
compuesta por una cuota inicial asi como por pagos periddicos o regalias y a
comercializar, producir y distribuir bienes, o a prestar servicios en un territorio
establecido y por un tiempo determinado, de acuerdo con las instrucciones y bajo
el control de ésta.

QUINTA: E! contrato de franquicia es un contrato atipico en virtud de no
estar regulado en cuanto a sus relaciones de derecho privado entre las partes (no
obstante que esta regulado en cuanto a las relaciones de las partes con la
administracién publica, lo que lo hace ser nominado mas no tipico).

SEXTA: Los elementos reales que constituyen el contrato de franquicia son
la marca materia de la franquicia, las patentes, la transferencia de tecnologia, la

contraprestacion y la exclusividad.

SEPTIMA: El contrato de desarrolio de una franquicia consiste en conceder
al franquiciante el derecho de explotar un negocio en una region determinada con
la obligacién de abrir cierto nimero de locales. En cambio, en <! contrato de
franquicia maestra, el franquiciatario maestro tiene la facultad de subfranquiciar
con terceros, cosa que no puede hacer el franquiciatario desarrollador y, ademas,
tiene la facultad de desarrollar negocios propios, caso en el cual se convierte en
subfranquiciante, adquiriendo las obligaciones que le corresponden como
franquiciatario en la relacion original y las obligaciones propias del contrato de
subfranquicia en su calidad de franguiciante.

OCTAVA: Existen dos tipos de franquicia, la franquicia de producto y de
marca y la de negocio. La primera consiste en un acuerdo en virtud del cual el
franquiciante, ademas de otorgarle al franquiciatario el uso y explotacion de un
nombre comercial o marca, se constituye como proveedor exclusivo de los
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productos o servicios que comercializara y /o distribuira el franquiciatario. La
franquicia de negocio, mediante la cual una compania desarrolla un sistema o
método de operacion para la comercializacion de productos o servicios, y la marca
registrada identifica a todas las partes de ese sistema o método.

NOVENA: La franquicia no obstante que trae consigo, desde un punto de
vista econémico, innegables beneficios tales como la creacion de empleos, la
inversion y evitar el fracaso de muchos negocios; desde el punto de vista social,
tiene algunas desventajas como son el riesgo de la pérdida de identidad nacional,
debido al consumo generalizado de productos de importacion y la falta de
creatividad e iniciativa por parte de empresarios mexicanos a comenzar un nuevo
negocio independiente cuyo nombre o prestigio tendra que darse en el tiempo en
lugar de adquirir un ya “probado”, frenando asi el desarrollo tecnolégico del pais al

importarlo al extranjero.

DECIMA: A pesar de todas las ventajas que representa la franguicia, este
contrato no es perfecto y no funciona para todas las empresas.

Meéxico a lo largo de su experiencia, ha mostrado que no todos los casos de
franquicias otorgadas, nacionales o extranjeras, responden a las expectativas de
soporte y solidez que se esperan, a pesar de que se trata en algunos casos de
marcas muy prestigiadas. Es por esta razén, que todo franquiciante debe
considerar ciertas desventajas que posiblemente se presentaran al momento de
otorgar una franquicia tales como la perdida de control en el caso en que el
franquiciatario no pueda operar tal como él lo ha hecho; no seleccionar al
franquiciatario idéneo o mas experimentado en el area de los negocios o la
pérdida de cierta autonomia o independencia al momento de pasar a formar parte

de un sistema.

DECIMA PRIMERA: A través del tiempo, la franquicia ha probado ser un
instrumento comercial que funciona y que puede traspasar las fronteras politicas
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de los estados, que pueden adecuarse y acoplarse a cualquier sistema juridico y
que es capaz de tener éxito aun bajo condiciones adversas, tal y como sucedié en
nuestro pais en 1994.

DECIMA SEGUNDA: La franquicia en México sigue conservando un
esquema de absoluta libertad, toda vez que no imponen al franquiciante mayores
obligaciones para el otorgamiento del contrato, ni someten su clausulado a

restricciones de ningun tipo.

DECIMA TERCERA: Finalmente, ain con la obligacién impuesta por la Ley
de Propiedad Industrial respecto a la inscripcion a que deben ser sometidos todos
los contratos de franquicia ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial,
varios franquiciatarios estan expuestos a que se les sean vendidas las franquicias
“chatarras”, es por esta razén que resulta insuficiente la regulacién actual de las
franquicias. Es necesario regular ciertos aspectos indispensables para la
proteccion de los contratos de franquicias en México, a efecto de controlar la
violacion reiterada que sufren los mismos.

DECIMA CUARTA: Existe la necesidad de establecer el régimen legal del
contrato de franquicia que obedece a distintas causas y razones, tales como:

1) Dotar de seguridad juridica a las partes al momento de dar celebracion al
mismo, asi como la garantia de que va a estar protegido por un régimen
juridico que ampare las consecuencias a que haya lugar por su celebracion;

2) Establecer normas especificas para su celebracion, ejecucidn vy
terminacion, asi como normas supletorias de la voluntad de las partes:

3) Actualizar al Derecho Mexicano respecto de este contrato;

4) Evitar la confusion que se pueda generar con el contrato de franquicia y
otros contratos o figuras afines; y
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5) Fomentar la celebracion de este tipo de contratos a efecto de que el mismo
sea parte importante en el desarrollo de la tecnologia y la inversion en

nuestro pais.
Por estas razones se propone una reglamentacion especifica sobre el
contrato de franquicia como Capitulo VI bis de la Ley de Propiedad Industrial.
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