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INTRODUCCION

s v

El proceso de globalizacién de la economia internacional y la competencia
que se percibe por todos los rincones del planeta han dado origen a muy
variadas formas de hacer negocios, el Derecho de la Propiedad Industrial
surge desde hace tiempo con el propdsito de impulsar el desarrollo
comercial e industrial, garantizando la proteccion de la ideas empresariales,
industriales y comerciales como lo son: la invenciones, patentes, marcas,

modelos y diseros industriales, por citar solo algunos.

Existen diversos sistemas que ha originado la aparicién de ﬁuevas
posibilidades para invertir y realizar negocios, dentro del cual se encuentran
las franquicias como una alternativa de crecimients de la economia no solo
en nuestro pais sino en el mundo y se le reconoce como una atractiva

opcidn para mantener, expandir o crear un negocio.

En México la llegada de las franquicias provoco una revolucién en la forma
de hacer negocios tal fue su éxito que actualmente el proceso de-
consolidacion no termina de este enorme circulo que comenzd hace mas de
un siglo, por otra parte la apertura comercial, !la modernizacién de la
actividad industrial y comercial, y el apoyo a las inversiones han logrado que
en los ultimos afos tenga un mayor auge y su proliferacion sea cada vez

mayor.
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Nuestra legislacion es sin duda un factor primordial, en el desarrollo de las
franquicias, la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento son el &mbito
juridico principal en donde se desenvuelven y por el cual es posible
determinar su regulacién, en este sentido el Contrato de Franquicia
representa el instrumento legal aceptado (desde hace varias décadas) por
quienes intervienen en su celebracion. Sus caracteristicas, elementos,
alcances, efectos e incluso la forma se han ido generalizando a lo largo de
su evolucion, basandose siempre en las reglas que imperan para los

contratos determinados por nuestra ley.

Al abordar el estudio del Contrato de Franquicia en el capitulo primero de
esta tesis presento una acercamiento al Derecho de la Propiedad Industrial
como la materia encargada de estudiar lo relativo a las fran_quicias, su origen
y los aspectos que la conforman, su concepcién se orientan a entenderla
como un sistema o método de distribucién o comercializacién de productos
y/o servicios en el que se involucran derechos de propiedad industrial
(marcas, patentes, secretos industriales, asistencia técnica, etc.), a pesar de
que distingue elementos vy caracteristicas, diferentes de otras figy{ras
mercantiles se le ha confundido cen la concesion y la distribucién, por ello
resulta muy conveniente especificar su integracion, valorandq la .

significacion que ha tenido desde sus comienzos hasta nuestros dias.

En el capitulo segundo se centra en el Contrato de Franquicia; su naturaleza
juridica es considerada como un contrato &atipico o innominado, segin la
terminologia del Cédigo Civil, puesto que su existencia, contenido efectos y
forma no han sido disciplinados por la ley, con la intencién de proponer una

solucidon a esta cuestidon se analizan las caracteristicas del contrato, sus
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elementos (reales, personales y formales) las principales obligaciones que
deben de asumir cada una de las partes, la vigencia aunado a las causas

de terminacién y efectos del mismo.

A pesar de que nuestra legislacién vigente presenta grandes avances en
materia de la Propiedad Industrial, y sobre todo en lo que se refiere al
contrato de franquicia durante el afio de 1994, nc fue ni en lo mas minimo
objeto de estudio para nuestros legisladores, la carencia de regulacion
especifica que se deja observar en la continua celebracién de franquicias,
constituye el planteamiento central de esta tesis, en el capitulo tercero se

expone dicha problematica.

El contrato de franquicia como un contrato atipico o innominado presenta
dos grandes problemas; por wuna parte, determinar los elementés de
existencia y validez, es decir, aquellos requisitos minimos generales con que
el contrato de franquicia debe de contar, y por otro lado el problema de falta
de un conjunto de normas especificas que establezcan reglas generales -
para su celebracion, vigencia y efectos en las casos de terminacion, si bien
es cierto que la ley en este sentido admite una libertad contractual, ésta ha '
sido un reflejo en realidad de los abusos y desigualdad en la celebrécién’*
franquicias, conjuntamente con la inclusidn de clausulas que resultan
desproporcioriadas y desventajosas, la aplicacion supletoria del Cé‘digo de
Comercio para el caso de interpretacion del mismo son problemas a los que

hoy en dia se enfrentan tanto franquiciantes como franquiciatarios.
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La propuesta de adiciones a la Ley de la Propiedad Industrial y su
Reglamento surge con el fin de proponer la regulacion del contrato de
franquicia determinando, analizando y criticando los articulos que deben por
diversas razones ser modificados o adicionados, seleccionando aquellos
articulos que por su redacciéon deben incluir al contrato en estudio, y en otros
casos propcniendo la adicion de preceptos legales que prevean de manera

general y concreta su regulacién.

Dentro del Capitulo cuarto se analizan y critican diversos articulos de la Ley
de la Propiedad Industrial, que deben ser adicionados, fundamentalmente
cada cambio se centra en el reconocimiento expreso por parte de la Ley del '
Contrato de Franquicia, proponiendo reglas generales que deben de
observar las partes en la celebracién de esta figura juridica, lo requisitos
minimos, las obligaciones principales tanto para el franquiciante como para
el franquiciatario, asi como la propuesta de una serie de acuerdos
prohibidos que limitan indebidamente la actuacién del franquiciatario, cada
uno de estos puntos han sido adicionados en la Ley de la Propiedad
Industrial, por que considero que corresponde & esta y no al reglamento la
de establecer las condiciones generales de regulacion para el contrato de
franquicia, en este sentido las modificaciones al Reglamento se ubican en la
derogacion de un solo articulo que por razones expresadas dentro de este .

capitulo debe estar previsto en la Ley.

De tal forma las propuestas de adiciones a la Ley de la Propiedad Industrial
y su Reglamento, permitira .zlaciones contractuales proporcionales vy
apegadas a derecho, abandonando en gran medida el principio de libertad
contractual que ha venido imperando, al sujetarse las partes'a una
reglamentacién especifica y clara, situacién que hoy en dia se enfrentan las

partes involucradas.



CAPITULO 1

GENERALIDADES

1.1.- DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

El Derecho de Propiedad Industrial surge de la necesidad de proteger,
reconocer y garantizar al creador de una o varias ideas susceptibles de
aplicacion industrial o comercial, que éstas no seran utilizadas por terceros y
en el caso de que asi sea, el titular de este derecho pueda ejercerlo a'través
del reconocimiento que el Estado ie otorga.

"En este sentido podemos entender el derecho de propiedad industrial como '
el conjunto de normas juridicas que garantizan un monopolio o derecho
exclusivo al creador de una idea industrial, su finalidad procesal o mejor
dicho 'a idea de las leyes de la propiedad industrial es garantizar un
monopolioc a todos los creadores, pero |as formalidades administrativas que .

se exigen en uno u otro caso son diferentes".’

La propiedad industrial protege basicamente las ideas empresariales,
industriales y comerciales, estas ideas se refieren en muchas ocasiones a la
aplicacién de descubrimientos cientificos a la fabricacion de bienes de
consumo y los creadores de una idea industrial sea en forma directa o‘_
indirecta deberan registrarla, solo de esta forma podra ostentarse como .
titular frente & terceros y reconocérsele el derecho exclusivo a éxplotar o
recibir ganancias, muchas de las instituciones del Derecho de Propiedad

Industrial deben ser registradas para surtir efectos contra. terceros,

establecen presuncion de buena fe y en algunos casos senalan la fecha de .
prioridad, que puede tener efectos importantes tanto en materia de’,'

ARRABAL. Pablo., "Manual Practico de Propiedad Intelectual e Industrial”, p. 14.



creaciones nuevas como en el acreditamiento de uso de signos distintivos
(marcas).

Es asi como podemos afirmar que el Derecho de Propiedad Industrial, se
concibe como el “privilegio de usar en forma exglusiva y temporal las -
creaciones y los signos distintivos de productos, establecimientos y .

servicios"?
La propiedad industrial comprende cuatro grupos de instituciones:

1 1.1.- Este pnimer grupo los conforman las creaciones industriales nuevas,
que son protegidas por diversos instrumentos y varian de un pais a otro en - '
sus formalidades, denominaciones como lo son las patentes de invencidn,
los certificados de invencién, los registros de modelos y dibujos industriales.

11.2.- En segundo grupo consiste en los signos cistintivos para diferenciar
los productos y servicios de los de sus competidores, dentro de. ellos
encontramos los siguientes: las marcas, los nombres comerciales, las -

denominaciones de origen, y los anuncios o avisos comerciales.

1.1.3.- El tercer grupo que forma de elementos de la propiedad industrial se
incluye la represion de la competencia desleal como la pirateria,® su objeto
es garantizar a cada productor o comerciante, su derecho contra el empleo
de medios desleales por parte de sus competidores. N

1.1.4.- El adelanto econdmico y el progreso de la técnica han motivado que
en los ultimos afios se amplie el ambito de la propiedad industrial, como
actualmente lo prevé asi la Ley de la Propiedad Industrial, de esta forma

: ° RANGEL Medina, David., “Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual®, p. 9.

* Esta enunciacion de los elementos que integran la propiedad industrial corresponde a la
detinicion o concepto tradicional del Convenio de Paris para la Proteccién de la Propledad
Industrial. en su articulo 1, inciso 2).

A



surge un cuarto grupo en el que aspectos como el de las variedades
vegetales, la transmisién de conocimientos técnicos conocidos como el
Know-how, ylo los secretos industriales permiten que figuras como la
Franquicia sean reguladas y protegidas.

1.2.- ANTECEDENTES HISTORICOS DE LAS FRANQUICIAS

El origen histérico de las franquicias, como relacién comercial se inicia en
los arfios de 1850 y 1860, con la empresa |. M. Singer & Company cuando se
presenta el problema de la distribucién para vender sus maquinas de coser,
a nivel nacional, esta situacién se agudizo al momento en que uno de los
representantes de ventas de esta compania, presento una lista de personas
interesadas en adquirir dichas maquinas, pero la casa matriz no tenia ‘capital
para manufacturar las maquinas solicitadas en una época, donde las ventas
no eran muy buenas, esta situacién obligo a la compafia a cambiar su
estructura basica de funcionamiento y organizacién al establecer un
esquema de concesiones, por el que sus vendedores (concesioha'ri!os)
acordaron pagar a la compafia un derecho de vender sus maquinas en

territorios especificos.

Sin duda este esquema de distribucion representa un antecedente
significativo para los elaboradores de sistemas de franquicias en la

actualidad.

El siguiente caso es el de Generai Motors en 1898, al adoptar un sistema un
esquema idéntico, ya que se trataba de una empresa joven que no contaba -
con los recursos suficientes para iniciar una buena comercializacién, por lo
que se vio obligada a otorgar concesiones, el cual se sigue utilizando, con

gran éxito en la industria automotriz hasta nuestros dias.
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Anos mas tarde, las empresas petroleras y de autopartes, al percatarse de la
necesidad de contar con un buen esquema de comercializacién de sus
productos optaron por un sistema primitivo de franquicia, con lo que lograron
aumentar la distribuciéon de sus productos, con lo que permitian a la gente
emprender un negocio propio en la industria automotriz.

En 1830 las companias petroleras eran duefias de la mayoria de las
gasolineras, las que eran independientes y que operaban con autdrizacion
de las companias petroleras empezaron a caer en una guerra de precios.

Por su parte la empresa Standard Oil Co., con el proposito de no perder las
ganancias en dicha guerra optd por rentar sus estaciones a los
administradores de las mismas, creando con ello que los concesionarios o
franquiciatarios fijaran sus propios precios y generaran sus propios ingresos,
asumiendo por ende los riesgo, ventajas y desventajas de todo negocio.

- Es asi como la Standard Oil Co., comenz6 a cobrar rentas de las estaciones
(gasolineras) las cuales permanecian mas tiempo abiertas y aperaban més

eficientemente y le permitio obtener grandes beneficios a corto plazo.

"Otra empresa precursora de las franquicias es la Coca Cola, en 1886

operaba basada en un sistema de fuente de sodas, posteriormente en el afo.

1899, dos inversionistas tras \.rios intentos lograron persuadir a la
compariia de que les otorgara lus derechos para vender sus productds' en
botellas en casi todo el pais, estableciéndose de esta forma la primera
embotelladora en el mundo, afrontando y absorbiendo los gastos, a cambio
de recibir el concentrado necesario para la elaboracién del producto y el

apoyo publicitario".*

‘ GONZALEZ Calvillo, Enrique., "Franquicias la Revolucién de los Noventas”, p. 34

oo,



Para finales de la década de los noventas, los dos inversionistas,
subfranquiciaron los derechos del producto en diversos lugares de los
Estados Un'idos, aumentando a mil embotelladoras que participaban en el
exitoso negocio, siguiendo este mismo camino otras refresqueras como

Pepsi Cola y Dr. Pepper.

La compafiia Howard Johnson aparece como una de los pioneros en el
desarrollo de las franquicias, en los anos treintas creé una cadena de
"veinticinco moteles y para el afo de 1940 ya existian cien r'n‘és,‘ tras
conseguir que un Socio “franqu.ciatario” usara su nombre y comprara sus
productos, convirtiéndose asi en una de las franquicias hoteleras mas
importantes de los Estados Unidos.

Sin embargo no fue sino hasta después de la segunda guerra mundial
cuando se observa la expansiéon de las franquicias, propiciado por un clima
adecuado para que la poblacion norteamericana generara una gran
demanda y variada de productos y servicios, aunado al crecimiento de las
grandes ciudades, la creacion de centros comerciales, asi como los avances
de la tecnologia permitieron la cre=tion de nueves productos y servicios.

Lo que ha permitido lograr con éxito el desarrollo de las franqdjéias es
precisamente la expansién, no soln en los Estados Unidos que sin duda han
sido el lugar en donde mayor fuerza han logrado, si no en diferentes paises,
la aceptaciéon que han tenido se ha reflejado en el gran numero de
franquicias que operan y que dia a dia se incorporan a este desarrollo.

La principal explicacién del éxito delas franquicias la cohstituyé a mi juicio
las combinacién de dos necesiaades economicas importantes; una consiste
en que la franquicia es una herramienta de comercializacién que requiere
menos recursos econdmicos que un sistema de "sucursales" que implica una
inversién y la otra la constituye el hecho que el negocio franquiciado



El término Franquicia, puede tener diversas acepciones:

1.3.1.- Como el Derecho a explotar un negocio.- Como el privilegio o la
concesion.

1.3.2.- Como el establecimiento o lugar concreto donde se desarrollan las
actividades de la empresa mercantil.

1.3.3.- Como el Contrato de franquicia (en inglés franchise agreement). ®

En relacion con las partes que celebran el Contrato y de acuerdo con
nuestra terminologia tradicional en la regulacion de los Contratos se utilizan

las de Franquiciante y Franquiciatario.

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

El franquiciante, quien desarrolla el sistema y le presta su nombre o su
marca registrada unido a una serie de conocimientos Know-how que
constituye el formato del negocio y el franquiciatario, que adquiere el
derecho de operar el negocio wajo el nombre o la marca registrada del
franquiciante y su asesoria.

El Franchising o Franquicia se define como un sistema contractual para
distribuir bienes y servicios donde sea, opera de acuerdo a un plan de

mercado substancialmente, prescrito por el franquiciante.

" ARCE Gargollo, Javier., “El Contrato de Franquicia®, p. 27.



representa la oportunidad de establecer un negocio propio a un particular
que puede realizar una pequefa - inversidn que representa un futuro
independiente con un negocio “"ya probado" al cual sélo debera administrar
adecuadamente. ~ :

1.3.- CONCEPTO

El palabra franquicia a través de! tiempo ha representado diversas ﬁduras y
su concepcion es sin duda muy diférente a la que actuaimente conocemos,
por ejemplo en la Edad Media era eritendida como la “exencion de qUe goza
una persona o entidad en orden al pago de determinados tributos o
derechos”.® existian franquicia postal, de impuestos, aduanera, por citar
algunas, el término Franquicia es Analogo, pertenece en el Derecho
Mexicano al Derecho Aduanero y se aplica en el Derecho Mercantil al
“Contrato de Franquicia”.

La palabra franquicia proviene d= la voz inglesa Franchise, Franchigia,
Franchising, que significa un otorgamiento de un derecho o un privilegio
dado individual o a un grupo, aplicada principaimente al comercio "y las
relaciones mercantiles. )

Esto se debe a lo novedoso y reciente de esta institucién, no se contaba con,
una definicién universal aceptada del vocablo, entre las primeras compariias
que otorgaron franquicias de formato de negocio se encuentra McDonal's,
sin duda una de las mas representativas y la primer compafiia en eikplotar tal
concepto. introdujo ademas conceptos como el de uniformidad o
estandarizacion de producto jamas usados.

* “Diccionario Enciclopédico®., Salvat, p. 6.



La Comision Federal de registro en los Estados Unidos de Norteamérica
define la Franquicia como una relacién de negocios en la que existen los
siguientes elementos:

1 - Se utiliza un nombre (marca)

2 - Recibe entrenamiento/ asistencia/ guia por pérte de la compaiiia
principal.

3.- Se paga un honorario a la compafiia principal por diversos conceptos.

La Franquicia se entiende como un método de la distribucién de bienes o
servicios, en el que se involucra e! franquiciatario, cuien paga regalias u
honorarios, de licencias al franquiciant2 el cual le proporciona un negocio
estructurado completo y formalmente, con marcas registradas, seoretos
registrados, patentes, -disairs; procedimientos, técnices, manuales de
negocios, sistemas ds contabilidad, etc.

La Dactrina Mexicana, sefiala las caracteristicas del Contrato la Franduiéia,
supone también la venta que el ctncedente efectia al concesionario, que
incluye como elementos adicionales el uso del nombre comercial y
frecuentemente de la marca del concedente, asi como los secretos de
fabricacion (Know-how) y la asistencia técnica en la operacion de la empresa
del concesionario, por todo ello abarca también el campo de los servicios.

Franquicia definida en su sentido mas simple pucde ser considerada como
un sistema de comercializacién y distribucién donde un empresario
(fraquiciatario) se le concede a cambio de una cOntraprestacién, el derecho
a comercializar bienes y/o servicios de -ctro (franquiciante) de acuerdo a2
ciertas condiciones y practicas establecidas del franquiciante y con.su

asistencia.



El articulo 142, La Ley de la Propiedad Industrial, propone una definicién, o
mejor dicho determina las caracteristicas del Contrato de Franquicia,
“Existira franquicia cuando con la licencia de uso de marca se transmitan
conocimientos técnicos © se proporcione asistencia técnica para que la
persona a quien se le concede, pueda producir o vender bienes o servicios
de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales Yy
administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener
la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta
distingue”. ’

Arce Gargollo 'a define como “El Contrato de Franquicia es aquel pdr'el que
el Franquiciante otorga al Franquiciatario la licencia de uso de una marca
con el derecho a distribuir ciertos productos o a explotar, con “cierta
exclusividad. una empresa o negociacién mercantil de bienes o de servicios,
en ambos casos, mediante la transmisién de-conocimientos técnicos y ei uso
de la marca (s) y nombre (s) comercial (s), a cambio de una contraprestacion
generalmente iligada a los resultados de la operacion de la negociacién.”

1.4.- ELEMENTOS Y CARACTERISTICAS

Las Caracteristicas basicas que determinan si un negocio es una franquicia
son:

¢ El uso de una marca
» La Contraprestacion
¢ Uniformidad

_ Ley de la Propiecad Industrial, Diario Oficial de la Federacion, 2 de Agosto de 1994,
* ARCE Gargollo, Javier., op. Cit., p. 29.
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1.4.1.- EL USO DE UNA MARCA

Es uno de los elementos mas representativos de las franquicias, con el cual
permite operar conjuntamente bajo un mismo nombre.© marca, a un grupo
de restaurantes, hoteles o de renta de automoéviles entre otros, con el
proposito que los distinga, “la funcidon primordial de una marca eés la
indicacién de calidad.”®

Ei franquiciante para que su negocio opere es necesario que posea una o
varias marcas, las cuales serdn utilizadas por el franquiciatario y ademés
constituye un elemento esencial del contrato de franquicia.

No podemos concebir una franquicja sin un nombre o marca, este elemento"
permite tanto al franquiciatario al adquirir la misma, como al publico en

general identificar los productos o servicios que ofrece.\ saber la calidad y el

prestigio de los mismos.

1.4.2.- LA CONTRAPRESTACION )

Elemento que consiste en el pago de derechos o regalias, es decir, el pago
de una cuota por el derecho de v&nder los productos o servicios, a favor-del
franquiciante, debemos de punti¢lizar que esta medida ha contribuido a que
muchos inversionistas tengan un buen éxito y logren que otros maés
incursionen en el negocio de las franquicias, dédndole un sentido muy propio
y personal que otros negocios no ofrecen.

® i|dem, p. 9.

BIBLIOTECA CENTRAL
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Las cantidades que el franquiciatario paga al franquiciante pueden ser de
diversas formas y por distintos conceptos o servicios que recibe, puede
también estar ligado a los resultados de operacién del negocio, desde este
punto de vista existen dos conceptos principales: el pago inicial o cuota que
da derecho a la franquicia (franchise) y las regalias (royalties) como pagos
consecutivos, periddicos, estos dUltimos representéndo un porcentaje
determinado de las ventas correspondientes a dicho periodo (mensual en la
mayoria de los casos) \

1.4.3.- UNIFORMIDAD

Esta tercera caracteristica de la franquicia para Ilos estados de la Unidn
Americana que reglamentan las fraiquicias, representa el establecimiento
de un formato de negocio consiste en el sistema de negocios que operan
bajo una marca registrada compartida y pagan al franquiciante por el
derecho de operar bajo la marca, pero lo impcrtante estriba en que este
negocio funciona conforme a un método o especifico y controlado, en el cual
reciben asesoria o servicios importantes por parte del franquiciante.'

La experiencia en materia de frarquicias han demostrado que mediarﬁge la
uniformidad en los servicios, lps-productos e incluso el establecimiento, es
como el publico identifica y disingue mediante estos signos distintivos. el
bien o servicio que pretende adquirir.

Esta uniformidad de productos o servicios unida a un control de calidad y a
una produccién a gran escala es resultado de los economistas desarrollados
del siglo veinte, asl cada franquiciatario debe seguir el patrén o modelb
trazado por el franquiciante, de lo contrario la falta de esta caracteristica

- S. RAAB, Steven y Matusky Gregory., “Franquicias®, p.42.



impide crecer al sistema de franquicias ademas de dafar la imagen y
reputacion.

Si bien es cierto que estas caracteristicas representan la Existencia de una
Franquicia, también debemos sefalar que existen otras caracteristicas que

permiten identificar y distinguir estos negocios, como lo son:

1.- La exclusividad, referida a un territorio o a varios establecimientos
geograficamente identificados. Esto no impide que el Franquiciante no
pueda otorgar mas Franquicias, pero implica que el propio franquiciante
proteja a sus franquiciatarios de competencia entre ellos. '

2.- La transmisién de conocimientos técnicos o tecnologia, que en gran parte
pertenece al Know-how, proporciona el Franquiciante por medio de
manuales, capacitacién, cursos y asesorias permarentes e inspecciones
periodicas.

3.- Es un contrato de colaboraeién, no de cambio, pues las partes tienen
intereses comunes: prestigiar kx marca, la negociacién y obtener mayores
ventajas y utilidades. ' |

1.5.- CLASIFICACION

Ei sistema de franquicias se encuentra clasificado en dos clases o
subcategorias segun las propias caracteristicas y areas de negocio donde
se desenvuelve, su importancia y desarrollo en la economia principalmente
en los Estados Unidos son las siguientes:
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1.5.1.- FRANQUICIA DE PRODUCTO Y MARCA (product and trade mark
franchising).

Esta primera clase engloba una relacién de ventas entre un franqﬁiciante Y
el franquiciatario, es decir este . timo adquiere una cierta imagen o identidad
y Se constituye como proveedor 2xclusivo de los productos o servicios que
comercializara y/o distribuird, ademas de otorgarie el uso y explotacién de
un nombre comercial 0 marca, ejemplo de este tipo de franquicias son las
embotelladoras, agencias, los distribuidores de gasolineras y tiendas de
ropa.

1.5.2.- FRANQUICIA PARA CREAR Y EXPLOTAR UNA NEGOCIACION -
(Business format franchising). N

Este tipo de franquicias ofrece al franquiciatario no solo la marca o nombre
comercial, sino un “sistema” completo de negocios, entendiendo la palabra .
"sistema” con una connotacién sumamente amplia dentro del contexto de la’
franquicia y de suma importancia.

El “sistema’ que el franquiciante proporciona al franquiciatario, en forma
integral, su nombre comercial o marcas, sus conocimientos y experiencia en
la operacion del negocio, asi como los criterios en cuanto al tipo de
construccion, disefio, adaptacion del local, los parametros y requisitos que
deberd cumplir el franquiciatario en la seleccién, la capacitacién vy
contratacion del personal.en la publicidad y promociéon de la franquicia, en
general en la forma en como debera cumplir para el funcionamiento dxe la
franquicia."’

" GONZALEZ Calvillo, Enrique., op. cit., p. 26.



En este grupo de franquicias son las que el plblico generalmente esta mas

identificado, inciuyen comida rapida, hamburguesas, restaurantes de pizzas,
agencias de renta de automéviles ,etc., es aqul donde un gran nimero de
personas han encontrado una verdadera oportunidad de negocio, esta
creciendo mucho mas rapido que el otro sistema. “Sin duda esto le ha
permitido a las franquicias penetrar en la economia de varios paises,
logrando con ello la confianza y seguridad en algunas ocasiones para estos
negocios. .

La clasificacion de las diferentes modalidades de franquicia puede realizarse
atendiendo a los siguientes rasgos y caracteristicas. Segun el sector de
actividades al que pertenece el Franquiciatario, se distinguen las franquicias
de produccién, de distribucién, de servicios, industrial, y franquicia maestra.

1 5.3.- FRANQUICIA DE PRODLICCION.

El Franquiciante es el fabricante de los productos que distribuyen los
Franquiciatarios y propietarios de la marca. La utilizan las empresas
industriales que consideran la franquicia como el medio mas rentablekpar_a
acortar el canal de distribucién y controlar de forma directa la venta de sus

productos. Para algunos autores la franquicia de produccién es, en realidad, -

una franquicia de distribucién, con la particularidad de la coincidencia entre
Franquiciante. fabricante y distribuidor mayorista.

La Franquicia de produccién fue la primera forma que aparecié en el
mercado. En EE.UU fueron la General Motors y Coca-Cola, las compafiias

pioneras.



1 5.4.- FRANQUICIA DE DISTRIBUCION.

El Franquiciante actia como un seleccionador de productos que son
fabricados por otras empresas, se trata de una central de compras que
distribuye un surtido seleccionado de productos a través de su red de puntos
homcgéneos de venta franquiciatarios, a la que presta una coleccion de
servicics. Este tipo de Franquicia puede partir de la experiencia de un
detallista que desarrolla una funcién mayorista, para atender la expansion de
una red de puntos de venta franquiciatarios; cel propio mayorista que
experimenta una férmula de distribucion minorista con éxito; o del propio
fabricante que desarrolla una red auténoma de distribucién en Franquicia.

1 5.5.- FRANQUICIA DE SERVICIOS.

El Franquiciante ofrece a sus -“ranquiciatarios una férmula original,
especifica y diferenciada de prestacién de servicios al consumidor, con un N
método experimentado y probado por su eficacia en el mercado.

La Franquicia de servicios es la que mayor diversidad y desarrollo presenta,
cualquier servicio puede ser objeto de Franquicia, siempre que sea original,
reproducible. experimentado, rentable, identificable y diferenciado.

El abanico de posibilidades es muy amplio: tintorerias, restauracion,
hosteleria, servicios a empresas, servicios especializados en relacién al..
automovil, agencias matrimoniales, de seguros, inmobiliarias, construccion,
informatica, imprenta rdpida, lavanderias, fotografia, servicios sanitarios, .-
educacion, etc....
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La Franquicia de servicios requiere, por lo general, menores nécesidades de
Inversion inicial, a excepcidn de |z hoteleria y la restauracién.

La transmision del Know-How y de la tecnologia es el factor mds importante
unido al capital humano, y es por todo ello la modalndad mas susceptlble de _
imitar y en la que existe una mayor competencia.

1.5.6.- FRANQUICIA INDUSTRIAL.

Es una forma particular de Franquicia en la que el Franquiciante y eI:"
Franquiciatario son industriales. E| Franquiciante cede al Franquiciatario, por
un contrato de Franquicia, ademas de su saber-hacer, el derecho de
fabricacion, la tecnologia y la comer sializacién de sus productos, su marca y
los procedimientos administrativos y de gestion, asi como las técnicas de
venta.

1.5.7.- FRANQUICIA MAESTRA.

Es el sistema que se utiliza para extender una Franquicia fuera del pais de
origen. Se trata de la relacién contractual que une a un Franquiciante

extranjero con una persona fisica o juridica del pais en cuestion, actuando

este ultimo como Franquiciatario y al mismo tiempo como Franquiciante de
los puntos de venta que se van abriendo, siendo el responsable del
desarrollo y representacion del Franquiciante de forma exclusiva en su pais.

El Franquiciatario Maestro explota directamente el establecimiento pilo'to es
el responsable de la seleccion de nuevos Franquiciatarios, de la mversnén y
de la publicided global de la red y monopoliza las relaciones con los
Franquiciatarios de su territorio.



La Franquicia Maestra no es la énica forma de penetrar en un pais diferente

al del Franquiciante, existe la posibilidad de instalar una sucursal propia o
empresa filial que hace las funciones de franquiciadora en el nuevo pais, o

comenzar con un establecimiento piloto Franquiciatario que permite testar el .-

éxito del negocio para después ensayar el método mds conveniente de
expansion: filial, sucursal o Franquicia Maestra.

1.6.- FIGURAS ANALOGAS

La franquicia desde sus inicios ha tenido similitud con otras figuras, asi
como su concepto ha sido manejado desde diversos puntos de vista,
ademas de que se le ha confundido con contratos y formas de hacer
negocios semejantes, por ello hay que entenderla como lo que es y no
confundirla con otras formas.

Como se sefialo anteriormente con. precisién el concepto de franquicia,
inclusive la propia Ley de la Propiecad Industrial hace referencia al mismo,

por esto resulta importante precisarlo, con el objetc de que quienes celebran -

este tipo de contratos estén perfectamente de acuerdo en lo que celebran
sea un contrato de franquicia y no algun otro con similitudes o semejanzas.
“No podemos concebir a la franquicia sin entender el propdsito para el cual '
fue ideada por sus precursores".'? ~

El contrato de franquicia se asemeja a la concesién administrati\(a y al
contrato de concesion mercantii o de distribucion, en estas relaciones
encontramos como elemento comun ta existencia del privilegio o concesidn.

"~ Idem, p. 22.
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1.6.1.- LA CONCESION ADMINISTRATIVA

La Concesion proviene del latin concessio que significa la “accion de
conceder’. El término de concesidon puede significa: varios contenidos: '

e EI Acto Administrativo discrecional por medio del cual la autoridad
administrativa faculta a un particular:

- Para utilizar bienes del Estado, dentro de los limites y condiciones

que senala la ley; y
- Para establecer y explotar un servicio publico, también dentro de los -
limites y condiciones que senala la ley.

« El procedimiento a través del cual se otorga la concesién, o a traves del
que se regula la utilizacién de la misma, adn frente a los usuarios.

e “Pueden entenderse también como, el Documento Formal que contiene el ~

acto administrativo en el que se otorga la concesién". "3

Ademas de Ic anterior, podemos afirmar que la concesién constituye un acto. .
administrativo discrecional, del érgano de la Administracién Publica.
1.6.1.1.- CONCEPTO;

“Es un acto por el que la administracién Publica Federal confiere a una__..'

persona una condicién o poder juridico para ejercer ciertas prerrogativas
plblicas con determinadas obligaciones y derechos para la explotacién de .

> ACOSTA Romero, Miguel., “Derecho Administrativo”, p. 434.
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un servicio publico, de bienes del Estado o los privilegios exclusivos que
nld

comprende la propiedad industrial.

1.6.1.2.- DIFERENCIAS;

s 5 3% 7

Se otorga contractualmente | La otorga ei Estado, a través de

» por un particular a otro | un érgano de la administracién

particular. publica, en uso de la facultad
| discrecional. '
Su objeto es para la | Su objeto es para explotar un

explotacion de una empresa o | servicio publico o bienes
negocio. involucra el uso de | propios del Estado. .
marca y transferencia de

tecnologia.
Partes: franquiciante y | Partes: autoridad concedente,
franquiciatario ‘ el concesionario.

Puede terminar por acuerdo de | Puede darla por terminada el } S

las partes. por incumplimiento, | Estado unilateralmente. =~ |

La similitud que existe entre estas dos figuras es en base al privilegio, |a
exclusividad que se otorga y el derecho para explotar cierta actividad.
1.6.2.- EL CONTRATO DE DISTRIBUCION

Este Contrato llamado de Distribucion o de Concesion Mercantil, surge con
el objeto de regular las relaciones entre los grandes productores o

“ “Diccionario Juridico Mexicano"., p. 31.
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fabricantes y las personas que se encargan de ¢omercializar sus productos
en los distintos mercados, es decir el fabricante o productor de bienes utiliza
a comerciantes independientes que compran sus productos para revenderlos
en una plaza determinada.

Actualmente en nuestra economia la mayoria de los ;;roductores no venden
sus articulos directamente a los usuarios finales, entre estos existe un grupo
de intermediarios de mercadotecnia, los cuales consiguen mejores ventas en
determinada plaza, es un especialista y profesional de su funcién.

1.6.2.1.- CONCEPTO;

Existe Contrato de Distribucién cuando el Distribuidor (concesionario) se
obliga a adquirir, comercializar y revender, a nombre y por,cuenta propia, los

productos del fabricante o productor (concedente) en los términos y'
condiciones de reventa, Que éste sefiale. El productor podré imponer al
distribuidor, ademas determinadas obligaciones sobre la organizacién del . -
negocio par la comercializacién y reventa de los productos.

1.6.2.2.- DIFERENCIAS;

Objeto: Explotar un negocio o | Objeto: Distribuir, comercializar,

empresa relacionados con | revender productos del
servicios o productes. fabricante.
Franquiciante proporciona | Productor impone al distribuidor

informacion, capacitacién y | los términos y condiciones de
ayuda al franquiciatario. reventa de los productos.
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Franquiciatario se basa en un | Distribuidor emplea su
sistema de mercadotecnia, | experiencia y conocimientos en
para la comercializacién de | la venta de los productos. A

productos o servicios.

Siempre esta ligada con el uso | Distribuidor actia por su propia
de la marca que la identifica y | cuenta, cori una imagen distinta |

distingue. al del Productor.

Sin embargo "la distribucién se parece a la franquicia, en que en ambos se

imponen condiciones y términos para la comercializacion de los productos o

explotacion de la empresa y las obligaciones impuestas ‘sobre la
w18

organizacion del negocio”.” De igual forma el objeto para ambas figuras es

la expansion y el crecimiento del negocio en diferentes lugares geograficos.

1.7.- VALOR ACTUAL

En la actualidad hay un buen nimero de empresarios que cohtemplan -

otorgar franquicias de su negocio, con la seguridad de que el hacerlo puede
resolver sus necesidades de expansion; para aquellos que alguna ves han

sofado ser duefios de su propio negocio, la franquicia se ha constituido en .

una opcidn interesante y segura para lograr su propésito en un ambiente de *

negocios incierto.

El reciente y acelerado desarrollo de las franquicias han tomado por

sorpresa a propios y extrafos, no solo en nuestro pais, sino a nivel mundial,

el impacto ha sido distinto en los diversos sectores de la economia. El sector

" ARCE Gargollo, Javier., op. cit., p. 32.
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{

de mayor crecimiento ha sido, sin duda, el de los restaurantes, le précede el
de las ventas al menudeo y la hoteleria.

De acuerdo con el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, el
futuro de las franquicias se ve brillante, se prevé que para el afio 2000, la
mitad de las ventas al por menor se hardn a través de :compafias de
franquicias, que un gran numero de pequefias companias que operan en los
mercados locales o regionales acudiran a las franquicias como un nuevo

medio para distribuir sus productos y servicios.

Dentro de los siguientes 20 afios se espera en los Estados Unidos una clara
tendencia de crecimiento, lo que confirma que ‘el negocio_ de las franq;]icias
se podra seguir considerando como una industria joven, en este sentido se
pronostica un crecimiento del niimero de negocics e industrias que otorguen -
franquicias, el cual sera mas marcado en el sector de los servicios. '

1.8.- EL FUTURO DE LAS FRANQUICIAS EN MEXICO

Los negocios extranjeros podrian retrasar el lanzamiento de nuevas

empresas en México ante el encarecimiento de! ddlar y las franquicias .

nacionales aumentar su presencia en el mercado mexicano, este el criterio
de La Asociacién Mexicana Franquicias con respecto a la situacién que -

actualmente atraviesa nuestro pais, al considerar que el impacto que han -

registrado las franquicias en México es parcial, ya que es minimo el namero
de negocios que dependen de insumos importados.

El movimiento de franquicias del extranjero hacia México, ya no sera tan

visible como fue en los Ultimos afios, esto obedece a que la inversign en - .

dblares que se tiene que hacer se ve con mucha cautela, ademas el



‘. 23

mercado nacional ofrece un gran numero de alternativas de inversion, es asl
como, se espera un crecimiento importante en el ambito de franquicias de
origen nacional.

Lo cierto es que franquiciatarios replantean estrategias para hacer frente a
la crisis y seguir vigentes en el mercado, dejandb para el futuro su
crecimiento, pero lejos de claudicar esta actividad la mayoria de los
empresarios se han aferrado a la idea de que solo a través de una i’(\ayor
inversion en calidad y tecnologia es como podran salir avantes.

La importancia y el atractivo de las franquicias en México, corresponde a
que desarrollo sistemas de franquicias bastante interesantes’ bajo un
ambiente inflacionario, después de Brasil, México liderea el mercado

latinoamericano, superando a Chile, Argentina y Venezuela, en nimero de " -

total de franquicias.
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CAPITULO 2

CONTRATO DE FRANQUICIA

2.1.- NATURALEZA JURIDICA.

v

Antes que nada debemos de sefialar qué no por el hecho de que la

Ley de la Propiedad Industnal contempla dentro de su texto esta figura, el
contrato de franquicia es una figura tipica en nuestro sistema de derecho
mexicano, de ninguna manera discipiinan a dicho contrato en su relacién de |
derecho privado entre las partes, ni mucho menos contiene normas
supletorias de la voluntad de las partes, o regula los efectos de este negocio -

juridico que produce, es decir el poder legislativo ha demostrado ng . :

solamente con la inclusién en la Ley de la Propiedad lndustrlal de reconocer -

el valor de la franquicia como una forma de negocios sino que ademas ha .
demostrado su aceptac10n por parte de las politicas que componen esta
disciplina al ser aceptadas formas internacionalmente reconocidas de hacer .

negocios.
Sin duda al incluir la figura de la franquicia en la Ley, revelan la importancia
de las autoridades mexicanas y el papel que desempedian en el desarrollo

de la economia mexicana.

En relacion al Derecho Laboral puede apreciarse que entre franquiciante y '

fraquiciatario cuando este ultimo es una persona fisica no hay una relacién ::-

de subordinacion sino una y de naturaleza comercial entre comerciantes
independientes, por tanto no hay patrén ni trabajador de esta forma en los -
contratos de franquicia no existe una relacion laboral.
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Asi mismo como ya se sefalo anteriormente esta compleja relacion
contractual no es un contrato de comisién, pues los franquiciatarios no son
representantes del franquiciante, sino comerciantes independientes,
distintos del franquiciante pues no obran por cuenta y en nombre de este
sino en el propio.

Es cierto que el concesionario debe definir y respetar determinados
lineamientos y tenga ademas limitaciones contractuales para que pueda usar
una marca y un nombre comercial que no son Suyos, también
contractualmente el franquiciatario debe cumplir con lo que el franquiéiante
determine sobre la aplicacion de tecnologia y los conocimientos en la venta
y produccién de mercancia o prestacion de servicios qu'e son materia de
este contrato. ‘

En algunos casos al contrato de franquicia se le ha confundido con el
contrato de compraventa al sefialarlo como el traspaso de un negocio, por lo
cual existen dos diferencias que lo distinguen la primera en que la franquicia

no hay negociacién o empresa en operacién materia de venta de una.

empresa, sino que la franquicia se otorga precisamente para crear o iniciar
una negociacién. La segunda razén es que en la compraventa, la empresa
una vez efectuada la transaccién, el vendedor desaparece el contrato
concluye, tiene por objeto la enajenacion de la empresa, en la franquicid por
el contrario la relacién de las partes es a largo plazo, el franquiciante sigue
ligado a la vida, funcionamiento, desarrollo y operacion de la empresa que
nace de la franquicia otorgada, es decir, en la celebracion de este acto las

partes siguen subsistiendo y no desaparecen cuando se perfecciona este,’

como seda en una compraventa.

Se le ha considerado como una modalidad de la concesion, cuando el

concesionario utiliza los signos distintivos del concedente bajo instrucciones
Y,

precisas de éste, con el objeto de participe en la elaboracién y venta de Ics
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productos o bien en la prestacion de determinados servicios, el contrato de
franquicia guarda una notoria semejanza con esta figura.

1

Aunque la franquicia puede confundirse con el contrato de distribucion,

concesién y comisién mercantil, especialmente la franquicia de producto y P

marca un elemento importante que la distingue, es la reciente modalidad de

franchising en que la licencia de marca y la asistencia técnica se incorpcran = -

al contenidc del contrato. L

El conirato de franquicia en nuestro sistema de derecho mexicano es un

contrato atipico, sin embargo esta novedosa y reciente figura mercantil

conserva una terminologia algunos autores le han atribuido una tipicidad - *
social. “La continua celebracién de este contratc y el reconocimiento por..-
parte de las autoridades han logrado plasmar las caracteristicas, basicas de

estos contratos”.'® , ,

“La doctrina en general entlende por contrato innominado o atlplco aquel .
que carece de una “nomen juris” y de regulacién particular dentro de un

sistema legal es decir aquel, que no encaja en los tipos disciplinados por el-

Codigo Civil o por otra ley, que no esta en definitiva regulado por el -

ordenamiento juridico”."”

Con ello muchos de los contratos mercantiles que se celebran en México
entre los que se incluye la franquicia son reconocidos Y perfectamente’

\dentificados por el grupo de personas que los llevan acabo.

Ley de Propiedad Industrial en su articulo 142, precisa los elementos:

esenciales del contrato de franquicia los cuales hacen diferentes a éste, con . .’

otros, ¢omo lo scn: la licencia de uso de marca y la transmisién de.

" ARCE Gargollo, Javer., “Contratos Mercantiles Atipicos”, p. 31.
" DE PINAL. Rafael., “Derecho Civil Mexicano”, p. 352.
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conocimientos técnicos o asistencia técnica, ademas del articulo 142 existen
en la Ley de La Propiedad Industrial numerosas normas aplicables a los
contratos de cesidon y concesion de uso de marca, que en su mayoria le
resultan aplicables al contrato de franquicia, precisamente en ese aspecto.

A pesar de que nuestra Ley, establece algunos de los elementos del
contrato de franquicia, ésta no es suficiente, pues no lo regula con '
determinacién. las bases para otorgarlos, las obligaciones y derechos de las-
partes, su forma, validez, y regular los posibles abusos de'los franquiqiantes

o franquiciatarios, es por ello que decidi realizar este estudio. !

2.2.- CLASIFICACION

Los tratadistas que han dedicado atencién especial a los contratos atipicos
han formulado diferentes clasificaciones de los mismos, en relacién con el
contrato de franquicia la clasificacién mds apropiada es la siguiente:

2.2.1.- MERCANTIL: se celebra entre comerciante para explotar. una
empresa, para distribuir y revender productos o prestar servicios, se realiza '
con propésito de lucro ademas implica la realizacion de actos de comercio.

2.2.2.- SINALAGMATICO (BILATERAL): por que produce obligaciones para
las partes contratantes, se obligan reciprccamente.

La compensacion en este caso pude ser oculta o irnplicita en favor de quien
la otorga, como el interés de que la marca sea conocida adquiera prestigio
en el mercado o reciba una compensacién através de una posicién -
accionaria, aun cuando esta no sea precisamente en numerarip.
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2.2.3.- ONEROSO: cuando cada una de las partes recibe alguna cosa de la
otra, en la mayoria de los casos, se pacta una contraprestacion, hay
derechos y gravamenes reciprocos de colaboracién conforme a la
clasificacién de los contratos mercantiles, en la que una parte coopera con
su trabajo aun mejor desarrollo 2 la actividad econdmica (empresa de la

otra).'®

2.2.4.- INTUITU PERSONAE: pues se celebra en base a Ias}caracteri's'ticas,'
personales de ias partes; sobre la base de confianza, los requisitos y "
cualidades que debe cumplir, establecidos por el 'franquiciante. A diferencia
de otros tipos de contratos se valora el status de la persona fisica o moral
considerando sobre todo su -capacidad técnica, su composicion éf’) el
mercado, su desarrollo econémico.*®

2.2.5.- FORMAL: "E| consentimiento debe manifestarse por escrito, como un

registro de validez".®

La Ley de la Propiedad Industrial, no establece que el contrato de franquicia

deba de revestir alguna forma, como el otorgarse ante Fedatario Publico,"

este contrato debera de inscribirse ante el IMPI (Instituto Mexicano de la’
Propiedad Industrial) para que pueda surtir efectos contra tercercs.

2.2.6.- ES A LARGO PLAZO O DE TRACTO SUCESIVO; El cumplimiento de
las prestaciones, se va ejecutando momento a momento durante la vigencia
del contrato.

' PLANIOL MARCEL, Ripert Georges., “E! Contrato Oneroso es: Conmutativo; cuando la
extension de las prestaciones que se deban las partes es inmediatamente ciefta, de manera
que cada una de ellas puede apreciar de inmediato el -beneficio o pérdida que le cause el
contrato™., “Tratado Elemental de Derecho Civil", p.17.

¥ ALVAREZ Soberanis, Jaime., * La Regulacién de las Marcas y de la Transferencia de .
Tecnologia,” p. 253.

% ROJINA Villegas., “Compendio de Derecho Civil", p. 15 y 16.
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2.2.7.- GENERALMENTE DE ADHESION; “una de las partes (franquiciante)
elabora unilateralmente el contrato y a la otra no solo le deja la posibilidad

de aceptarla, si quiere celebrar el contrato o no celebrar éste” *!

2.2.8.- PRINCIPAL: existe por si solo, no requiere o depende de la .':
celebracion de un contrato anteriu, para su otorgamiento. -

Através de él, “sin necesidad de celebrar otro contrato, - puede obtener la

finalidad que persiguen los contratantes”.?

V.
A

2.2.9.- ATIPICO: por que carece de regulacion particular dentro de nuestro
sistema legal, es decir, en la legislacibn mexicana no esta reg'_u'lado' la
relacién de derecho privado entre las partes contratantes, La regulaciéh de
la Ley de Propiedad Industrial es de caracter administrativo y registral.

2.3.- ELEMENTOS
La franquicia se encuentra representada en tres grupos de elementos.

“PERSONA
1) Franquiciante 1) La marca Debe de constar por escrito
2) Frarquiciatario 2) La patente (Registro sélo para efectos
3) Tecnologia en perjuicio de terceros)

4)Asesoria, consultoria y
supervision

5) Contraprestacion

6) Exclusividad

I SANCHEZ Medal, Ramén., “De los Constratos Civiles", citado por ARCE Gargollo,
Javier.,op. cit., p. 33. -
-- ALVAREZ Soberanis, Jaime., op. cit., p. 255.
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2.3.1.- ELEMENTOS PERSONALES
En el contrato de franquicia las partes que intervienen son:

23.1.1.- FRANQUICIANTE: Es la persona fisica o moral que otorga e!
contrato de franquicia, licencia de uso de marca, servicio © producto el - -

mercado.

23.1.2.- FRANQUICIATARIO: Es la persona fisica o moral que recibe del
franquiciante la autorizacién contractual para el uso de la marca, de su
producto o sarvicio.

2.3.2.- ELEMENTOS REALES
2.3.2.1.- LAMARCA.

La Ley de Propiedad Industrial en su articulo 88, la define como “el signo
visible que distingue productos o servicios de otros de su misma especie 0 *
clase en el mercado®, es decir, la marca constituye un elemento importante - .
que permite distingirla de otras franquicias.

En la propia definicién del cortrato de franquica, se destaca como
elementos esencial del mismo, que lo distingue de otros afines “la licencia
de uso de marca para producit o vender bienes o prestar servicios de una . _

manera uniforme”.?

“* ey de la Propiedad Industrial., Diario Oficial de la Federacion, op.cit., articulo 142.
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“Asi podemos considerar a la marca, como el signo de que se valen los
industriales, comerciantes y prestadores de servicios, para diferenciar sus

mercancias o servicios de los de sus ompetidores”.**

Existen diferentes categorias de #arcas, siendo las mas importantes por su
transcendencia las que surgen degde esta perspectiva:

« El objeto a distinguir; Marcas de productos o marcas de servicios.

¢ El Titular de la marca:

Marcas industriales, tienen por cbjeto diferenciar un objeto de otro o
mercancia, asi como sus sindnimos, mercaderias, excepto bienes, articulos,
etc.

Marcas de comercio: aquellas que se utilizaran sobre los productos
de fabricacidn, también existe la posibilidad de proteger sfgnos empleadns
por los comerciantes como intermediarios entre fabricantes de las
mercancias y los consumidores;

Marcas de agricultura: aquellos que protegen los productos agricolas
naturales, como frutas y legumbres que directamente ostentan marcas, y los
productos que se presentan seml-transf_ormados en envases, latas, bolsas
de plastico, etc.

o De su composicién integracién o formacién' las marcas pueden ser
nominativas o denominativas, que consisten en un vocablo, palabra 0 frase
pueden ser figurativas o innominadas o gréficas, cuando se utlhza un
emblema un dibujo una combinacion y distribucién de colores plasmados en
una superficie, incluso se protegen las marcas en forma tridimensional las

* RANGEL Medina, David., *Tratado de Derecho Marcario”, p. 153 y 169.
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cuales tienen el volumen ya se expresadas en una forma plastica como

ocurre en la que consisten en forma de envases, frascos, etc.

o Marcas Mixtas: aquellas qud resultan de la combinacién o varias
combinaciones de las modalidades ar tes citadas.

El contrato de franquicia deberé incluir marcas de productos y servicios que
sera materia de utilizacién por parte del franquiciante, y en dicho contrato
debera especificar el nimero de registro de la marca, el signo distintivo que
constituye la marca y los productos o servicios que ampara.

2.32.2.-LA PATENTE.

Es un documento expedido por el estado, donde hacer constar el derecho
exclusivo temporal que una persona fisica o juridica que tiene para explotar
industrialmente un invento que relina las exigencias legalés “en México se
ha considerado a la patente como un monopolio de explotacién de la
industria o arte/ a que el invento ée refiere”.?® El monopolio tiene el esencial
privilegio concedido por el estado al autor de una invencién que retina
determinadas exigencias legales, acreditdndose la exigencia de tal
concesion con el certificado del llamado titulo de la patente que expide el -
poder ejecutivo, la Ley de Propiedad Industrial contiene una ' amplia
regulacion de las patentes, la obtencion de la misma, los requisitos de -
solicitud, los documentos que de se deben de acompanar a la solicitud,. en '
su caso la negativa de concesion de ia patente, derechos del titular y
obligaciones, las causas en que puede concluir.

% RANGEL Medina, David., op. cit.,
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Para el contrato de franquicia, la patente no es necesariamente el objeto del

mismo. si no que solo, se da en - juellos casos en que el franquiciante, y 1a '
explotaciéon del negocio, tierien or objeto la fabricacion, manufactura o el
producto correspondiente, protegido por alguna o algunas patentes que

requieran de que se autorice el uso para i0s franquiciatarios, es deqr noen .

todos los contratos de franquicia se podra conceder el uso de patentes.

El derecho exclusivo de explotacion de la invencién patentada contiene a su

titular las siguientes prerrogativas:

1.- SI EL OBJETO DE LA PATENTE ES UN PRODUCTO,; el derecho
de impedir a otras personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta
o importen el producto patentado, sin su consentimiento, y

2. SI EL OBJETO DE LA PATENTE ES UN PROCESO: el derecho de
impedir a otras personas que utilicen este prcceso y que se vendan,
ofrezcan en venta o importen el producto obtenido directamente de se -
proceso, sin su consentimiento.

En todo caso referida a la franquicia, la patente formara paﬁe de la -
tecnologia o Know-how, que como tal resulta inherente al contrato de
franquicia.

2.3.2.3.- TECNOL.OGIA.

Constituye uno de los elementos esenciales del contrato de franquicia, debe
de estar referida a la explotacién de una empresa o negociacion mercantil . -
concreta, err;presa de productos o servicios para la manufactura o -
distribucion de mercancias.




Desde el punto de vista juridico la empresa as “el conjunto de cosas y g
derechos combinados para obtener u ofrecer al publico bienes o servicios .
sistematicamente y con propositos de lucro”.? Los elementos que conforman
a la empresa son en forma general: Incorporales; comprenden el derecho de
propiedad industrial, (nombre comercial, las marcas, las patentes y los“':
avisos comerciales)27 y corporales; mercancias, materias primas, muebles y

maquinaria.

Aunque el concepto de tecnologfa es muy amplio que incluye conommlentos”'f:.'.'- '

de muy diversa indole y en especial los contratos de transferencia de
tecnologia se refieren a multiples objetos y asumen diferentes formas la Ley -
de la Propiedad Industrial considera para el contrato de franquicia como Ia f
finalidad en que el franquiciatario “puede producir o vender bienes 0 prestar ;' o
servicios de manera uniforme con los mismo metodos operatlvos

comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, -

tendientes a mantener la calidzd, prestigio e imagen de los productos o]
servicios a los que esta distingus”.?®

Se puede considerar como supuestos de transferencia de tecnologia entre

otros:

% La licencia o autorizacion de explotacion de marcas o
nombres comerciales; .

% |a transmisién de conocimientos técnico que pueden ser:
mediante planos, diagramas, modelos, instructivos,
formulaciones, formacién y capacitacion de personal y
otras modalidades;

* ARCE Gargollo Javier., op. cit., p. 36
lblbem
== Ley de la Propiedad Industrial., Diario Ofcml ae la Fedracion, op. cit., Articulo 142.
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L La asistencia técnica en cualquier forrna que esta se
presente (incluida la capacitacion);

Y En ocasiones el contrato podra incluir el uso de un
nombre comercial y la explotacién de patentes;

El elemento-importante del contrato de franquicia es que el Franquiciante
transmita conocimientos técnicos o proporcione asistencia técnica ‘el primer
concepto que se conoce, generalme ite como el know-how, abreviatpra de
“know how to do it” (saber como hacerlo), el cual incluye una diversa gama
- de conocimientos y de apoyc para el franquiciatario como son los manuales,

instructivos, capacitacién procesos, formulas, especificaciones- de disefios

los secretos industriales y comerciales, la técnica de proceso y fabricacion,
los métodos, etc.

El know-how, es muy mucho més descriptivo y detarminado que la patente
en el cual se incluyen la destreza pericia y habilidad desarrolladas en el uso
de la tecnologia y el cual siempre serad materia de contrato de frathicia
ademas deberé de especificarse el término en forma gerieral y remitir los
detalles a todos aquellos instrumentos necesarios y Utiles _para el
franquiciatario. ‘

La asistencia tecnica representa un concepto muy ligado al know-how, y que
en ocasiones puede confundirse o abarcar algunos conocimientos técnicos

de este ultimo, es un bien de naturaleza intangible, una‘de las .

caracteristicas por la cual podemos entenderlo es que se presta en forma
directa personal por técnicos del franquiciante; por expertos, profésionales o]
consultores, es la parte en la que el franquiciante proporciona los elementos
y la ayuda técnica necesaria que su experiencia le da, para quien Ia recibe
pueda desempeniar y desarrollar eficazmente su trabajo.

143
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Esto permite que la “alimentacién” que recibe el franquiciatario sea también
para el franquiciante pues solo de esta forma se puede iniciar, desarrollar y
mantener una negociacién de esta naturaleza, as/ como ayudar a la solucién
de problemas que se presenten durante la vigencia de la franquicia. '

-

2.3.2.4.- ASESORIA, CONSULTORIA Y SUPERVISION.

Elemento real del contrato de franquicia, en cual en forma general el
franquiciante presta como uno de los deberes contractuales establecidos.
Concepto ligado en forma natural a la transferencia dg conocimientos
técnicos, relacionado intrinsecamente con el know-how o la asistencia :
técnica, es la forma por la cual se detallan los conocimientos y experiencia - ’
transmitidas al franquiciatario.

2.3.2.5.- LA CONTRAPRESTACION.

Establecida en los contratos onerosos como sucede en la mayoria de los
casos, elemento importante por el cual resulta para muchos inversionistas un
atractivo para explotar este tipo de negociaciones, ia cual puede consistir en '
dinero o0 en especie. En dinero puede ser en moneda nacional o extranjera
pues nada impide que, en las operaciones mercantiles se pacte de esta - )
forma, si se pacta el pago en moneda extranjera, lo recomendable es fijar el
tipo de cambio al momento en qu:2-habra de efectuarse el pago.

En especie debe de determinarsc como podré ser valorado o determinado el
bien o bienes materiales, pueden ser de una parte los productos fabricados
o manufacturados que son materia de la franquicia, o inclusive acciones de °
la sociedad franquiciada.
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Puede consistir en una serie de pagos y por diversos conceptcs

generalmente ligados a resultados de operacién del negocio franquiciado
entre las que podemos sefalar lcs siguientes:

-

———

1. PAGO INICIAL.

2. PAGOS
PERIODICOS.

3. RENTA.

4. VENTAS.

1.1. Derecho a la Franquicia (Franchise fee).

1.2. Entrenamiento, capacitacién en una primera
etapa.

1.3. Aprobacién del lugar para el establecimiento
del negocio.

1.4. Disefio arquitecténico.

2.1. Regalias.

2.2, Contribucién publicidad y mercadotecnia.

2.3. Por diversos servigips,” contabilidad, servicio de
computacién, financiamiento, entrenamiento, consultorfa,
asistencia técni~a especializada.

3.1. Del Inmueble.

3.2, Equipo, instalaciones, sefales, anuncios.

4.1. Por equipo, instalaciones, anuncios, material de
publicidad.

4.2, De mazteria ‘prima, materiales ingredientss que utiliza el
franquiciatasio, empaques, etiquetas, etc.

4.3 Por servicios de distribucién y comisiones,

4.4, Por el producto terminado que se vende al pablico. .

R — .
b —— — s ——

i A
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Como se sefalo en un principio la Contraprestacién es un elemento de los
contratos onerosos, implica un Pago o regalias para el para quien otorga la
franquicia, pero también se puede establecer que el contrato sea gratuito,
pues la contraprestacién no €S un elemento esencial para que pueda
otorgarse una franquicia, pues |a propia Ley de Propiedad Industrial al
definir este contrato no establece en ningun momento |Ia contraprestacion
como elemento indispensable. ‘

2.3.2.6.- LA EXCLUSIVIDAD.

Es un elemento real del contrato de franquicia a demas muy representativo

de estos negocios pues esta referida al plazo y territorio o espacio fisico-en
el que se desenvuelve sy eficacia® y sobre ol cual el franquiciatario podra
hacer uso de Ics conocimiento o tecnologia, para explotar la franquicia, es
decir, se le concede el derecho para poder explotar y recibir los beneficios
en una determinada zona geografica, en un pais (franquicia maestra), y que
pueda este derecho ser oponible a terceros, en un determinado plazé podra
tener la exclusividad de estos elementos, ' \

Por consiguiente esta exclusividad representa para quien otorga la
franquicia una obligacién de no celebrar contratos con personas distinta -al
franquiciatario, si a éste se le otorgo para una zona determinada, y de igual
forma para el franquiciatario impli=a la obligacién de celebrar contratos sclo
con personas autorizadas por .el franquiciante si se trata de diversos
establecimientos.

* ARCE Gargolio, Javier., op. cit., pag. 193y 194,

=
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2.3.3.- ELEMENTOS FORMALES

“Se entiende por forma de un negocio juridico, el método exigido por la ley

¥ phara el contrato de

para la manifestacién de voluntac de las partes.”
franquicia existe la libertad de forma, es decir no requiere de la observancia
de formalidades o requisitos determinados expresamente a diferencia de

otros contratos.

El contrato de franquicia representa la excepcion al principio de libertad de

forma de muchos contratos mercantiles, en este sentido el articulo 78 del

Cddigo de Comercio especifica que existe la libertad de forma “cada uno de -

obliga en la manera y términos cue aparecen y que quiso obligarse, sin que '

la validez del acto comercial degenda de la observancia de las formalidades
o requisitos determinada.”

El contrato de franquicila como contrato atipico y no rggulado'

especificamente por la legislaciér: mexicana, en principio no tiene una forma - -

impuesta por la ley, sin embargo como representa en su contenido esencial -

la autorizacién o licencla ligada al uso de una o varias marcas 0 nombres

comerciales, la transmision de conocimientos técnicos, los secretos
industriales, este acto juridico requiere para su validez el que otorgue por
escrito y casi en todos l0s casos que se inscriba en ciertos registros.

Dicho registro se encuentra sujeto a los dispuesto por el articulo 136 de la

Ley de la Propiedad Industrial en el cual establece la licencia de .uso de -

marca para que pueda producir efectos en perjuicios de terceros , ademas
el articulo 142 en su ultimo parrafo prevé la inscripcion de la franquicia.

* VASQUEZ Del Mercado, Oscar., “Contratos Mercantiles”, p. 65.



2.4.- USO DE LA MARCA

No puede concebirse la existencia de una franquicia, si no hay una marca
debidamente registrada que la distrnga de otros negocios, mds aun no
puede hablarse de Contrato de Franquicia si en el mismo no se establece la
licencia de uso de una marca.

En este sentido, cuando en el Contrato de Franquicia se concede la
autorizacion de uso de una marca, es.amos frente a un “acto juridico a través
del cual se adquiere un derecho personal, al uso o explotacién de un

bien”.*'

Entendiendo este derecho como un bien incorporal, el cual puede ser objeto
transaccidn, de ahi que la propia definicién del Contrato se refiere a esa
posibilidad, solo que no se trafa de una traslacion de dominio, es decir, no
se transmite |a propiedad, sino que solo se concede el uso. -

En México esta posibilidad se encuentra prevista en el artfculo 136 de la Ley
de la Propiedad Industrial, el titular de una marca o nombre registrado podra
conceder mediante convenio (franquicia) la licencia de uso a una o_més
personas, cen relacién a todos o algunos de los productos ¢ servicios a los
que se-aplique dicha marca, de este precepto se considera que la utilizacién
de la marca por el licenciatario constituye utilizacién por el propietario
registrado, es dacir la ley considera el uso de la marca registrada por el
usuario como el realizado por el titular.

" VAZQUEZ Pando. Fernando Alejandro., “Notas para el Estudio de la Nueva Ley de
ransferencia de Tecnologla y el Uso y Explotacién de Patentes y Marcas®, citado por
ALVAREZ Soberanis, Jaime., op. ¢it., p. 705. :
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Para una franquicia el empleo de una marca identifica a todas las partes de
ese sistema o método, ademas constituye un atractivo principal para los
franquiciatarios. '

El registro de la marca, establecido en el Art. 113 de la Ley de la Propiedad
Industrial, equivale al aviso oficial, por parte del Estado, de su propiedad
sobre la marca registrada, de su validez y el derecho exclusivo de su

propietario usarla.

En México la persona que tenga concedida una licencia de uso de marca,
salvo estipulacion en contrario tendra la facultad y obligacién de ejercitar las -
acciones legales de proteccién de los derechos sobre la marca, .como si .
fuera propia, nuestra ley considera al titular y al usuario de una marca )
registrada como una misma persona concediéndoles los derechos y
prerrogativas derivadas del registvo de la marca. )

Ley de la Propiedad Industrial en su articulo 139, asi como el articulo 64 del

Reglamento, establecen las obligaciones para quien posea una licencia de

uso de marca, la cuales son:

1.- Los productos que se vendan a los servicios que se presten deberan ser
de la misma calidad que los fabricados o prestados por el titular de la marca
(franquiciante).

2.- Deberan indicar el nombre y domicilio del titular (franquiciante).

3.- Senalar el nombre y domicilio del licenciatario de la marca o del ...

franquiciante; y

4 - El uso bajo la licencia de la marca registrada.
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Generalmente estas obligaciones constituyen cldusula especial en los

contratos de franquicia, pues su incumplimiento es causal de rescisién del
contrato. Lo dispuesto en el precepto legal en comento, es de estricta légica,

pues el titular de una marca, es el primer interesado en que su marca no se -

desprestigiada con productos de mala calidad.*

Cabe aclarar que las marcas deben szr registradas por sus propxetarlos aun
cuando no residen en nuestro pais, aquellas marcar de origen extranjero
para que sean respetadas en nuestro pais es nhecesario registrarlas en
Mexico, aun cuando ya se encuentran registradas en otras partes.®

2.5.- TRANSMISION DE CONOCIMIENTOS TECNICOS

Los conocimientos técnicos pueden ser de la mas variada indole pero se
relacionan sobre todo con los procesos de fabricacién, en nuestra época se
ha incrementado la interaccion entre ciencia y tecnologia, la cual tiene
consecuencias |mportantes y consiste en que ambas deben de ser tratadas
en su conjunto

En el mundo contemporéneo vivimos en una sociedad tecnolégica y Ias dos
fuentes principales son: la innovacién tecnolégica vy la combinacién de los
factores de produccién propia de la empresa avanzada.

“
La Organizacién Mundial de la Prepiedad Intelectual (OMP1) afirma, * cuanto
mas moderna sea la tecnolegia y mas elevado sea el grado de
especializaciéon del procedimientojjy ael producto, tanto mas probable es que

* MACEDO Hemandez., Jose Mector., “Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad
'ndustnal' anotada ycomentada p. 239,

(.:ONZALEZ Calvillo, Enrique., “Franquiciando en México”, p. 52.

* ALVAREZ Soberanis, Jaime., op. cit., p. 7.
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esa tecnologia esté sujeta a derechos de propiedad industrial y esa
formacion técnica, calificaciones o experiencia profesional, esté controlada
en forma exclusiva por un particular c una empresa que a menudo opers en

muchos paises.”

En este sentido existen empresas que generan teéhologia y la patente
ofrece una alternativa atractiva para aprovechar su utilidad en base a la
exclusividad que se confiere, esta proteccion contra la competencia puede
ser necesaria para promover la inversion en un pals en particular, el
problema surge cuando hay tecnologia muy importante que se patenta pero
los “procedimientos secretos de fabricacion” a que se refiere el lenguaje

americano, con la expresién know-how, no suelen estar patentados, a pesar . -

de que frecuentemente son objeta de transmision en este tipo de negoci.oé..._,

Una propiedad de la tecnologia es su transmisibilidad, es decir, la

circunstancia de que, quien la posee, puede transferirla a otra persona, son
cada vez mas frecuentes |os casos de “transmisidn de conocimientos” a
través de pactos contractuales, tal es el caso de las grandes empresas

transnacionales, que son las propietarias de la tecnologfa original, prefieren:

protegerlas a través ‘de clausulas de confidencialidad incluidas en los
respectivos contratos, que revelar a las oficinas de patentes, estos
conocimientos valiosos.

Los conocimientos técnicos, es frecuente que se les identifique con la usual
expresion know-how, locucién que no tiene recencion legal en ningun pais,
la expresion know how, es de origen inglés significa “pericia técnica y

habilidad practica necesaria -para ejecutar facil vy eficientemente una

operacién complicada”,%

* |dem, p. 37
* idem. p. 306

R

-
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La Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual la identifica como “la
informacion o la maestria para una fabricacién industrial o para la

organizacién de una empresa industrial."*’

Existen enormes dificultades para conceptualizar e!. know-how desde el A
punto de vista juridico es el “conjunto de conocimientos técnicos no ..
patentados, destinados al desarrollo de mas actividad valorable-

econémicamente de los cuales disponga un sujeto con caracter secreto 0 no

y que sea susceptible de transmisién®.*

2.5.1.- CARACTERISTICAS DEL KNOW-HOW

1 - Comprende un conjunto de conocimientos técnicos.

2.- Los conocimientos no estan patentados, ya sea porque por su naturaleza
no pueden ser patentados o bien porque siendo patentables, no sea

obtenido por parte de quien los detenta.

Los conocimientos no patentados, se deben a que no reunen los requisitos

que la propia ley establece como, la novedad absoiuta, que sea resultado de

una actividad inventiva, y susceptibles de aplicacion industrial.
Para el caso de los conocimientos que pueden ser patentables, por quien los .
detenta y no solo solicita, se debe a que prefiere no divulgarlos a la oficina -
de patentes con el objeto de impedir que pueden caer en el dominic: publico.

* |dem, p. 307 .
¥ HILDERGAR Rondon, De Sanso., “Contribucién al Estudio del Know-how”, citado por ’
Alvarez Soberanis, Jaime., op. cit. p. 308. N
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-Se considera secreto industrial a:toda informacién de aplicacién industrial o
comercial que guarde una perscna fisica 0 moral con caracter confidencial, '
que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o econdémica
frente a terceros en la realizacién de actividades econémicas y respecto de
la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su
confidencialidad y el acceso restringido a la misma. )

La informacion de un secreto industrial necesariamente deberé estar referida .’
a la naturaleza, caracteristicas o finalidades de los productos; a los métodos '
o procesos de produccién; o a los medios o formas de distribucién o -
comercializacion de productos o prestacior de servicios.

No se considerara secreto industrial aquella informacién que sea del dominio '
publico, la que resulte evidente nara un técnico en la materia, con base en -
informacion previamente disponible o la que deba ser divulgada por

disposicion legal o por orden judicial. No se considerara que entra al dominio -,

publico o que es divulgada por disposicion legal aquella informacion que sea -

proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como,‘,' ,

secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, :
permisos, autorizaciones, registros, © cualesquiera otros actos de :

autoridad.”®

3.- Susceptibie de ser transmitido 1 terceros, esta s@ pacta en las clausulas -
del contrato de franquicia, y se sncuentra determinada en los anexos que- -
integran el mismo. ' '

4.- El valor no existe mas que en relacion con el que lo posee y el que quiere’
adquirirlo, el hecho de que é! ¢ nocimientos del know-how sea compartido,
por muchas personas no 16 priva de su interés. No necesariamente debe ser.
secreto: el secreto compartido ro deja de ser secreto. '

*% ey de la Propiedad Industrial., Diario Oficial de la Federation, op. cit., articulo 82.

ot
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La fraccidn IV del articulo 65 de Reglamento de la Ley se refieré a los tipos
de asistencia técnico y servicios que el titular de la franquicia debera
proporcionar al franquiciatario

Las formas através de las cuales se puede transmitir tecnologia,

principalmente son las siguientes:

“a) Circulacién de libros, publicaciones periédicas, y mahgales.

b) El desplazamiento de personas de un lugar a otro.

c) La ensefanza y la formacion de personal.

d) E! intercambio de informacion y personal dentro del marco de los
programas de cooperacién técnica.

e) El empleo de expertos extranjeros a los acuerdos sobre
asesoramiento. |

f) La importacién de maquinaria y equipo.

g) Los acuerdos de concesion de licencias sobre procedimient_os de
fabricacién, uso de marzas comerciales, patentes, etc.

h) La inversién extranjera directa”.

2.6.- OBLIGACIONES DEL FRANQUICIATARIO

sino que tiene el deber u obligacién de usarlas.”’

El uso autorizado de una marca se equiparara al efectuarlo por el titular de

“ CORREA, Carlos., “La Legislacién Argentina sobre la Transferencia de Tecnologia del
Exterior”, Anuario, num. 7, p. 318, citado por SENTIES Laborde, Julio., “La Transferencia
de Tecnologia entre Mexicanos”, Tesis Profesional, p. 8. . .

“ ARCE Gargollo, Javier., op. cit., p. 47.

2.6.1.- USO DE LAS MARCAS:; “El franquiciatario no solo tiene derecho a h
usar las marcas de productos o servicios que le autoriza el franquiciante, .

las mismas para todos aquellos efectos a que haya lugar, la falta de uso '

ey
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puede originar que las marcas ““caduquen” para su titular. El usuario
registrado podra tomar las meaidas legales tendientes a impedir la
falsificacion, imitacién o uso ilegal de la marca como si fuera su propia’
titular. El franquiciatario debe usar las marcas conforme a lo establecido en
el contrato y en caso contrario debre hacerlo “tal como fue registrado®®
aplicarla a productos o servicios con la calidad, forma -y natural’eza
equivalentes a los fabricadoes o prestados por el concedente y deberé indicar
que el franquiciatario es usuario autorizado o vende los productos y presta

ios servicios de dichas marcas con licencia del titular.

262-USO DE NOMBRES COMERCIALES Y EXPLOTAR LAS PATENTES;
El franquiciatario tiene el derecho de usar los nombres 'c‘omerciales, los
avisos comerciales, as/ como explotar las patentes, el uso de ‘estos se
equipara al uso de las marcas.

£n la mayoria de las franquicias un plan general de publicidad a cargo de
todos !os franquiciatarios.

La utilizacion de estos derechos tieae por consecuencia obligéciones para
el franquiciante, debe usar y explotar el nombre comercial, pues en caso
contrario se corre el riesgo de que se pierda, en el caso de la patente la no
explotacion puede causar la caducidad.

263- UBICAR EL ESTABLECIMIENTO CON APROBACION DEL
FRANQUICIANTE; El franquiciatario debera seleccionar y especificar el

lugar donde se ubicara el establecimiento para la explotacién de la
negociacién, asi mismo debera cujetarse a la aprobacién y las instrucciones

especificas que se sefale en el contrato de franquicia y cumplir con los

“* Ley de la Propiedad Industrial., Dierio Oficial de la Federacion, op. ¢it., art. 140, 141 Yy oo

139.
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lineamientos determinados para su sonstruccion, instalacion, decoracion,
publicidad, la distribucién del local, mobiliario, equipo etc.

26.4- CUMPLIR CON EL USO Y APLICACION DE LOS CONOCIMIENTOS

TECNICOS; E! franquiciatario debeira hacer uso dg la tecnologia y su
aplicacion proporcionados con todo lo que ello implica, conforme a las
reglas, normas, estandares, as| como los detalles de su cumplimiento .
deberan estar perfectamente establecidos en el contrato de franquicia, estas ’
obligaciones podran variar en el transcurso de la vigencia de la misma..“3

El uso de Conocimientos Técnicos representa la experiencia transiniti&a del
franquiciante por ende quien la recibe debe aplicarla y utilizarla, por esta
razdn mas que una razén en una necesidad, para el franquiciétario. '

2.6.5.- SEGUIR CON LAS ESPECIFICACIONES Y ORGANIZACION; debido
a que esta obligacién es muy variada y amplia durante la operaciéh de la
negociacién se pueden incluir las siguientes: ’

« Cumplir y completar los programas de entrenamiento y
capacitacion.

o Preparar y seguir los sistemas de contabilidad y los
reportes financieros.

o Contratar y seleccionar a su personal y someterlo a
entrenamiento y capacitacion.

o Reacondicionar y renovar periédicamente el local y
mantenerlo en determinadas condiciones.

o Adquirir del franquiciant - o de terminados proveedores
cierta materia prima, equipo, partes, productos, servicios.

“ ARCE Gargollo, Javier., op. ¢it., p. 47
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e “Vender a los precios y condiciones qus le sefialen, en
los contratos franchising se identifican los franquiciatarios -
con la franquicia maestra con la identidad de precios
como una necesidad fundamental para la reputacion de Ia'
negociacion."*

266- CUMPLIR CON LA CONTRAPRESTACION; una de las mas
importantes obligaciones del franquiciante es pagar, segun lo pactado
pudiendo ser este; el pago inicial de una cantidad fija, el pago perlédlco de
regalias por la continuas asistencia y tecnologia que le proporcionan para un
buen funcionamiento de la negociacion.

2.6.7.- INFORMAR PERIODICAMENTE; debe de informar al franquiciante '

del desarrollo de la negociacién mercantil, de los resultados’por las ventas
obtenidas, del seguimiento de los programas establecidos, por medio de
reportes y resultados obtenidos :2on el objeto de mejorar o cumplir con las
obligaciones contraidas.

2.€.8.- GUARDAR SECRETO DE INFORMACION CONFIDENCIAL; Consiste
en no divulgar a terceros ninguna informacién confidencial de tecnologia-o la
operacidn de la franquicia, no comunicar o. usar en beneficio que no sea
propio, los conocimientos, know-how o cualquier clase de informacién
recibida del franquiciante, establecida en el contrato, el usuario autorizado
tendra la obligacion de no divulgar un secreto industrial por ningin medio.

También se puede establecer en el contrato de franquicia la cldusula de
confidencialidad, establecida en el articulo 82 de la Ley de la Propiedad
Industrial como el secreto industrial “toda informacién de aplicacion industrial

“ CARDELUS 1. Gassiot, Luis., “El Contrato de Franchising”, citado por ARCE Gargollo
Javier., op. cit,, p. 48,
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que guarde una persona fisica 0 moral con caracter confidencial que le -

signifique obtener una ventaja competitiva o econdmica frente a terceros en
la realizacion de actividades econémicas y respecto de la cual adoptado los

métodos o sistemas suficientes para preservar su confiabilidad y acceso -

restringido a la misma.”

-

El contenido del secreto industrial debera estar referido entre ‘otros a la
naturaleza, caracteristicas de los pro juctos, métodos de produccién o a los
medios o formas de distribucién, comercializacién, de productos o servicios.

Se considera delito contra la Propiedad Industrial, revelar a un tercero un
secreto industrial, sin el consentimiento de la persona que guarde el mismo
o habiendo sido prevenido de su confidencialidad, con el propésito de
obtener un beneficio econdémico para si o para sl tercero, con el fin de
causar un perjuicio a la persona que lo guarde.®

2.6.9.- NO VENDER O EXP_LOT/-«»R OTROS PRODUCTOS O SERVICIOS;
El franquiciante deberad dedicarse exclusivamente al objeto propio de la

franquicia, cualquier otro que implique reiacién; similitud para el cjue fue

autorizado podra ocasionar, diversas sanciones que van desde un penalidad
econdmica hasta ser causa de rescisién de la franquicia.

2.6.10.- NO DEDICARSE A UN GIRO SEMEJANTE; En la mayoria de los
contratos de franquicia se pacta la obligacién concluido el plazo del contrato,
de no dedicarse a giro semejante por un tiempo determinado aunque
discutible por la limitacién que entrafia a la libertad, esta clausula tamt;ién es

usual en los contratos que involucran conocimientos técnicos y secretos
industriales.

“ Ley de la Propiedad Industrial., Diario Oficial de la Fedracién, op. cit., art. 223, fracc.
Xl .

&(L
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2.7.- OBLIGACIONES DEL FRANQUICIANTE.

El articulo 65 del Reglamento de la Ley, establece la informacién técnica y.

econdmica y financiera que el titular de |a franquicia debera proporcionar, en ' .

términos generales, las principales obligaciones del franquiciante en un - -
contrato de Franquicia son las siguientes: '

1

271.- AUTORIZACION DE USO DE MARCAS Y NOMBRES
COMERCIALES, es una de las obligaciones esenciales, por medio de la cual
se concede al Franquiciatario el usc del nombre y marca comercial, de esta
forma se pueds observar que se trata del mismo negocio, en diferentes .
lugares y distintos propietarios, pero siempre unidos por un mismo nombre,
es el signo distintivo que permite identificar a los franquiciatarios con el > -
franquiciante. '

Aunque el nombre comercial no siempre se utiliza en los contratos de
franquicia, en el caso de que esto ocurra debera de especificarse la forma

en que debe usarse y el lugar autorizado para su uso, y obligarse a B

respetarlo al igual que ocurre con las marcas.

27.2.- LAS REGALIAS (ROYALTIES) ; son aquellos pagos periédicos a
recibir, y se establecen en funcién de la rentabilidad del negocio, es la ~
“compensacion por el uso de un bien generalmente registrado, de gqsas o
recursos naturales, que se expresa como un porcentaje de los beheﬁcios -
obtenidos por el uso del bien o como una cantidad por unidad producida”.

Las regalias semanales o mensuales que los Franquiciatarios pagan son
¥

una compensacion por las ventas realizadas por la creacién de la Franquicia e

que entraia; la marca registrada y el programa cle negocios desarrollados
por el mismo.
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En general las franquicias y las rggatias implican un porcentajé a las ventas
brutas o netas, lo cual implica qué el franquiciante debera establecer ciertos
mecanismos que permitan verificar con seguridad los ingresos obtenidos por
el franquiciatario.

Por su parte algunas Franquicias cobran cuotas fijas, es decir un '°

franquiciatario pagara la rnisma cantidad sin importar si sus ventas son altas
o bajas, el Franquiciante siempre recibird una misma cantidad, lo cual
significa que quién otorga una Franquicia carece de incentivo para ﬁnant_:iar
los servicios que se necesitan, la razén por la que se utiliza esta forma de
pago proviene de la atraccion de los Franquiciatarios de pagér lo mismo por
mucho que crezca, eliminando con ello el trabajo de informacién vy
contabilizacion.

Los conceptos que comprenden las regalias son las siguientes:

1.- Por servicios diversos (asistencia técnica, capacitacién, etc.)

2.- Contribucion de publicidad y mercadotecnia.

3.- Cargos por servicios especiales como contabilidad, financiamiento,
consultoria, entrenamiento, servici> de computacién, asistencia técnica
especializada.

2.7 3.- PROPORCIONAR TECNOLOGIA; esta referida a los conocimientos
técnicos que se trasmitan, para una eficaz explotacién de la franquicia,
resulta compleja, amplia y general la cual se encuentra contenida y detallada
en el contrato o como anexos del mismo en manuales, instructivos, fo'lletos,
etc., de ninguna manera resulta ser definitiva, pues 8¢ va desarrollando, y
puede cambiar durante la vigencia del contrato es una obligacién de hacer y
de tracto sucesivo,‘s dentro de estd se encuentra:

“ ARCE Gargolio, Javier., op. cit., p. 44.



« Proporcionar informacidn; sobre la ubicacién del lugar -
geografico para la instalacion del establecimiento O
lugares donde se va & explotar la Franquicia, tales como,
el disefio, equipo, estandares, especificaciones, normas,
mobiliario, publicidad externa, etc.

« Proporcionar manuales, guias, procedimientos -de
operacién de la Franquicia, es decir informacién que
permita la optima explotacién del negocio y deberé ser’
dinamica y constantemente actualizada y al dia.

« Supervisar, enviar técnicos y personal calificado y con
experiencia, con el objeto de capacitar, orientar y
entrenar al personal que forme parte de la Franquicia. »
Esta obligacién debera 'e prestarse durante todo el
contrato asl como prestar asistencia técnica, ir
acompafiado de soportes materiales, como documentos,
videos, ete. para una mejor formacién del personal.

« Establecer los estandares de calidad; que consisten eln'
inspeccionar, supetvisar al franquiciatario con el obje'to
de buscar la uniformidad del producto a servicio,.
establecido en el contrato y sujeto a variaciones y
cambios al igual que las anteriores obligaciones.

e "EI Franchising es basico para conseguir la.
homogeneidad del producto que el Franquiciante tenga
la facultad de controlar el proceso de calidad del producto

o servicio para no desprestigiarse ante sus clientes”.

7 CARDELUS 1. Gassiot, Luls., op. cit., citado por ARCE Gargollo, Javler., op. cit., p. 45.




27.4- CONCEDER LA EXPLOTACION DE PATENTES; debera de
establecerse la autorizacién de uso de una o varias patentes o bien su
explotacion, determinando con exactitud las patentes registradas, los .
productos o procedimientos que ampara y proveer 0s medios necesarios .
para la explotacién de las mismas.

275. SUMINISTRO DE PRODUCTOS; en los contratos de franquicia
donde se establezca, el suministro del producto fabricado, el Franquiciatario
tendra la obligacién de entregar peridédicamente ya sea en los dias y fechas
preestablecidos el producto 0 méterias primas, empaques, envases, étc., en
el volumen, cantidades y lugar -pactado. Los gastos de estos productos
deberan estar determinados en el contrato.

276- EQUIPO Y MAQUINARIA; Si el contrato de Franquicia y el
Franquiciatario es un Distribuidor podrd acordarse en comodato o

del negocio.

27.7.- LA PUBLICIDAD; que se lleve a cabo con el objeto de dar a conocer
el producto o servicio dentro de un determinado territorio © bien en un pais,
podra pactarse en el primer caso que el propio Franquiciatario realice los
gastos con sus propios recursos o bien con el segundd supuesto podran
obligarse las partes a colaborar.

arrendamiento el uso de equipo, maquinaria o instalaciones para el objeto ;'_.,._
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2.8.- VIGENCIA

E| periodo o plazo de vigencia de un contrato de franquicia puede variar de
un contrato a otro, es decir, no todos los contratos prevén un plazo 'similar,
debido al alto compromiso financiero que se asume en.esto's negocios, tanto
er la creacién como en la explotacién del mismo, el périodo considerado por
las compafiias de franquicias como mas frecuentemente es de diez a veinte .~

anos.

Se puede considerar que esto se debe a que en la abrogada Ley de
Transferencia de Tecnologia el maximo permisible para‘los contratos de
transferencia de tecnologia era hasta de 10 afios, pues cuando se
establecen periodos de vigencia excesivos, podia negarse el rggistro,
ademas se incluian cldusulas de rencvacion automatica. |

No existe una cifra especlfica o una estadistica que diga que los negocios de
franquicias terminan en cierto plazo, por lo regular perdiJran
permanentemente. Actualmente la terminacién del contrato de franquicia
carece de regulacién legal, el franquiciatario puede quedar desprotegido
como parte débil de esta relaciér, debido a que no se establecen las
consecuencias en la terminacion del contrato.

2.8.1.- TERMINACION.

Las causas de terminacién del contrato en general pueden ser en forma
general las siguientes:

v Por imposibllidad de rzalizacion.

v El vencimisnto del término.

v La muerte 0 incapacidad sobreviviente de uno de los .
contratantes.
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v' La voluntad unilateral de una de las partes.
v El mutuo consentimientd.
v “La quiebra de alguno «e los contratantes o la rescisién

por incumplimiento®. 48

Para el contrato de franquicia las causas de terminacién pactadas, mas

importantes son:

1) Previo acuerdo de las partes, es establecido en el contrato con un
plazo minimo y alguna formalidad, como el constar por escrito.

2) Terminacién anticipada, por incumplimiento de algunas -de las
nartes o rescision. Dentro de esta causa de terminacién, se encuentran las
violaciones importantes que dan lugar a la rescision del mismo, entre las que
podemos citar:

incumplimiento de obligaciones:

M No pagar la contraprestacion periédica.

& No guardar el secreto de los conocimientos recibidos o'
informacién confidencial.

M No respstar la exclusividad que se le otorgé.

M Traspasar la negociacidbn o ceder el contrato, sin
autorizacion.

& Operar y establecer nuevas negociaciones sin aprobacién
del franquiciante.

M No cumplir con los estandares de calidad, y uniformidad
establecidos.

“ SANCHEZ Medal, Ramén., op.cit., citado por ARCE Gargollo, Javier.,op. cit., p. 53.

o AN
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En estos casos la resolucion por incumplimiento tiene por fundamento legal,

el Articulo 1949 Cédigo Civil, que es utilizada por los contratos bilaterales y
por el articulo 88 para el Cddigo de Comercio. En este caso la parte . -

perjudicada podra pedir; el cumplimiento forzoso o la rescisién y en ambos
casos, el pago de dafios y perjuicios.

-

De conformidad con el Articulo 227 de la Ley de la Propiedad lnd'ustrial, “son

competentes lus Tribunales de la Federacién para conocer de los delitos a

que se refiere este capltulo, asi como de las controversias mercantiles y
civiles y de las medidas precautorias que se sustiten con motivo de la
aplicacion de esta Ley.

Cuando dichas controversias afecten sélo intereses particulares,
podran conocer de ellas a eleccién del actor, los iribunales.del orden comiin,
sin perjuicio de la facultad de los particulares de someterse &l procedimiento
de arbitraje”.

Existe como forma de solucién contractual, que la parte que incurrié en
~violaciones ¢ incumplimiento las acepte y se lo hagan saber por escrito a la
otra parte durante un plazo minimo. el cual deberd subsanar y corregir la
viclacién o dejar de incumplir si durente este periodo, la parte infractoré, no
responde para cumplir y persiste er. su actitud, se puede dar la terminacién
anticipada.

3) “La quiebra como el estado juridico declarado del comerciante que ces6
en sus pagos o que no solicitd o no obtuvo el beneficio de la suspensién de
pagos y mediante un procedimiento de interés publico, procedera a pagar a
sus acreedores con el producto resultante de la liquidacién de sus bienes y

como consecuencia natural se e;dinguira el comerciante.” *

“ OCHOA Olvera, Salvador., “Quiebras y Suspensién de Pagns®, p. 112,

iy
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A esta causa suelen agregarse otras que afectan la operacién normal de las
partes, como la huelga, el embargo de toda la negociaciéon (intervencién) ¢

activos importantes, y la expropiacion.

4) Expiracion del término del contrato. En esta causa a diferencia del término
anticipado, no requiere de aviso o actos propios de las partes, por el solo
transcurso del tiempo que opera esta causa. '

También se puede pactar la renovacion del contrato por el mismo plazo o
por periodos (anuales o de cinco afios), de la misma forma la renovacion
puede ser automatica, a menos de que se dé aviso en contrario en el plazo y
forma pactada.

5.- Muerte del franquiciatario, esta se produce cuando éste es una persona
fisica, podra pactarse que en este caso la franquicia continie con los
herederos o bien en un plazo determinado a que ocurra esta causa, puede el

franquiciante recuperarla o dar alguna indemnizacion a los herederos.

Podré también establecerse que a la muerte del franquiciatario los herederos
podran ceder el contrato a un tercero.

Existen disposiciones en varios Estados de la Unién Americana que preven
la causa de muerte del franquiciatario, quien contede no negard a los

o bien el que cumplan eon los requisitos del franquiciatario, o0 en su defecto

que se exigen.

herederos la oportunidad de participar del negocio por un tiempo razonable -

vender, traspasar el negocio a una persona con determinadas cualidades :

-
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2.8.2.- EFECTOS DE LA TERMINACION

Debemos de recordar que este contrato es de tracto sucesivo y la rescisién
por incumplimiento o la terminacion anticipada produce efectos a futuro, y no
en forma retroactiva, al respecto no'existe una norma que contemple este
fenédmeno. \

£n la doctrina y en la legislacién de otros paises se determina que “en los
contratos de ejecucién continuada o periédica, con respecto a los cuales el
efecto de la resolucion no se extiende a los prestaciones antes realizadas” S0

Los efectos para los casos de terminacion anticipada o por la llegada del
plazo son: i

1.- No usar la marca, esta obligacién para el franquiciatario, impide que por
cualquier motivo segun utilizando la marcar, elemento esencial del contrato,
desde el momento en que termina |a franquicia sus elementos desaparecen.

Para ello debera remover la marza ce todos los establecimientos, equipos de
instalaciones, etc. Asl mismo esta obligacién debe ampliarse-para el uso del
rombre comercial, los avisos comerciales y la explotacion de los patentes.

2.- Obligacién de abstenerse de seguir explotando la negociacién, asi mismo
se impide al franquiciatario operar negocios similares o sem'ejant'es,' que en
primer lugar afecten al franquiciante y en segundo confundir al publico en
general de estos negocios con la franquicia, que pueden implicar también el
uso de secretos industriales. "

% ARCE Gargolio, Javier., op. &it., p. 55.
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3.- Devolucién de informacién 'sobre el Know-how o procedimieritos de
fabricacion, equipo, mercancias, adicionalmente se puede pactar como
debera pagar ei franquiciante por éstos.

4.- Indemnizacion; Si la terminacién es antes del plazo establecido o sus
renovaciones, por alguna causa imputable al franciuiciante y no exista
incumplimiento por parte del franquiciatario, tendré derecho a una
indemnizacién.

‘Si por el contrario concluye la llegada del plazo inicialmente pactadd o el de
1a prérroga, el franquiciatario nos tiene derecho a indemnizacién, por que no
encontramos en el supuesto de la causa de terminacién por vencimiehtq del
contrato.

L2 indemnizacién se sustenta en el principio de que “no seria justo que el
franquicia que ha integrado una red importante y otros beneficios para el

v

franquiciante no tengo derecho a una compensacién".51 ’

— - —

* |dem., p. 56.
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CAPITULO 3

MARCO LEGAL DE LAS FRANQUICIAS

3.1.- ANTECEDENTES LEGISLATIVOS

En esta época en que México ha estado actualizando sus leyes y haciendo
las propias para el buen funcionamiento de los negocios, hay que recordar
que la Ley que le da entrada a las franquicias es reciente, a pesar de que ha
existido desde el siglo pasado ya que se propagd a partir de la segunda
mitad de éste, para México el sistema de Franquicias en nuevo, tan solo los :
casos de franquicias no formaban un numero tan importante que’le dieran . 1_
obligacion a nuestra Ley de adoptarla. '

Esto no significa que en México no estuviera regulada o mejor dicﬁo; que no
existieran normas que directa o indirectamente se aplicaran al contrato de
Franquicia, nuestra legislacién reconoce el valor de las franquicias ' como
forma de hacer negocios e Incluso le atribuye su significado hasta hace
apenas algunos afies. Con el propésito de entender mejor las diversas
formas de regulacién del Contrato de Franquicia en el Derecho Mexicano,
existen diferentes momentos.

Ley sobre el Centrol y Registro de la Transferencia de Tecnologia y el.Uso y
Explotacion de Patentes y Marcas (LRTT) del 30 de Diciembre de 1972, los
contratos de Franquicia en México no tenian regulacién referida a.ellos
expresamente, no existlan limitaciones legales o administrativas en relacion
con el contenido de los mismos. La relacién que existia entre la LRTT y
dichos contratos era la inclusidn en los mismos de la Licencia de uso de una
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marca, la cual debia de constar por escrito e inscribirse en la Direccién
General de Invenciones y Marcas.

Dicha Ley contemplaba los Contratos de Transferencia de Tecnologia y su
obligacion a inscribirse en el Registro Nacional de Transferencia de
Tecnologia para ser vélidos y tuvieran efectos juridicos en México y no

incluyeran "clausulas de negativa de inscripcién."® w

El Contrato de Franquicia, como negocio juridico que involucra transferencia
de tecnologia para ser valido debia de registrarse en el Registro Nac‘iyonal de
Transferencia de Tecnologia y no contener ninguna de las "causas de
negativa de inscripcion”.* La LRTT y su reglamento con vigencia durante

los afios de 1973 a enero de 1990, contenia estas limitaciones contractuales,

que para los contratos de franquicia representaban incluir clausulas muy
estrictas, limitando su contenido y hacian poco atractiva su celebracién,
entre estas se encontraban las siguientes:

e “La intervencidon directa e 'ndirecta en la Administracién del

Franquiciatario.

« Cuando se impongan limitaciones a la invesligaciéon o al desarrollo
tecnologia del adquirente.

e Cuando se establezca la obligacién de adquirir equipos, herramientas,
partes o materias primas, exclusivamente de un origen determinado.

« La prohibicién o restriccién a la exportacién por parte del franquiciatario.

** Ley de Invenciones y Marcas. articulo 134

2 LRTT., Diario Oficial de la Federacién, 11 de Enero de 1982, Capitulo Il de las "causales
de negativa de inscripcién®, articulo 15y 16

“ ARCE Gargollo, Javier., op. Cit., p. 24

oy
s
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« Cuando se obligue al franquicirtario a guardar en secreto la informacion
técnica suministrada mas alla de los términos de vigencia establecidos, es
decir #fmaximo 10 afos.

e Cuando la contraprestacién no guarde relacién con la tecnologia
adquirida o constituya un gravamen injustificado o excesivo para la

economia nacional o para la empresa adquirente.”®

De esta forma se previo someter los contratos al escrutinio de la autoridad y
se prohibi6 el registro de aquellos que fueran lesivos para los intereses de
los franquiciatarios de la tecnologia y consecuentemente, para la-economia

nacional.

El objeto de esta Ley era de eliminar cualquier ventaja que pudiera tener el
proveedor extranjero en la venta de su tecnologia a una compariia mexicana,
para los efectos de ésta un contrato de Franquicia se consideraba como
Transferencia de Tecnologia.

Durante los primeros afios de esta década México vivio una politica de
desregularizacion y apertura de la economia, en mayo de 1984 se pyblico el
Reglamento de Ley de Inversiones Extranjeras, con el objeto por un lado.de
regular y por otro de facilitar los tramites necesarios para la inversién
extranjera en el pais, el Congreso de la Unidn aprobé y publicé el "9 de
Enero de 1990" un nuevo Reglamento de fa LRTT, en donde se prevean
reglas mas claras para el registro de contratos de tecnologia, aminoran los
criterios de la Ley y se reduce la facultad discrecional de las autoridades lo
cual significo el reconocimiento y definicion del Contrato de Franquicia en el
Derecho Mexicano. ‘

% LRTT., op. cit., aticulo 15 fracc., |, I, IV, V, X1, y Art. 16 fracc. II, 1ll
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Definié a la franquicia como el acuerdo “en que el proveedor ademas de
conceder el uso o autorizacion de explotacién de marcas o nombres
comerciales al adquirente, transrrita conocimientos técnicos, proporcione
asistencia técnica en los términos de los incisos a), f), g) y h) del articulo
segundo de la Ley, con el propésito de procurar bienes o puesta de servicios
de manera uniforme y con los mismos métodos operativos comerciales y
administrativos del proveedor independientemente de algin éytr'o de los

supuestos que marca el precepto citado".*®

De esta forma en México sobrevino un sano comportamiento de la economia
y con ello la llegada de un sinnumero de franquicias, principalmehte del
extranjero. E| reglamento contribuyo notablemente a facilitar el registro de
este tipo de contratos y establecia una serie de excepciones a lo previsto en
la LRTT, en cuanto a la negativa de registro de un contrato, los principios
mas importantes son los siguientes:

a) LA FACULTAD DEL REGISTRO, la inscripcién de una franquicia
procedera cuando:

« "Implique beneficios para el pais (generacion de empleos, acceso a
nuevos mercados, mejorar la calificaciéon técnica de los recursos
humanos, fabricacion de nuevos productos, desarrollo de proveedores
nacionales, utilizacién de tecnologia que no contribuya al deterioro
ecoldgico, apoyo a las actividades de investigacion y desarrollo)

» Manifestacién expresa del franquiciatario de celebrar el acuerdo y

acreditar ante la Secretaria los beneficios al pais". ~

’ RLRTT.. Diario oficial de la Federaciv.i., 9 de Enero de 1990, articulo 23.
= idem., articulo 53
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b) EXCEPCIONES, que no se aplicaran a la Franquicia (articulo 34):

v Cuando el franquiciante tenga intervencién en la administracion del

franquiciatario.
v Que el franquiciatario realice investigaciones al desarrollo tecnolégico.

v Que el franquiciatario pueda adquirir insumos determinados solo a precio
y estandares de calidad que sean competitivos en el mercado, que
represente un ahorro y tendiente a mantener el prestigio e imagen de los
objetivos de! contrato.

v Cuan se efecten exportaciones de los bienes o servicios producidos por
el franquiciatario, cuando el franquiciatario se refiere a deterrhinado
marcado de exportacién y la comercializacién a través de un cliente
exclusivo que le resulte benéfico.

v Cuando el franquiciatario se obligue a guardar confidencialidad scbre
conccimientos técnicos que se agrupan dentro de las actividades de su
objeto sccial, la tecnologia suministrada este protegida por derechos de
propiedad industrial o intelectual.

La confidencialidad sea convenida entre las partes sin que exceda de
diez afos posteriores a la fecha de la celebracién del contrato.

¢) REGISTRO DE “CONTRATO MODELOQ?”, “era posible registrar este tipo
de contratos. evitando la necesidad de registrar en el caso de las
Franquicias, todas y cada uno de los contratos que la otorgante celebrase

LT
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con distintos franquiciatarios"“ de esta forma al eximir a las partes de tal

obligacién de registrar cada contrato.

“El alcance de ciertas disposiciones Yy los riesgos desde el punto de vista
técnico, podia traer aparejada la ejecucion Y cumplimiento de los contratos
que han sido registrados en términos del reglamento, pues la falta de
registro de cada contrato podria ser utilizada come un argumento legal para
permitirle a alguna de las partes, desvincularse de sus obligaciones

derivadas de dicho contrato”.*®

Ley de Fomento y Proteccion a la Propiedad Industrial (LFPPI) publicada en
ol Diario Oficial de la Federacién el 27 de Junio de 1991 y reformada el 2 de
Agosto de 1994, para cambiar de denominacién como Ley de la Propiedad
Industrial (LP!) dio inicio a una nueva era en el desarrollo de las Franquicias,
ai abrograrse la LRTT, abandona el viejo principio de regular el contrato de
tecnologia que tenia que estar aprobado y registrado por las autoridades
para tener efectos legales y ser exigibles en nuestro pais, es decir, el dia de
hoy los contratos de franquicia no requieran necesariamente de estar
registrados para ser exigibles en nuestro pafs, sin embargo su inscripcion
resulta importante ya que se realiza para que pueda producir efectos en
perjuicio de terceros.

Con la entrada de la LFPPI deja atras toda una legislacidon arcaica y
paternalista, ya que en su articulo segundo transitorio abroga la Ley de -
invenciones y marcas del 10 de febrero de 1976, la ya comentada LRTT y su
reglamento, publicados el 11 de Enero de 1982 y 9 de Enero de 1990
respectivamente. Con la nueva ley, ya no exister restricciones para incluir
en los contratos lo que las partes deseen en cuanto a su duracién, al
porcentaje de las regalias, a las atribuciones del franquiciante, es decir, las

* |dem., articulo 24
> GONZALEZ. Calvillo Jorge., op. cit. p. 85, 86.
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partes contratantes tienen el ejercicio de la libertad de contractual para

determinar el cantenido del mismo.

El 23 de Noviembre de 1994, se publica el Reglamento de la Ley de la
Propiedad Industrial, asi como el Regiamento de Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial (RIMPI) el primero de ellos establece en materia de
franquicias aspectos relevantes como la especificacion de informacién previa
que debe proporcionar quien decida otorgar franquicia, de tal suerte que a
partir de la creacion del Reglamento se orienta a ia regulacion juridica de
una relacién mas justa y equilibrada para las personas que realizan este tipo
de negocios, creando con ello un clima favorable para la celebracnon de
contratos de franquicias, por su parte el (RIMPI), tiene por flnalldad para
efectos administrativos la interpretacion y aplicacion de la Ley, determinar la
organizacién y competencia de la autoridades del Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, en el articulo segundo de la Ley se le otorga el caracter
de organismo descentralizado, con personalidad y patrimonio juridico propio.

3.2.- FUNDAMENTO LEGAL Y DISPOSICIONES APLICABLES

Ley de la Propiedad Industria!, tiene apoyo constitucional en los Articulos 28
y 29, fraccién XV, que se refiere a las facultades de la Federacién para
legislar sobre privilegios industriales de invencién y de mejoras y asi mismo,
tiene fundamento en el Articulo 73 fracciéh X, que faculta al Congreso
Federal para legislar sobre comercio.

Segun el primer parrafo del Articulo 28 de la Constitucion Polmca en los
Estados Unidos Mexicanos no hauoréd monopolios, ni prohibiciones a titulo de
proteccién a la industria, exceptudndose entre otros, “a los pnvnleglos que
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por tiempo determinado se concedan a los actores y artistas para la
reproduccion de sus obras, y a los que el uso exclusivo de sus inventos, se
otorguen a los inventores y perfeccionados de alguna mejora”. '

En este sentido y de acuerdo a lo sefialado por la propia Constitucién, los
monopolios o privilegios permitidos por la ley son entre otros:

a).- Los derechos de actor sobre las obras literarias, artisticas y cientificas.

b).- Los Derechos de Propiedad Industrial sobre las creaciones nuevas;
satentes de invencién y modelos de utilidad, modelos industriales y dibujos
industriales.

Los derechos y prerrogativas sobre las franquicias implican licencia de usQ
de marca o nombre comercial, transmisién de conocimientos técnicos etc.
“se considera como objetos de la propiedad inmaterial, lo cual significa que

los derechos exclusivos que la leg,.slacién confiere y reconoce son derechos
de propiedad.” ®

La Propiedad Industrial relativa a las marcas y a su posesiéon y por ende,.
también las franquicias estan garantizadas por la Constitucion.

Actualmente el marco juridico de las franquicias lo conforman principalmente
los siguientes ordenamientos legales; .

Ly Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

G Ley de la Propiedad Industrial.
& Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

% RANGEL Medina, David., “Tratado de Derecho Marcario”, p. 134.
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Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
Codigo de Comercio.

Cédigo Civil

Ley General de Sociedades Mercantiles

Caédigo Civil

FEEEES

Ley Federal del Trabajo

3.3.- PROBLEMATICA ORIGINADA POR FALTA DE REGULACION
ESPECIFICA.

"Sin duda la carencia de regulacién especifica en materia de franquicias, la
falta de un buen manejo del tema conducen al surgimiento de conflictos

'~ entre franquiciantes y franquiciatarios".®’

El otorgamiento del Contrato de Franquicia, constituye el punto principal y 'en
muchas ocasiones el origen de graves problemas para quienes intervienen,
“las insatisfacciones de los franquiciantes se centran en situaciones tales
como ausencia del contrato y estricto manejo ficticio de pronésticos -de
ventas incrementos constantes de precios e insumos y productos en
insumos y productos, falta de pago, manifiesta inexperiencia de los
franquiciantes maestros"® y de franquiciantes, asi como la duracion y
terminacién del contrato.
B

“Los titulares de franquicias, ofertan sin observar, |2s reglas basicas de este
tipo de negocics, en funcién de recuperar su inversion y obtener mayor

€

6 JALIFE Daher, Mauricio., “Ef Economista”, 2 de julio de 1993, p. 10.
* idem., 8 de Junio de 1993, p. 10.

= e
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utilidad en corto plazo, sin asumir, las trascendentales obligaciones que les

derivan con posterioridad a la firma del contrato de franquicia™" .

Al abordar los problemas a los que se enfrentan a la celebracién de
franquicias como un contrato atipico plantea dos problemas fundamentales.

3.3.1.- “PROBLEMA DE ADMISIBILIDAD Y DE VALIDEZ; Dilucidar los
limites dentro de los cuales el contrato es admisible y debe considerarse

valido y eficaz.

3.2.2.- PROBLEMA DE DISCIPLINA NORMATIVA; Determinar a falta de una
normatividad legal, cual es la disciplina a que tales contratos deben estar

sometidos.”®*

PROBLEMA DE ADMISIBILIDAD Y VALIDEZ, “deriva de la proteccion de un
ordenamiento juridico y en este sentido los contratos de franquicia admiten
libertad contractual, establecidas en los Articulos 1796, 1832, 1839 y 1858
del Codigo Civil para el D.F., se aplican las normas generales sobre el
contrato que contiene nuestra ley civil acerca de los elementos de existencia

y validez”.*

El articulo 1858 del Cédigo de Comercio establece el régimen juridico de los
contratos no regulados y las normas que deben aplicarse para su
interpretacion e integracion, al respecto menciona:

a).- Las reglas generales de los contratos incluidas en el propio Cédigo vy la
posibilidad de aplicar los de contratos tipicos de otra legislacién, no sélo el

% Ibidem
 ARCE Gargollo, Javier., “Contratos Mercantiles Atipicos”, p. 32.
% Ibidem.
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del propio Cédigo Civil es decir, se puede aplicar otras normas como el
Codigo de Comercio.

b).- Las estipulaciones o acuerdos de las partes; y

c).- Las normas del contrato tipico con el que tenga mas analogia.

Por otra parte el PROBLEMA DE DISCIPLINA NORMATIVA presenta serios
obstaculos para el funcionamiento y desarrollo de este tipo de
negociaciones, la integracion y el contenido deben ser puntualizados en

forma clara y justa para quienes intervienen en ellos.

“La falta de experiencia necesaria para brindar las asesoria prometida, si
bien es cierto que se debe reconocer cierta justificacion en la falta de
experiencia previa que en ocasiones conduce a errores en el proceso de la
franquicia, en muchos otros casos los franquiciantes se han conducido con
evidente mala fe, la escasa preparacién ha venido a significarse como el

eslabdén mas débil de |la cadena". 86

Las marcas que no cuentan con el prestigio y reconocimiento por parte. del
publico consumidor ya sea de productos O servicios, represehtan un
elemento indispensable para su otorgamiento y sobre todo juega un papel'
importante de estas empresas tan delicadas.

Muchas de las franquicias que se llevan a cabo se debe al reconocimiento
con que cuenta la marca y por ello los inversionistas participan, en este
negocio.

En resumen por lo que se refiere a los_problemas para los franquiciatarios:

. JALIFE Daher, Mauricio; “El Economista”, 29 de Marzo de 1994, p. 10.
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v Firman un contrato de adhesién cuyas condiciones no pueden
negociar e incluyen frecuentemente, penas convencionales excesivas.

v Se les maneja informacion ficticia ( sobre posibles ventas, flujos de
efectivo y tiempo de recuperacion de la inversion).

v Quedan obligados a adquirir insumos y materias primas a una
empresa del franquiciante y esta fija libremente los precios de las
mismas.

v

v La seguridad sobre exclusividad en un determinado territorio.,

v Las obligaciones de asesoria, apoyo y publicidad son tan vagas que
dificilmente pueden hacerse exigibles, '

v Los precios de venta al publico sobre los productos o servicios
ofrecidos son fijados por el franquiciante.

v Dependen de la buena imagen y reputacion del franquiciante.

v Inclusive se limita o condiciona el ingreso de nuevos accionistas en la
empresa franquiciataria, en razon de que se otorga a la persona que
desea franquiciar.

v Ademas la rescision del contrato por un cumplimiento del

franquiciante no le permite a éste recuperar los gastos e inversion
efectuados.

Para los franquiciantes. el principai problema lo constituye:

v El cobro de las regalias sobie ventas.

v La eficacia de una cldusula que siempre establecen por la cual
obligan al franquiciatario, a no dedicarse a un giro similar durante
cierto tiempo, una vez concluido el plazo de la franquicia.

v El uso de informacién confidencial por parte del franquiciatario,
durante y después de la terminacion del contrato.

v Los reportes de ventas y la informacién contable a proporcionar.

4
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CAPITULO 4

4.- PROPUESTA DE ADICIONES A LA LEY DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL Y SU REGLAMENTO

Con el propésito de abordar el objetivo principal del presente estudio, la
forma y metodologia en que se desahogaran cada una de las propuestas de
adicién o modificacién a la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamlento,
serd en base a los articulos que regulan lo relativo a la franquicia
adicionandolos o modificandolos, e incluir algunos articulos que por razones
que mas adelante se expresaran sean necesarios que nuestra legislacion

cuente con ellos.

Nuestra legislacién en materia de franquicias se concentra en la Ley de la
Propiedad Industrial y su Reglamento, las cuales tienen aplicacidn en todo el
territorio de la Republica, y corresponde al Ejecutivo Federal aplicarlos a
través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, dentro de sus
objetivos se encuentran el - prevenir los actos que atenten contra la
Propiedad Industrial y establecer sanciones y penas respecto de ellas.
Existen normas que directamente se reiacionan con el Contrato de
Franquicia las cuales merecen un trato especial, por que considero que su
contenido carece de aspectos importantes para la regulacion de ia figura
materia de la presente tesis.

Primeramente presentare un analisis y critica por cada articulo, en,‘se_‘gundo
termino expondré algunas razones para adicionar y por Ultimo la propuesta .
de adiciones, este método serd realizado en cada uno de los articulos
respetando el orden en que se presentan asi como la transcripcién literal del
precepto legal tanto en la Ley como en e! Reglamento, también se incluiran

varios articulos cuyo contenido estara enfocado a presentar de manera
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concreta la regulacién especifica del contrato, como es el caso de la
informacion previa que se debe de proporcionar, el contenido del contrato,
derechos y obligaciones de las partes y por ultimo clausulas no permitidas
en las franquicias, cada uno de estos puntos seran presentados por
separado y senalando la razén por lo que debe ser incluidos en la Ley de la

Propiedad Industrial.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

4.1.- "Art. 2.- Esta Ley tiene por objeto:...
Fraccion V.- Proteger la propiedad Industrial mediante la Regulacién y
otorgamiento de patentes de invencidn registro de raodelos de utilidad, disefios

industriales, marcas y avisos comerciales..."

Analisis y critica:

La regulacion que establece es en base a las diferentes figuras que la Ley
contempla, el Contrato de Franquicia dentro de su contenido esencial
protege la propiedad industrial ademas de involucrar figuras que la propia
Ley y el Reglamento protegen como las marcas, transferencia de tecnologia,
los secretos industriales, por citar solo algunos, en este sentido el objetivo
de la ley debe también ser orientado a proteger las franquicias debido a que '
cuenta con su reconocimiento expreso al definirla dentro de su articulado, de
esta forma adquiere una proteccién juridica, la diferencia con las demas
figuras es que la franquicia carece de reglas claras y requisitos minimos que
debe de revestir, su naturaleza y realidad econdmica, merecen un
tratam.ento especifico y no solo como un contrato de cesién de marcas.



Razones para adicionar:

b .
Si partimos de que el objeto de la ley es proteger y regular la Propiedad N
Industrial a través de las diferentes figuras que contempla, el contrato de
franquicia que también protege la Propledad lndustrlal debe ser incluidc
dentro de ese grupo de instituciones, entonces tenemos que mencionarlo
expresamente en el numeral mercionado, ello servira para reconocer a la

franquicia su valor actual.

Por otro lado, sin caer en excesos de sobreregulacion, deben tutelarse

juridicamente las principales obligaciones a cargo de las partés 'y evitar

abusos de los franquiciantes, lo cual en una correcta técnica legislativa
corresponde a la Ley y no al Reglamento.

PROPUESTA DE ADICIONES:

"Articulo 2.- Esta Ley tiene por objeto....

Fraccidn V.- Proteger la propiedad Industrial mediante
la Regulacién y otorgamiento de patentes de invencién
registro de modelos de utilidad, disefios industriales, marcas,
avisos comerciales y franquicias...”

4.2.- ~Articulo 84.- La persona que guarde un secreto industrial podra transmitirlo o
autorizar su uso a un tercero. El usuario autorizado tendra la obligacién de no

divulgar el secreio industrial por ninglin medio.

En los convenios por los que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia

tecnica, provision de ingenieria basica q de detalle, se podrn establecer clausulas de
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confidencialidad para proteger los secretos industriales que contemplen, las cuales

deberan precisar los aspectos que comprenden como confidenciales.”

Analisis y critica:

E! Segundo parrafo de este articulo habla de aqueilos convenios que tengan
por objetivo llevar acabo .la transmisién de conocimientos | técnicos,
asistencia técnica, dentro de este grupo de convenios que la Ley habla
genéricamente se ubican los contratos de franquicias, por una parte la ~Ley
deja ver en claro su propdsito dejar un espacio abierto para que ]as partes
escojan sobre la mejor forma de celebrar el mismo y no los limita a una
forma especifica, pero por otra parte considero que las franquicias no
pueden quedar implicitas dentro de ese grupo de convenios. La f‘ranqu}icias
se caracterizan por involucrar los aspectos a que se refiere el parrafo del
articulo citado y debido a que precisamente lo secretos industriales e
informacién confidencial son un factor clave para su desarrollo asi como la -
violacién a estas tienen consecuencias juridicas importantes que el mismo
contrato de franquicia prevé y la Ley por su parte las tipifica como un delito
en su articulo 223 fracciones XllI, XIV y XV.

Razones para adicionar:

Una de las formas mas practicadas y que en la actualidad ha demdstrado\

gran aceptacién para la comercializacion de determinados productos y
servicios que se relacionan con derechos de propiedad industrial o
intelectual, es a través de la celebracion del Contrato de Franquicia como un
elemento basico de esa relacién y el llamado Know-how involucra todos
estos aspectos técnicos que se plasman en detalle en los anexos al
Contrato, la proteccién de estos conocimientos o procedimientos, técnicos o
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practicas no patentados producto de la experiencia se lleva acabo a traves

de pactar clausulas de confidencialidad.

Las franquicias hoy en dia deben contar con una regulacion expresa en este .
aspecto, mas aun que son frecuentes las. violaciones que se producen,
aunado a que en nuestro pais las franquicias merecen de una seguridad
juridica en sus aspectos mas importantes, en aste articulo no pretendo
establecer condiciones o reglas sobre la proteccidn secretos industriales en
materia de franquicias sino mas bien dejar en claro que éstas forman parte
de una figura que la ley ha reconocido expresamente y cuenta con una

regulaciéon especifica.

Propuesta de adiciones:

Articulo 84.- La persona que guarde un secreto industrial
podra transmitirlo o autorizar su uso a un tercero. El usuario
autorizado tendra la ok.igacion de no divulgar el secreto
industrial por ningun med;o.

En los Convenios por los que se transmitan
conocimientos técnicos, asistencia técnica, provisién de
ingenieria basica o de detalle, asi como en los contratos de
franquicia, se podran establecer clausulas de
confidencialidad para proteger los secretos industriales que
contemplen, las cuales deberan precisar ios aspectos que
comprenden como confidenciales, en &/ caso de las::
franquicias ademéas deberdn cumplir con las disposiciones '
del capitulo VI, del Titulo Cuarto de esta Ley.
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4.3.- “Articulo 136.- El titular de una marca registrada o en tramite podra conceder,
mediante convenio, licencia de uso a una o més personas, con relacién a todos o
algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca..La licencia
debera ser inscrita en el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de

terceros.”

Analisis y critica:

La licencia de uso de marca permite que otras personas disfruten o se
beneficien de alguna forma al amparo de una marca registrada por- otra
persona, esta posibilidad y caracteristica que ofrece la Ley de transmitir su
uso se realiza a través de la licer.cia de uso o de un convenio, sin embargo
es muy amplia |a ley al referirse al corivenio como el medio para efectuar tal
transmisidn, ademas de la franquicia existen contratos como la distribucion,
la comercializacion, la fabricacién, etc., que bien se ajustan a un texto del
articulo en comento, sin embargo para el caso del contrato de franquicia
implica a comparacién de otros contratos, necesariamente el uso de una
marca como un elemento fundamental, que en caso contrario dificilmente se
pudiera hablar de franquicia.

Ccn ello pretendo dejar en claro que no solo el contrato de franquicia prevé
el uso de una marca, sino que existen ademas otras formas qué pueden
contemplar el uso de signos distintivos, pero a diferencia de estas ultimas la
franquicia invariablemente requiere de tal transmision para que pueda
cumplir con su funcién.
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Razones para adicionar:

Segun lo expresado antes y sin mayor abundamiento el articulo 136, debe
mencionar ademas de los convenios en 0S8 que sé puede pactar el uso de
marcas, las franquicias, ya que como figura que la ley le ha dado el
reconocimiento expreso sefialado en su articulo 145, debe contar con mas
disposiciones para lograr abarcar desde diferentes situaciones juridica
posibles, por ello considero que el presente articulo debe sefialar la
franquicia dentro de las formas para transmitir el uso de una marca, para
evitar confusiones, pues de hecho el texto actual del articuio 136, es

aplicable a los contratos de franquicia. :

Propuesta de adiciones:

Articulo 136.- El titular de una marca registrada o en tramite
podra conceder, mediante convenio, contrato de franquicia;
licencia de uso a una o mas personas, con relacion a todos 0
algunos de los productos o servicios a los que se aplique
dicha marca. La licencia debera ser inscrita en el Instituto
para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.

4.4.- "Articulo 138.- La cancelacion de la Inscripcion de una licencia procedera en
los siguientes casos:

I.- Cuando la scliciten conjuntamente el titular de la marca y el usuario a Quien se le
haya concedido la licencia,

I1.- Por nulidad, caducidad o cancelacion del registro de marca, y

iIl.- Por orden judicial."
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Anélisis y critica:

El articulo en comento, menciona los casos en que procede la cancelacion
de la inscripcion de una licencia y dados los argumentos que antes

expuestos, sobre la necesidad de regular mejor a la figura juridica de la . -

franquicia, resulta congruente prever dicho caso.

Razones para adicionar:

Independientemente que para la franquicia puedan resultar aplicables los
incisos |, 1l y !l del articulo 138, resulta importante no olvidar, que resuite
inherente a la mayoria de los contratos de franquicia y aun a los contratos de -
licencia de uso de marca, su temporalidad; por ello proponemos la adicion .
de un inciso como sigue:

Propuesta de adiciones:

Articulo 138.- La cancelacién de la Inscripcion de una
licencia procedera en los siguientes casos: '

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

Il.- Por nulidad, caducidad o cancelacién del registro de
marca:

II.- Por orden judicial, y

IV.- A solicitud del licenciante o franquiciante, cuando
en el contrato este pactado un plazo y este se cumpla sin
que previamente se haya prorrogado por acuerdo entre las

partes ”
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4.5.- “Articulo 142.- Existira franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca
s transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la
persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de
manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y- administrativos
establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e

imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue.

Quien conceda una franquicia deberz proporcionar a quien se la pretende
conceder, previamente a la celebracién del convenio respectivo, la informacion
relativa sobre el estado que guarda su empresa, en los términos que establezca el
reglamento de esta Ley. .
Para la inscripcién de la franquicia serén aplicables las disposiciones de este

capitulo.”

Analisis y critica:

La definiciébn que la Ley establece para la Franquicia contempla sus
elementos esenciales, dandole con ello solo un reconocimiento, sin embargo
en el segundo parrafo hay dos puntos que a mi juicio no responde él valor
real y actual que tienen las franquicias; por una parte, se da la posibilidad de
celebrar un convenio que permita otorgar franquicias, la ley en este sentido
es bastante amplia, ya que deja a la libertad de las partes tanto la formalidad
como los términos a los que debe de sujetarse el mismo, el reconocimiento
que hace la Ley de la franquicia es solo eso, su regulacion por su parte es
meramente incipiente, por ello mi insistencia para que la Ley incorpore mas

que un nombre la figura del contrato, considero que de esta forma se podran
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establecer las condiciones minimas y generales para su celebracion y sobre
su contenido.

Por otra parte se establece que el franguiciante debera proporcionar cierta
informacion al franquiciatario ante de la celebracion del contrato en términos
del reglamento, en este segundo parrafo, se deja al réglamento el contenido
de la obligacion mas importante a cargo del franquiciante como es la
informacion previa que debe proporcionar, es evidente que se repite uno de
las mas grandes y frecuentes errores de técnica legislativa, por que permite
a la "Facultad Reglamentaria" constituirse en autentica, facultad legislativa,

lo cual no es privativo de esta materia pero debe abandonarse.

Razones para adicionar:

Siguiendo el orden de ideas antes expuesto, primeramente reitero que se
debe dejar de llamar convenio a lo que es perfectamente identificado por
todos, la ley y ia doctrina han sido muy claras en !a distincion entre contrato
y convenio, pero por su parte el reglamento no, en el articulo 65 fraccion X,
se hace mencion expresa del contrato de franquicia y no solo eso sino que
ademas relaciona al Franquiciante y al Franquiciatario como las partes
fundamentales de esta relacién contractual, el simple hecho de nombrar al
contrato de franquicia como tal obliga a quien pretenda concederla a .
sujetarse a la formalidad y requisitos minimos que para su validez se  '

requieran.

En segundo término ademas de proporcionar informacion sobre el estado
que guarda la empresa y en virtud del analisis antes planteado la ley debe
contener no solo esa obligacion, sino que hay incluir los siguientes aspectos:
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e La obligacion de inscripcién del contrato de franquicia ante el Instituto, a
efecto de proporcionar certeza juridica, y ser oponible frente a terceros.

» Laformalidad que debe de tener para su celebracién debiendo otorgarse
ante fedatario publico, de esta forma adquiere efectos probatorios plenos
y efectos ejecutivos para el caso de incumplimiento o rescisién, ademas
de constar 1a obligacién del Fedatario Publico de explicar ;sd alcance y
contenido a las partes, y verificar que reunan los requisitos Iegalés.

« Debera hacer referencia a los puntos minimos generales sobre el cual el
contrato de franquicia versara deberan estar contenidas en la misma Ley,

"« Otra razdn para sugerir la forinalizacion ante fedatario, la constituye el
hecho que el valor econémico de las obligaciones del contrato .de
franquicia, es alto y en la mayoria de los casns excede el de muchos

inmuebles.

Propuesta de adiciones:

Articulo 142.- Existira franquicia, cuando con la licencia de
uso de una marca se transmitan conocimientos técnicos o se
proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien
se le concede pueda producir o vender bienes o prestar
servicios de manera uniforme y con los métodos operativos,
comerciaies y administrativos establecidos por el titular de la
marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen
de los productos o servicios a los que ésta distingue.

El Franquiciante debera proporcionar al Franquiciatario,
previamente a la celebracion del contrato de franquicia, la
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informacion relativa sobre el estado que guarda su empresa,
en los términos que establece el articulo 142 A, de esta

Ley.

El contrato de franquicia debera otorgarse ante
fedatario publico, inscribirse en el Instituto para qué pueda
producir efectos en perjuicio de terceros y ajustarse a las
disposiciones de este capitulo. ’"

1

4.6.- ADICION DE ARTICULOS

E| contrato de franquicia adquiere una vital importancia como Unico elemento
que regulara la relacién entre franquiciante y franquiciatario. Su lenguaje
tiene que ser claroy comercial, puesto que es un documento que tiene que“ .
vender por si mismo y no abrumar al futuro franquiciatario con un contrato 5-:_:

demasiado formalista 0 excesivamente largo.

La realidad nos advierte que, a menudo, los contratos se incumplen, por’
tanto solo existe una manera de que esto no suceda, que el contrato no sea,
una pesada cadena, sino un cumulo de ventajas para las partes,;es decir,
por ejemplo que las compensaciones econdémicas que el franquiciatario
paga, en forma de regalias (royalties) tengan, pcr parte del franquiciante, un_
equivalente real, que no sé obligue a adquirir injustificadamente, ins‘unjos-:
que el franquiciante fabrica o un tercero determinado por este, los precios de-.

venta al publico podran ser fijados de comun acuerdo, etc.

Con el proposito de que las condiciones sean €n realidad proporcionales Y.
justas para las partes y no resulte una carga o ventaja para alguna de ellas,
sin limitar 1a libertad de pactar, considero que es muy indispensat;lefse hable .
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también de clausulas no permitidas que de manera general pueden resultar,
limitantes o impositivas para el franquiciatario.

A continuacion presento la adicién de cuatro articulos que la Ley de
Propiedad Industrial debe incluir, el nimero asignado para cada articuio -

corresponde a! establecido a partir del articulo 142 de la ley.

4.6.1.- Razones para adicionar a .a ley el articulo 142 "A";

Es de suma importancia que €l franquiciatario y el franquiciante deban
conocerse profundamente antes de formalizar una relacion a largo plazo y
es aqui donde la informacién previa que se proporcione juega dn.papél
fundamental, para el franquiciatario resulta de gran valor, ya que por medio
de ésta tendra un conocimiento a fondo tanto de la franguicia en la cual esta

interesado como de su futuro franguiciante.

Para el franquiciante ésta informacion es de gran utilidad pues con ello
evitara juicios equivocados, malas interpretaciones y en general situaciones
que pudieran afectar en el futuro su relacién con el franquiciatario.

El punto importante de la informacién a proporcionar es que no puede haber
conceptos que se sobre entiendan o se dejen al entendimiento del
franguiciatario, la transparencia y claridad en cada uno constituyen el buen
principio de esta relacion.

Esta obligacion se encuentra contenida en el Regiamento en su articulo 65,
el cual desde mi punto de vista debe estar incluida en la Ley, ya que por
falta de técnica legislativa se deja al reglamento tal responsabilidad,
olvidando que es precisamente la Ley la que en forma genérica resguarda
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las situaciones juridicas que se presentan, estableciendo desde luego
principios de caracter general.

N

[

Con el objeto de establecer la obligacién de informacion previa que el -
franquiciante debe proporcionar establecida en el articulo 142, y 1a cual se
encuentra por error en el Reglamento en el articuloﬂ65, propongo que sea
trasladado a la ley para que sea precisamente ésta la que contenga dicha
obligacién, en este sentido el articulo 65 del reglamento quedara derogado '

por ser innecesario. .

De esta forma considero primeraiaente que la informacion a la que he venido
haciendo referencia debera de proporcionarse cuando menos con 15 dias de
anticipacion a la firma del contrato para que esta cumpla con su objetivo,

desde esta perspectiva el interesado tendra las alternativas posibles para
consultar analizar y decidir sobre la franquicia. Otro aspecto relevante lo es.
la inclusién del nimero de establecimientos operando, la duracién y calsas
de renovaciéon o terminacién, y los derechos del franquiciante sobre el
abastecimiento de productos o servicios, de esta forma la intencién que .
persigo es prever, que el franquiciatario conozca el desarrollo y magnitud de’

la franquicia a través del numero que de ellas existen, la duracién fijada e "
modo que permitird conocer el plazo para la recuperacion de la inversion, '
asi como su posible renovacion e incluso terminacion incluyendo por

supuesto la terminacién anticipada.

Como podra observarse del contenido de la informacion que se sefala
puede valorizarse la justificacion del monto de las obligaciones pecuniarias a .

cargo del franquiciatario.



Propuesta de adiciones:

Articulo 142 A.- E| franquiciante debera proporcionar por lo
menos 15 dias anteriores a la celebracién del contrato de
franquicia, la siguiente informacion técnica, econémica .y
financiera:

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

Il.- Descripcion de la franquicia;

Ili.- Antiglledad de la empresa franquiciante de origen

y, en su caso, franquiciante maestro en el negocio objeto de’

!

la franquicia, y el numero de establecimientos operando;

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

V- Montos y conceptos de los pagos que el
franquiciatario debe cubrir al franquiciante;

V.- Tipos de asistencia técnica y servicios que el
franquiciante debe proporcionar al franquiciatario;

VI1.- Definicidn de la zona territorial de operacion de Ia

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;

X.- Derechos del franquiciante sobre el abastecimiento
de productos o servicios;

X1.- Duracién, Caysas de renovacién o terminacion, y

87
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XIl.- En general las obligaciones y derechos del
franquiciatario que deriven de la celebracién del contrato de

franquicia;

-

4.6.2.- Razones para adicionar a la ley, el articulo 142 "B",

Ll contrato de franquicia es el documento imprescindible para la relacion
entre el franquiciante y el franquiciatario, por el cual se estableceran las
condiciones que regularan la vida de la franquicia, su forma y' requisitos
minimos esenciales deben estar previstos en la Ley, durante varios afos en
nuestro derecho los principios generales de los contratos, la autondmia de la
voluntad, los principios de orden publico y buena fe en la celebracion y
ejecucién constituyeron las normas que regulan este contrato, aclarando que
sin abandonar estos aspectos que son de gran ayuda, es imprescindible que
nuestra ley de la Propiedad Industrial cuente cor: disposiciones concretas,
que permitan en forma muy sencilla prever los puntos minimos que el

contrato debe de contener.

En este sentido el propdsito de adicionar el siguiente articulo en la ley .
estriba basicamente en sefalar los puntos fundamentales del contrato de .

franquicia, retomando del mismo contrato sus elementos que lo integran y le .’
dan ese caracter, los cuales creo que no tienen mayor discusion, por otra
parte se enumeran diferentes fracciones que merecen especial atencién por. .
su contenido.

Como es la especificacion de todas las prestaciones que le franquiciante ha
de cubrir al franquiciatario, de esta forma se deja muy en claro los conceptos
y montos por los que se tendra que efectuar, la duracion del contrato afecto
de conocer o bien que este permita al franquiciatario recuperar su inversion,
ya que en razén de la duracién se pueden pactar las condiciones para una ‘
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posible renovacién de las franquicia, otro aspecto primordial es la
transferencia de los derechos derivados del contrato de franquicia, ya que si
bien es cierto la franquicia se otorga en razén de las condiciones y
caracteristicas de determinada persona, también debe ser posible -
determinar bajo que circunstancias la persona puede transmitir sus derechos
a otra de un perfil particular. )

Propuesta de adiciones:
Articulo 142 B.- El Contrato de Franquicia debera.de
conterier por lo menos los siguientes requisitos:

' La forma en que el franquiciante capacitara al
franquiciatario, para qué este pueda elaborar los productos
o los servicios con calidad y uniformidad.

ll- El mecanismo mediante el cual el franquiciante
pueda obtener la certeza sobre el importe de las ventas del
franquiciatario.

.- El mecanismo mediante el cual el franquiciatario
pueda verificar con certeza, el - cumplimiento por el
franquiciante de los gastos en promocién y publicidad de la
franquicia.

IV.- La obligacién salvo pacto en contrario a cargo del
franquiciante de ejercitar las acciones relativas a la defensa
por invasién de marcas o violacion de secretos industriales,
con la obligacion del franquiciatario de informar
oportunamente al franquiciante de los hechos que den
origen a las mismas.

V.- La duracién del contrato, fijada de modo que

permita al Franquiciatario amortizar las inversiones
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especificas de la Franquicia, asi como las causas de
renovacion del contrato.

Vl.- Las condiciones en que podran efectuarse la
transferencia de los derecnos derivados del contrato.

Vil.- Las causas de terminacion a.nticipada del
contrato.

VIII.- Las causas de rescision del contrato.

4.6.3.- Razones para adicionar a la ley, el articulo 142 "C";

Para los franquiciantes que han realizado una gran inversién en sus .-
franquicias, basandose en la experiencia acumulada, con métodos y un
sistema de gran confiabilidad que implica un bajo riesgo de fracaso, es el
principal motivo que los lleva a establecer en los contratos de franquicias
una proteccion lo mas amplia posible y en ocasiones exagerada de todos y
cada uno de los elementos de la franquicia estableciendo ~gléusulas,
condiciones, penalidades a cargo del franquiciatario, todo ello con el
proposito de tener bajo estricto control y vigilancia al franquiciatario.
debiendo de sujetarse al formato de franquicia y proteger el sistema en el
cual ha invertido el franquiciante sea dolosamente aprovechado por terceras

personas.

El Articulo 142 "C", que propongo adicionar la Ley enumera las-principales
obligaciones para el franquiciante sin caer en restricciones o limitantes para
este, simplemente respetando lo que por derecho le corresponde- o0 bien
cbligandolo a cumplir con lo que en principio se comprometio, entre las que ’

se destacan la obligacién de proporcionar una lista de proveedores
autorizados para el suministro de insumos, autorizar o conceder aquellos
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que proponga el franquiciatario, o incluso el franquiciante lo podréa hacer en
forma exclusiva solo en razén de las caracteristicas y naturaleza de la
operacion de fa franquicia, esto. es con el objeto de que por una lado el
franquiciante adquiera plena seg.ridad y cierto control en que los productos
o servicios suministrados serdn de la calidad y caracteristicas que sean
requeridas y por otro lado el franquiciatario tener la posibilidad de escoger o
sugerir proveedores que mejor le convengan y no limitarse.a lps' que le
impongan.

También debera estipularse las inspecciones y evaluaciones periédicas a
efecto de verificar que el franquiciatario cumpla con estandares y -calidad
establecidos, asi como la aplicacién de programas y sistemas de
administracion y operatividad de la franquicia. La obligacién que tiene el
franquiciante de proporcionar la informacién confidencial y secretos
industriales y sobre todo cléausulas que permitan la proteccion de éstos y el

ejercicio de la accién legales que sean necesarias.

Propuesta de adiciones:

Articulo 142 C.- Son derechos y obligaciones para el

%

franquiciante:

|- Prestar la asistencia técnica indispensable,
capacitacion, asesoria al franquiciatario y personal
autorizado durante la vigencia de la franquicia.

Il.- Proporcionar una lista de proveedores autorizados
para suministrar productos o servicios, asi como aprobar o
conceder proveedores propuestos por el franquiciante.

E! franquiciante solo podra suministrar de productos o
servicios en forma exclusiva, cuando la naturaleza yv
caracteristicas de éstos resulten indispensables para la
operacion de la franquicia.
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[ll.- Realizar insper~.ones previa cita en dias y horas
habiles y evaluar periddicamente la operacion vy
funcionamiento de la franquicia.

I\V.- Elaborar y llevar acabo los programas de
publicidad para la promocion de la franquicia. ‘

V.- Prevenir la recuperacion, de cualauier elemento
material o inmaterial que le pertenezca en caso de

finalizacién del centrato antes del plazo previsto.

4.6.4.- Razones para adicionar a la ley, el articulo 142 "D";

Con motivo del otorgamiento de las franquicias, uno de los aspectos que
mas preocupan al franquiciatario es sin duda las reglas, condiciones e
imposiciones que uno u otro caso se plasman en el contrato de franquicia,
sin la posibilidad en muchos de ellos de negociar o proponer cambios
importantes, se dejar ver muy en claro que lejos de ser un contrato que
impiique el acuerdo de las partes, se traduce en un simple contrato de
adhesion, por el cual el franquiciatario asume un gran numero de

LI

obligaciones impuestas por el franquiciante.

El presente articulo que propongo como adicién a la Ley enlista un conjunto
de obligaciones y derechos para el franquiciante, con el objetivo de
presentar una serie de clausulas que no condicionen la actuacion del
franquiciatario, convirtiéndola en una relacién de patrén empleado mas que
de independencia o libertad para desarrollarse el franquiciatario.

En el contenido del articulo 142 "D", que a continuacion presento se
encuentran obligaciones propias del contrato; como cumplir con las normas,
métodos y especificaciones minimas de calidad, actuar .sobre un
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determinado territorio, no ejercer un comercio similar al de la franquicia,
resquardo de la informacién confidencial y secretos industriales. Sin
embargo se incluyen otros aspectos que resultan de gran valor y reflejan en
todo sentido un control de la franquicia, como es el caso de la libertad de -
proponer proveedores o utilizar aquellos que han sido seleccionados por el
franquiciante, también existe la posibilidad de utilizar productos o servicios .
exclusivos del franquiciante cuando sea impracticable o se justifique a razén
de la calidad y naturaleza de éstos. S

Otro aspecto importante es la limitacion a dedicarse a un negocio similar
después de la expiracion del contrato, reduciendo este plazo a un afio y solo
en el territorio de la franquicia, de esta forma se pretende romper con
ataduras que obliguen al franquiciatario a cumplir condiciones que limitan su
actividad en violacién a la garantia de libertad consagrada por la

Coenstitucion General de la Repubiica.

Las adiciones que presento en este sentido deberan dar seguridad y
garantia juridica a los franquiciatarios, que ante la escasa posibilidad de
discutir lo establecido en el contrato franquicia, puedan quedar regpaldados
en la Ley, y obligara por otra parte a los franquiciantes a ofrecer franquicias
que verdaderamente cumplan con lo prometido, sin la necesidad de incluir
clausulas impositivas que solo sirvan de instrumento para generar
ganancias.

Propuesta de adiciones:
Articulo 142 "D".- Son derechos y obligaciones para el
franquiciatario:
I.- Obtener la autorizacién del franquiciante para
abastecerse con proveedores distintos a los sefialados por el
franquiciante cuando acrediten que ello representa ventajas




economicas u operativas y no signifique detrimento a la

calidad de los productos o servicios de la franquicia;

.- Que los productos v/o servicios de la franquicia
cumplan las especificaciones minimas objetivas de calidad y
uniformidad establecidas por el franquiciante; _ .

Ill.- 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.

El franquiciatario queda obligado en términos del
parrafo anterior, después de la expiracién del contrato, por
un periodo razonable no superior @ un ario, en el territorio’
donde haya explotado la franquicia y siempre que el nuevo
negocio no incurra en confusidon de marcas o invasion de
imagen de la franquicia;

IV.- No adquirir participacién financiera en el capital de
una empresa competidc’a que darian al frénquiciatario el
poder de influenciar la coriducta econdmica de tal empresa o
hacer uso indebido de los secretos industriales que conocié
en virtud del contrato de franquicia;

V.- No divulgar a terceros la informacidn confidencial
y/o secretos industriales, comunicados por el franquiciante;
el franquiciatario podré ser mantenido bajo esta obligacidn
después de la expiracién del contrato por un periodo
razonable no superior a dos anos.

VI.- Comunicar al franquiciante toda experiencia
obtenida en el marco de la explotacién de la Franquicia y
concederle, asi como a otros franquiciatarios, una licencia no
exclusiva sobre la informacién confidencial y/o secretos
industriales que pudiera resultar de dicha experiencia; 4

VIl.- Informar oportunamente al franquiciante de toda
infraccion de los derechos de propiedad industrial o
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intelectual concedidos, emprender acciories legaleé contra
los infractores o asistir al franquiciante eri cualquier accion
legal que decida interponer contra aquéllos;

Vill.- Aplicar los métodos comerciales sistemas y
programas elaborados por el franquiciante, asi como sus
sucesivas modificaciones. )

IX.- No cambiar la ubicacién de los establecimientos
objeto del contrato sin el consentimiento del franquiciante;

X.- Ceder los derechos y obligaciones derivados del
contrato de franquicia, bajo las condiciones establecidas sin
el consentimiento del franquiciante, incluida la enajenacion
de mas del 25 % de las acciones o partes sociales cgando el
franquiciatario sea persona moral.

4.6.5.- Razones para adicionar el articulo 142 "E"

Con el propésito de establecer condiciones que resulten mas justas y
proporcionales para las partes involucradas en una franqdicia y sobre todo
para el franquiciatario que sin duda en esta relacién se convierte en la parte
mas débil y sin muchas posibilidades de negociar, proponer o discutir sobre
algun punto del contrato, de tal forma propongo se adicione a Jla Ley e'l'
articulo 142 "E" que contiene acuerdos prohibidos que limitan indebidamente .
la actuacion del franquiciatario.

i
5

Los acuerdos de franquicia no deberan impedir la libre eleccién del
franquiciatario de abastecerse de productos o servicios de un numero
determinado de proveedores, cuando estos cumplan con las condiciones
minimas establecidas en la franquicia o tercercs propuestos’ por el
franquiciatario, solo en razén de la proteccion de secretos industriales o de
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la imagen de la franquicia podra el franquiciante cbligar al franquiciatario a

utilizar ciertos productos o servicios.

Propongo que al franquiciatario no se le imponga continuar utilizando cierta
informacién confidencial o secretos industriales una vez concluido el
contrato de franquicia, solo en los casos en gue esta informagién haya
devenido de general conocimiento a facilmente accesible y que el
franquiciatario no hubiere incumplido en sus obligaciones, bajo estos
supuestos creo que no debe haber motivo por el cuai se abstenga de seguir

utilizando cierta informacion.

Por otra parte el franquiciatario debe detener cierta libertad en proponer O
recomendar los precios de venta al publico, ‘a condicién de que ello no de
lugar a platicas concertadas para la aplicacion efectiva de tales precios, ya
que sucede con gran frecuencia que los precios son determinados solo por
el franquiciante, sin tomar en cucnta que al franquiciatario es quien-sufre las
consecuencias ya que es éste guien en base a las ventas reportadas tiene
que efectuar los pagos establecidos o regalias, y lejos de que estas
aumenten solo se ven seriamente afectadas. La opinién o sugerencia en los
precios dara oportunidad al franquiciatario de dejar de ser solo un
instrumento de ganancias para el franquiciante, sino que ademds podra

X

mantenerse en la preferencia y el gusto de sus clientes.

Por ultimo el derecho del franquiciatario a dedicarse libremente a una
actividad o negocio similar al objeto de la franquicia, cuando haya expirado
el contrato y el franquiciatario haya cumplido con las obligaciones contraidas
durante la vigencia del contrato, solo en los casos que el franquiciatario
incumpla con alguna de sus obligaciones podra ser limitado en su actuacion
posterior a! contrato por un término no mayor a un afo en el territorio donde
haya operado la franquicia, situacion claramente prevista en el articulo 142
D, Fraccién V. . .



Propuesta de adiciones:

Articulo 142 E.- En el Contrato de Franquicia se tendra por
no puestas y sin valor juridico, las siguientes condiciones:
l.- Se impida al Franquiciatario abastecerse de

productos de calidad equivalente a los ofrecidos por el

Franquiciante;

Il.- Se obligue al Franquicictario a vender, o a utilizar
en el marco de la prestacion de servicios, prodgctqs
fabricados por el Franquiciante o terceros, designados, pdr
éste y el Franquiciante se niegue, por motivos distintos de la
proteccion de secretos industriales del Franquiciante o del
mantenimiento de imagen y prestigio franquiciada, a
considerar como fabricantes autorizados a los terceros
oropuestos por el Franquiciatario: i

.- Se impongz., directa o indirectamente,
restricciones al Franquiciatario en la fijacién de los precios
de venta de los productos o servicios objeto de la Franquicia,
sin perjuicio de la posibilidad del Franquiciante de
recomenridar dichos precios;

IV.- Se obligue al franquiciatario a dedicarse a una
actividad o negocio similar al franquiciatario después de la
terminacién del contrato por causas inimputezbles a éste. -

4.7.- Otras disposiciones del Reglamento.

97 -

Ademas de lo anteriormente expuesto, cabe mencionar dos. articulos

aplicables, respectos de los cuales no se propone modificacién, asi como

senalar que el articulo 65 debe ser derogado por integrarse su contenido a

la ley.

s
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Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

1 - “Articulo 10.- La solicitud de inscripcién de una licencia de uso de cualquier
derecho de propiedad industrial o franquicia, ademas de los requisitos a que se refiere
el articulo 5 de este Reglamento, debera sefialar; ; )

I - El nombre, denominacion o razén social, nacionalidad y domicilio del
licenciante o franquiciante licenciatario o franquiciatario;

I1.- La vigencia del convenio;

I11.- Si el convenio reserva al licenciante, usuario autorizado o' franquiciante la
facultad de ejercer las acciones legales de proteccion del derecho de propiedad
industrial materia del mismo;

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

V.- Los demas datos que se soliciten en las formas oficiales. .

La solicitud deberd acompafi.rse de un ejemplar certificado o con firmas
autografas del convenio en que cons.e la licencia, autorizacién de uso <; franquicia.
Podran omitirse en el ejemplar que se exhiba, las estipulaciones contractuales que se
refieran a las regalias y demas contraprestaciones que deba pagar el licenciatario,
usuario autorizado o franquiciatario; las que se refieran a informacion confidencial,
referente a las formas o medios de distribucion y comercializacion de los bienes y
servicios, asi como los anexos de informacién técnica que lo integren.

La solicitud de inscripcion podra ser presentada por cualquiera de las partes.”

2 - “Articulo 64.- Los productos que se vendan o el establecimiento en:donde se
presten servicios a los que se aplique una marca registrada, bajo licencia o ffeir{quicia,
deberan indicar. ademas del sefialado en el articulo 139 de la Ley, los siguientes datos:
I.- Nombre y domicilio del titular de la marca registrada;
Il - Nombre y domicilio del licenciatario de la marca o del franquiciatario, y

I11.- El uso bajo licencia de la marca registrada.” .

“Articulo65.- D EROGADO )
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CONCLUSIONES

1 - El Derecho de la Propiedad Industrial, garantiza a los creadores de ideas
susceptibles de aplicacién industrial, como es el casqQ de los elementos que
conforman la franquicia (marcas, secretos industriales, asistencia técnica
etc.) e inclusive ésta misma, de tal forma que debe si existe una regulaciéon
propia para cada una de estas figuras juridicas, la franquicia también debe

de contar con la suya propia.

2 - El crecimiento y desarrollo de las franquicias se ven claramente reflejado
en el gran numero de establecimientos que operan bajo este sistema, no J
solo en nuestro pais sino en otros paises, lo que a generado situaciones
juridicas nuevas en nuestro derecho mexicano, y que en la gran mayoria la

solucién se encuentra fuera de los alcances de la propia ley.

3.- El contrato de franquicia es ¢l instrumento legal, por el cual se celebran
este tipo de negocios, los problemas a los que se enfrentan las partes radica
principalmente en establecer los limites sobre los cuales el contrato es
valido. prever reglas claras y generales, y por otro lado la falta de
normatividad juridica la formalidad que debe reunir este tipo de contrato.

4 - La Franquicia en su sentido mas simple es considerada como un sistema -
de comercializacion y distribucién donde un empresario (fraquiciatario) se le
concede a cambio de una contraprestacién, el derecho a comercializar
bienes y/o servicios de otro (franquiciante) de acuerdo a ciertas condiciones
y practicas establecidas del franquiciante y con su asistencia. .

5 - La falta de seriedad por parte de los legisladores sobre la regulacion del

contrato de franquicia, y el abuso constante para los franquiciatarios

)
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plasmado en el contrato de franquicia, deben ser seriamente analizados con
el objetivo de dar garantia juridica vy fijar condiciones méas favorables para

las partes.

6.- La Ley de la Propiedad Industrial debe tutelar al contrato de franquicia,
haciendo menciéon expresa del contrato de franquicia, su formalidad y
requisitos para su celebracion, las obligaciones y derechos pripcipales para
cada una de las partes, asi como la prohibicién de acuerdos E:ue limiten o
impongan la actuacion del franquiciatario.

7 - Las propuestas de adiciones a la Ley de la Propiedad y su Reglamento

se resumen en |os siguientes puntos:

e El objetivo de la Ley es proteger y regular la Propiedad Industrial a través
de las diferentes figuras que contempla, el contrate de franquicia también
debe ser considerado dentro le." diferentes figuras que protege.

 La transmisién de conocimientus y asistencia técnica, y en los contratos
de franquicias se podran establecer clausulas de confidencialidad para
proteger secretos industriales.

» El titular de una marca podra conceder mediante contrato de franquicia,
licencia de uso de marca, en relacidén a todos o algunos de los productos o

servicios derivados de la marca.

o La cancelacion de inscripcidn de una licencia procedera entre otros
casos, a solicitud del licenciante o franquiciante, cuando en el contrato este
pactado un plazo y este se cumpla sin que previamante se haya prorrogado
por acuerdo entre las partes.
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* El Franquiciante debera proporcionar al Franquiciatario, previamente a la
celebracién del contrato de franquicia, la infcrmacion relativa sobre el
estado que guarda su empresa.

» El contrato de franquicia debera otorgarse ante fedatario publico,

inscribirse en el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de
terceros, de esta forma adquiere efectos probatorios plenos y. efectos -
ejecutivos para el caso de incumplimiento o rescision, ademas de constar
la obligacion del Fedatario Publico de explicar su alcance y contenido a
las partes. y verificar que reunan los requisitos legales y de propbrcionar
certeza juridica.

* La obligacion del franquiciante de proporcionar por lo mengs 15 dias
anteriores a la celebracion del contrato de franquicia, la informacion
técnica, econémica y fincwiciera, entre ofras: el nuimero de
establecimientos operando, derechos del franquiciante sobre el
abastecimiento de productos o servicios, y duracidén, causas de
renovacion o terminacién. &

» El Contrato de Franquicia debera de contener; la forma en que el
franquiciante capacitara al franquiciatario: los mecanismos por el cual el
franquiciante pueda obtener la certeza sobre el importe de las ventas del
franquiciatario, y mediante el cual el franquiciatario pueda verificar con
certeza el incumplimiento sobre los gastos de promocion y publ'iciAdad;
las condiciones salvo pacto en contrario para gjercitar las acciones
relativas a la defensa por invasién de marcas o violacién de secretos
industriales: !a duracion y causas de renovacién del contrato; las
condiciones para la transferencia de los derechos derivados del contrato;
las causas de terminacién anticipada y de rescisién del contrato. -



 Los derechos y obligaciones para el franquiciante entre los que destacan,;
proporcionar una lista de proveedores autcrizados para suministrar -
productos o servicios, asi como aprobar o conceder proveedores
propuestos por el franquiciante; el franquiciante solo pcdra suministrar de
productos o servicios en forma exclusiva, cuando la naturaleza y .
caracteristicas de éstos resulten indispensables para la operacion de la "
franquicia: realizar inspecciones previa cita en dias y horas habiles y *
evaluar peridédicamente la operacion y funcionamiento de la franquicia,
prevenir la recuperacion, de cualquier elemento material o inmaterial que
le pertenezca en caso de finalizacion del contrato antes ‘del plazo
previsto.

» Los derecho y obligaciones acargo del franquiciatario entre otros son;
obtener la autorizacién del franquiciante para abastecerse con
proveedores distintos a Il.»> sefalados por el franquiéi‘ante; el
franquiciatario queda obligado después de la expiracion del contrato, por
un periodo razonable no superior a un afo, en el territorio donde haya
explotado la franquicia y siempre que el nuevo negocio no incurra en
confusidon de marcas o invasién de imagen de la franquicia; no adquirir
participacion financiera en el capital de una empresa compgtidora que
darian al franquiciatario el poder de influenciar la conducta econémica de
tal empresa o hacer uso indebido de los secretos industriales que
conocié en virtud del contrato de franquicia; no divulgar a terceros la
informacion confidencial y/o secretos industriales, comunica‘dos.por el
franquiciante; el franquiciatario podra ser mantenido bajo esta obligéci(_ﬁn
después de la expiracion del contrato por un periodo razonable no
superior a dos anos; ceder los derechos y obligaciones derivados del
contrato de franquicia, bajo las condiciones establecidas sin el
consentimiento del franquiciante, incluida la enajenacion de mas del 25 %
de las acciones o partes sociales cuando el franquiciatario sea persona
moral. |
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« En el Contrato de Franquicia se tendra por no puestas y sin valor juridico,

las siguientes condiciones: se impida al Franquiciatario abastecérse de
productos de calidad equivalente a los ofrecidos por el Franquiciante; se
obligue al Franquiciatario a vender, o a utilizar en el marco de la
prestacion de servicios, productos fabricados por el Franquiciante ©
terceros, designados por éste y el Franquicianie se niegue, por motivos
distintos de la proteccion de secretos industriales del Franquiciante o del
mantenimienrto de imagen y prestigio franquiciada, a considerar como
fabricantes autorizados a los terceros propuestos por el Franquiciatario;
se impongan, directa o indirectamente, restricciones al Franquiciatario en
la fijacion de los precios de venta de los productos o servicios objeto de
la Franquicia, sin perjuicio de la posibilidad del Franquiciante ‘de
recomendar dichos precios; Se obligue al franquiciatario a dedicarse a
una actividad o negocio swnilar al franquiciatario después de la
terminacién del contrato por causas inimputables a éste.
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