
  

3086904 

30 

UNIVERSIDAD PANAMERICANASS: 

FACULTAD DE DERECHO 

CON ESTUDIOS INCORPORADOS A LA U.N.A.M. 

  

                        

  

  

LA PROTECCION Y DEFENSA DE LA OPERATIVIDAD 

E IMAGEN DE LAS FRANQUICIAS EN EL MARCO 

DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

TESIS 
QUE PRESENTA 

PABLO HOOPER RAMIREZ 

PARA OBTENER EL TITULO DE 

LICENCIADO EN DERECHO 

DIRECTOR DE TESIS: LIC. JOSE MANUEL MAGANA RUFINO 

MEXICO, D.F. wr 1998 

Tests CON We 
FALLA DE ORIGEN ay



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



AMIS ABUELOS 

HERBERT CLARENCE HOOPER ROWE + 
RENEE SOUZA DE HOOPER + 

ROBERTO RAMIREZ LOPEZ 
ENRIQUETA LEWELS DE RAMIREZ 

y 

 



  

AMIS PADRES 

JUAN CARLOS HOOPER SOUZA 
ENRIQUETA RAMIREZ LEWELS



  

A 

“ AURORA ALONSO DE HOOPER, 

JUAN CARLOS HOOPER RAMIREZ 

YAMIS 

HERMANOS Y AMIGOS



  

“4
 

CON UN AGRADECIMIENTO ESPECIAL 

LIC. ENRIQUE ARTURO GONZALEZ CALVILLO 
GONZALEZ CALVILLO Y FORASTIERI, S.C.



  

” 
st
),
 

INDICE 

. Pag. 

INTRODUCCION ooo. .cccececcceeececececee eee neeneeenetseeesteaneeseconeeresseeentearennceess 1 

CAPITULO PRIMERO 
ANTECEDENTES HISTORICOS 

1. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA FRANQUICIA .............. 5 

1.1 Edad Media oo... cece cere eere ree caeeneererentenaseneeneeeas 5 

1.2. Estados Unidos de Am6rica ...0....... cee ceeeeeeceecteete teens . 7 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

  

CAPITULO SEGUNDO 
GENERALIDADES DEL CONTRATO DE FRANQUICIA 

2. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE FRANQUICIA ............. 22 

2.1. 

2.2. 

2.3 

2.4, 

2.5. 

Concepto de Franquicia 0.0.0... cee ccecereeetereteneesseneeeesenes 22 

2.1.1 Doctrinat ... 

2.1.2. Legal 

  

  

2.1.3. Naturaleza Juridica 0... ee cece 30 

2.1.4. Tipos de Franquicia 0.0... cc ccseesseeereeenereeeeneeees 33 

Terminologia del Contrato de Franquicia............0.cee 37 

Clasificacién del Contrato de Franquicia ...........:scceceeeee 41 

Elementos del Contrato de Franquicia ...........:ccceeeeees 46 

2.4.1. Elementos Personalles ...........cccccceseeceeeteneteeenerees 47 

2.4.2. Elementos Reales ..... 

  

2.4.3. Elementos Formales 

Figuras Juridicas afines al Contrato de Franquicia ............. 52



  

al 
ab

, 

2.6. Importancia y situacion actual del Contrato de Franquicia . 58 

CAPITULO TERCERO 
CONTENIDO DEL CONTRATO DE FRANQUICIA 

3. CONTENIDO DEL CONTRATO DE FRANQUICIA ..........0.c 62 

3.1. Secretos Industriales y Comerciales (“Know-how’) ............ 63 

3.2. Asistencia T6CMiICa oo... eters eitee ee teeaeeteteeesenitenees 78 

  

3.3. Derechos de Propiedad Intelectual ... 

CAPITULO CUARTO 
LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

4. LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE 
PROPIEDAD INDUSTRIAL ..00.... ee cceece ss eteteeetseeeneeseseneeeenenes 107 

4.1. Justificacién e Importancia de ta Proteccién 
de los Derechos de Propiedad Industriat........ eee 107 

4.2. La Protecci6n a la Operatividad e Imagen 
de las Franquicias 

  

4.3. La Proteccién de los Secretos Industriales 
y Comerciates ("Know-how") 00.0.0... ce ccereseecseerereereenreneveees 4122 

CAPITULO QUINTO 
LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

5. LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD 
INDUSTRIAL 0.0... cece cen cecnerccneeeeeeneneeseseere teas ceenssseeseneeeneseetenes 127 

5.1. Breves referencias sobre la Competencia Desleai .............. 427 

5.2. Marco Juridico de la Competencia Desleal ........0. 130 

5.3. Mecanismos de Defensa de la Operatividad 
e Imagen de las Franquicias .. 

  

CONCLUSIONES. ooo. cere eecnerseere eens ce cetisieeeseeitsee stesso 151 

BIBLIOGRAFIA



  

eo
 

INTRODUCCION 

El presente trabajo constituye la finalizacién de la etapa mas importante de 

mis estudios profesionales. La razén de ser del presente trabajo obedece 

principalmente a las siguientes razones: i) conocimiento mas amplio y profundo en 

el tema de las franquicias, ii) especializacién en el area de franquicias, iii) 

desarrollar un tema novedoso y actual, iv) estudiar los elementos fundamentales 

que constituyen toda franquicia; licenciamiento de derechos intelectuales e 

industriales y transmisién de conocimientos (‘know-how’) asistencia técnica, v) 

conocer los mecanismos de proteccién y defensa de los derechos de propiedad 

industrial y, vi) aportar al marco normativo existente un medio mas claro de 

defensa de los derechos de propiedad industrial de los franquiciantes o 

licenciantes. 

Cuando surgié el auge de las franquicias el estudio de este tema hubiera 

sido poco entendible y atractivo, sin embargo con motivo de la crisis econdémica 

por fa que ha transcurrido nuestro pais en los Ultimos afios este tema ha sido de 

reflexién y desarrollo. Este trabajo pretende demostrar la importancia del contrato 

de franquicia y ta necesidad de contar con un mecanismo eficiente en la defensa 

de los derechos de propiedad industrial del franquiciante o licenciante, 

principaimente en fo relativo a la operatividad e imagen de las franquicias. Esto es 

debido a los recursos materiales, econdmicos, tiempo, sensibilidad, capacidad
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inventiva y creatividad que han invertido los franquiciantes o licenciantes en crear, 

desarrollar o adquirir estos derechos de propiedad industrial, los cuales en la gran 

mayoria de las ocasiones tienen un valor mucho mas elevado que los propios 

activos de una empresa. 

Debo reconocer que en muy buena medida la experiencia ha sido 

fundamental para poder entender este tema y para que a su vez se intente 

encontrar una solucién a un problema actual que se traduce en competencia 

desleal y que desde mi punto de vista es un problema cultural. 

Lo anteriormente expuesto explica fla razén de ser de esta obra y del 

contenido de la misma, la cual se basa en cinco capitulos. 

E| primer capitulo, denominado los “Antecedentes Histéricos” trata todo lo 

relativo al nacimiento y desarrollo del contrato de franquicia. De manera breve, 

cito {as mas importantes manifestaciones a nivel mundial que han surgido en torno 

ai contrato de franquicia, haciendo una importante referencia al marco juridico que 

ha existido en México a este respecto.
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El segundo capitulo, denominado “Generalidades del Contrato de 

Franquicia” establece y define al contrato de franquicia, abarcando su 

terminologia, clases y elementos. Asimismo, se realiza un estudio de las figuras 

juridicas afines a este contrato, sefialando en su ultimo apartado su importancia y 

situacién actual. 

El tercer capitulo, denominado “Contenido del Contrato de Franquicia’, trata 

los elementos fundamentales de! contrato de franquicia, desarrollando el tema de 

los secretos industriales y comerciales, siendo un tema poco estudiado y debatido 

por fa doctrina. Asi también, se expone todo lo relativo a la asistencia técnica, 

para finalizar con los derechos de propiedad intelectual e industrial que puede 

contener toda franquicia. 

E! cuarto capitulo, denominado “La Proteccién de los Derechos de 

Propiedad Industrial”, nos muestra la justificacion e importancia de proteger los 

derechos de propiedad industrial de un franquicia. En este capitulo se aborda el 

tema de la proteccién a la operatividad e imagen de las franquicias, manifestando 

la forma en que se protege al igual que los secretos industriales y comerciales.
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El quinto y Ultimo capitulo, denominado “La Defensa de los Derechos de 

Propiedad Industrial", tiene por objeto estudiar brevemente la competencia 

desleal, los actos que se constituyen como tales y sus consecuencias. En el Ultimo 

apartado, se propone un mecanismo adecuado para combatir el uso ilegal de la 

operatividad e imagen de las franquicias por parte de terceros no autorizados, 

agregando una fraccion al articulo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, con la 

finalidad de lograr ia efectiva defensa de los derechos de propiedad industrial del 

franquiciante y de esta forma crear una cultura de leal y sana competencia.



  

CAPITULO PRIMERO 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA FRANQUICIA. 

1.1. EDAD MEDIA 

Dentro del derecho la creacién del contrato de franquicia es relativamente 

reciente, sin embargo podemos afirmar que su evolucion historica data desde la 

Edad Media. 

En la Edad Media, el término "Franc" representaba el otorgamiento de un 

privilegio por parte del soberano a alguno de sus subditos, el cual generalmente 

consistia en la concesién de ciertos privilegios sobre derechos de mercaderias, 

pesca 0 forestales, lo que demuestra su esencia netamente mercantilista. 

A este respecto, existen documentos que constatan la aparicién de las 

franquicias como un otorgamiento de privilegios desde el siglo XIill. Asi, la primera 

carta que se conserva proviene del Municipio de Chambery (Francia) datada en el 

mes de marzo del afio 1232 '. 

"Cf, TEAM DE ECONOMISTAS DVE: La Franquicia, 1a Edicién, Ed. De Vecchi, Barcelona, 1989, p. 11.



    

Durante la Edad Media existian dos clases principales de franquicias. Las 

que se creaban principalmente para su concesion a particulares como las ferias y 

mercados, y por otro lado, las que formaban parte de las prerrogativas reales y 

eran usadas previamente por la corona antes de su concesi6n a los particulares, 

tales como la pesca y Ja industria forestal ’. 

Es conveniente sefialar, que el propietario de la carta de franquicia poseia 

un derecho exclusivo de uso y disfrute frente a todo tercero que pretendia 

interferir en su concesiédn. Por consiguiente, en nuestra opinién, las cartas de 

franquicia en el transcurso de la edad media adquirieron la caracteristica de 

exclusividad, caracteristica que es actual y que se encuentra con mucha 

frecuencia dentro del contenido de cualquier contrato de franquicia. 

Esta practica de las cartas de franquicia desaparecié a finales de la Edad 

Media en virtud de que cayeron en desuso. Cabe sefialar, que es dificil determinar 

la razon por la que las cartas de franquicia dejaron de usarse, sin embargo nos 

atrevemos a sefialar que se debi6 a \a creciente centralizacion del poder real, lo 

que produjo que las concesiones fueran practicamente nulas. 

? Cfr., CARDELUS J. GASSIOT, Ltufs: El Contrato de Franchising, 1a Edicién. Ed. PPU, Barcelona, 1988, 

p. 9.



  

1.2. ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

Desde el final de ta Edad Media nos remontamos hasta la Guerra de 

Secesi6n Norteamericana, donde e! concepto de la franquicia reaparece con 

motivo de que los industriales del norte de los Estados Unidos fas empezaron a 

utilizar como un mecanismo de expansién de sus negocios e industrias hacia los 

Estados del sur. En la operacién de estos negocios, los industriales del norte ya 

utilizaban un signo distintivo, lo que en nuestra opinion viene a demostrar la 

conformacién de otro elemento del contrato de franquicia, el cual consiste en 

otorgar autorizacién para utilizar una marca 0 signo distintivo, mismo que lograba 

diferenciar los negocios entre si *. 

De esta manera, varios autores coinciden en que la primera manifestacién 

del contrato de franquicia como una relacién comercial y de negocios se presentd 

entre tos afios de 1850 y 1860, donde |. M. Singer & Company creo las 

condiciones necesarias para que surgiera un contrato de esta especie, con el 

objeto de distribuir y vender las maquinas de coser Singer *. 

> Cfr., LELOUP, P: Droit et Practique de Ja Franchise, 1a Edicion, Ed. Delmas, Paris, 1983, p. Al. 

‘ Cfr., RUDNIK, Lewis: Structuring the Franchising Relationship, p. 106; citado por Javier Arce Gargollo, El 

Contrato de Franquicia, 1a Edicion. Ed. Themis, México, D.F., 1990, p. 13.
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Cabe sefalar, que este fendmeno ocasiond la creacién de diversas 

asociaciones, tal es el caso de ta Asociacién Internacional de Franquicias, cuyo 

objeto es fomentar el crecimiento del sistema de franquicias y el desarrollo de este 

tipo de contratos. 

Estados Unidos de América se ha distinguido por crear multiples sistemas 

de franquicias en todos los ambitos de productos y servicios, convirtiéndose en el 

principal exportador de franquicias a nivel mundial, provocando por consiguiente fa 

internacionalizaci6n de este sistema. 

Debido a que este sistema evolucioné formalmente en los Estados Unidos 

de América, es obvio que también surgieron los primeros ordenamientos legales a 

este respecto, fogrando adoptar en otros paises su influencia legislativa, tal es el 

caso de México. Este antecedente al igual que muchos otros lograron que el 

crecimiento y desarrollo del contrato de franquicia se de hoy en dia con mucha 

mas formatidad. 

De ésta manera fue surgiendo en Francia e Inglaterra la influencia de este 

sistema, aunque con origenes y motivaciones sumamente distintas a !as de los 

Estados Unidos de América.
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1.3. EUROPA 

En el caso de Francia, la expansion dei contrato de franquicia surgié en 

1970 con origenes opuestos a los que provocaron su nacimiento en los Estados 

Unidos de América, ya que existian serios problemas para la compra y venta de 

negociaciones mercantiles *. 

No obstante fo anterior, en esos tiempos se cred la Federacién Francesa de 

Franquicias, la cual agrupaba a varios importantes empresarios de esa nacién 

europea, credndose con posterioridad el Cédigo Deontolégico de las Franquicias.‘ 

La creacion de este Cddigo, logré que el desarrollo del contrato de franquicia en 

Francia se diera con mucho mayor éxito a diferencia de otros paises europeos, 

donde el desarrollo de este contrato fue mucho mas lento. 

Como consecuencia del Cédigo Deontolégico de las Franquicias, se cred 

posteriormente el Cédigo Deontolégico Europeo, siendo este ultimo mucho mas 

completo, ya que incorporé costumbres en materia mercantil y sentencias emitidas 

$ Cfr., TEAM DE ECONOMISTAS DVE: op. cit., p. 12. 
6 “Cfr., BESIS, Philippe: Le Contrat de Franchisage, 1a Edicién, Ed. Montchrestein, Paris, 1986, p. 8.



    

por Tribunales Europeos a este respecto. También, de esta manera se creo la 

Federacién Europea de Franquicias, compuesta por miembros de origen francés 

en su gran mayoria ’. 

Por otro lado, en Inglaterra se dio el nacimiento de este sistema gracias a la 

fundacioén de la Asociacién Britanica de tas Franquicias, la cual tiene como 

finalidad principal difundir y proporcionar informacién al publico en general sobre 

todo lo relacionado con las franquicias mediante ta organizacion de conferencias y 

seminarios *. 

Por lo que respecta a Espafia, el contrato de franquicia es de reciente 

creaci6n, por lo que solamente diremos que dentro del ambito juridico, la doctrina 

lo considera como un contrato atipico y que Espafia es un claro ejemplo de lo que 

puede llegar a crecer este sistema gracias al fomento de la inversion extranjera. 

Para finalizar con el estudio de los antecedentes histéricos de} contrato de 

franquicia en Europa, cabe mencionar que la Comunidad Europea expidié un 

Reglamento bajo el nimero 4987/88, de fecha 30 de noviembre de 1988, cuya 

principal finalidad es uniformar criterios y definir con claridad todos y cada uno de 

los elementos del contrato de franquicia. 

7 Ibidem, p. 9. 

* Cfr., CARDELUS I. GASSIOT, Lluts: op. cit., p. 10.



  

Como se puede observar, la evolucién, desarrollo y perfeccionamiento del 

contrato de franquicia se debe a una adecuada regulacién, a la correcta aplicacién 

de politicas econémicas, asi como a un constante fomento a la inversion 

extranjera. Motivo por el cual hoy en dia los Estados Unidos de América y Europa 

constituyen excelentes opciones de negocios bajo el sistema de franquicias. 

1.4. BRASIL 

Dentro de los paises Latinoamericanas, Brasil es el pais que mayor alcance 

ha tenido en el desarrollo de las franquicias. Es importante mencionar que dicho 

desarrollo no ha sido de franquicias extranjeras, sinc de franquicias nacionales, es 

decir, las empresas brasilefias se lanzaron a la busqueda del crecimiento y 

expansion, con el apoyo de una politica econdmica adecuada, logrando 

desarrollar este sistema dentro del mismo mercado nacional. 

“En Brasil el desarrollo de las franquicias lo encabezaron empresas locales. 

Hay dos buenas razones de este fenémeno: en primer lugar, los férreos controles 

de cambio que operaron hace poco en Brasil, complicaron el pago de regalias en 

délares al extranjero y, en segundo, por la incertidumbre que crearon a 

franquiciantes extranjeros tos altos indices de inflacion que han existido en ese 

pais durante las ultimas dos décadas ™. 

  

° GONZALEZ CALVILLO, Enrique Arturo: La experiencia de las franquicias, 1a Edicién, Ed. Mc Graw- 
Hill, México, 1994, p. 34.
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Consideramos importante mencionar, que en un principio este tipo de 

contratos se otorgaban en forma oral, por lo que encontramos otro elemento 

importante dentro de todo contrato de franquicia el cual consiste en la confianza, 

ya que en su gran mayoria las empresas brasilefias otorgaban los contratos de 

franquicia en esta forma, asumiendo riesgos por no documentar la reiacion 

contractual. 

En 1987 se llevo a cabo fa gran expansién de las franquicias, cuando 

varios empresarios interesados en el tema de las franquicias, junto con algunos 

consultores, unieron sus intereses para crear la flamada Asociacion Brasilefia de 

Franquicias, con sede en Sao Paulo. 

Creemos conveniente mencionar que Brasil tiene un meérito muy 

importante, ya que ha creado su propio mercado de franquicias nacionales con 

una extensa cantidad de franquicias en diferentes giros. Ademas, el mercado 

brasileic avanza claramente hacia el desarrollo de un mayor numero de 

franquicias de exportacién, es decir, ei desarrollo de franquicias nacionales ha 

sido tan destacado que ya se exporta este sistema hacia otros mercados. 

12
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1.5. MEXICO 

En tos afios ochenta, las franquicias inician como un nuevo formato de 

negocio dentro del sector de la comida rapida, sector que en ta actualidad ha 

demostrado ser el de mayor expansién. 

Muy a pesar de ia grave crisis iniciada en 1994, fa situacion politica y 

econémica de México ha logrado que este sistema cuente con una fuerte y 

tenovada confianza de inversionistas nacionales y extranjeros. Cabe destacar, 

que hoy en dia existe el interés por parte de inversionistas nacionales para 

desarrollar sus negocios por medio de este sistema. 

El inicio de las franquicias en México se debid a diversos motivos, entre 

ellos los siguientes; la firma de! Tratado de Libre Comercio con los Estados 

Unidos y Canada, la reprivatizacién de la Banca, el crecimiento de la economia, el 

fomento a la inversion extranjera, la adecuada regulacién en materia de Comercio 

Exterior, la abrogacién de la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de 

Tecnologia y el uso de Explotacién de Patentes y Marcas y su Reglamento que 

restringian {a inscripcién de contratos de franquicia, y por ultimo, las publicaciones 

de la Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial y de la Ley de la 

Propiedad Industrial, por solo mencionar algunos.



. 
a 

  

Consideramos que la entrada de este sistema ha sido benéfica 

principalmente por la creacién de nuevas fuentes de empleo y por la sana 

competencia que se ha creado entre los negocios franquiciados y no 

franquiciados. Esta competencia se ha provocado con el objeto de captar a un 

mayor numero de consumidores y mantenerse competitivos en el mercado. 

Por consiguiente, en 1988 se funda la Asociacién Mexicana de Franquicias 

teniendo como principal propésito la creacién, promocién y desarrollo de 

franquicias dentro del territorio nacional. 

No obstante lo anterior, algunos equivocadamente consideraban que este 

sistema era un instrumento mediante ei cual se comenzaria a generar la pérdida 

de nuestros valores culturales y tradicionales. 

"En el caso de los restaurantes de comida o alimentos rapidos, se dieron 

casos en que las autoridades temian que se propiciara el fin de algunas de 

nuestras tradiciones culinarias, la sustitucién para siempre del taco, la quesadilla 6 

el mole poblano por la hamburguesa, la dona 0 el pollo frito °”. 

"© GONZALEZ CALVILLO, Enrique y Rodrigo: Franquicias, ta revolucién de los 90, 1a Edicién , Ed. Mc 

Graw-Hill, México, 1994, p. 32.
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Afortunadamente no sucedié de tal forma, sino por el contrario nuestros 

valores culturales y tradictonales han demostrado que son mejores y que pueden 

competir con los extranjeros. 

Ahora bien, desde el punto de vista legal la franquicia en el derecho 

mexicano ha experimentado diversas etapas de desarrollo, de las cuales a 

continuacién haremos una breve referencia: 

A) Antes de la entrada en vigor de la Ley sobre el Control de la Transferencia 

de Tecnologia y el Uso y Explotacién de Patentes y Marcas, promulgada el 30 de 

diciembre de 1982, los contratos de franquicia no se encontraban regulados de 

manera expresa, por lo que dichos contratos no se encontraban sujetos a 

limitaciones legates o administrativas. Sin embargo, si se debian inscribir ante la 

Direccién General de Invenciones y Marcas los contratos de licencia de uso de 

marca 0 nombre comercial que fueran accesorios a un contrato de franquicia. 

B) La Ley sobre el Control de la Transferencia de Tecnologia y e! Uso y 

Explotacién de Patentes y Marcas establecia que los contratos de transferencia 

de tecnologia debian inscribirse en el Registro Nacional de Transferencia de 

Tecnologia para que éstos fueran validos y tuvieran efectos juridicos. Cabe 

sefialar, que para proceder con su inscripcién era requisito indispensable que no 

incluyeran pactos que pudieran constituir causas de negativa de inscripcién.



  

La antes citada Ley tenia como fines primordiales e! de fortalecer a las 

empresas mexicanas 0 a los inversionistas mexicanos al momento de negociar 

con franquiciantes extranjeros, asi como para prevenir abusos por parte de estos 

ultimos. 

“En el caso de México se pretendié resolver el problema mediante la Ley de 

Tecnologia, en virtud de la cual se instituyo el registro de todos y cada uno de los 

contratos de tecnologia que tuvieran efectos en México. Para los efectos de la 

Ley, un contrato de franquicia se considera como transferencia de tecnologia 

“Desde el punto de vista juridico, ha sido determinante la adecuacién de 

nuestro marco legal. Hasta enero de 1990, la legislacién en México practicamente 

no se habia ocupado del sistema de franquicias. No es sino hasta ese momento 

cuando el Reglamento de la Ley sobre el Control de la Transferencia de 

Tecnologia y el Uso y Explotacién de Patentes y Marcas define al contrato de 

franquicia '". 

Cc) El Reglamento de la Ley sobre el Control de la Transferencia de Tecnologia 

y el Uso y Explotacién de Patentes y Marcas, publicado en el mes de enero de 

"GONZALEZ CALVILLO, Enrique y Rodrigo: op. cit., p. 81. 
* UNIVERSIDAD MEXICANA, Como negociar exitosamente una frangquicia, Bolein Planeacién Financiera, 

México, Edicién No. 19, Segundo Trimestre de 1992.
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4990, reconocia formaimente la existencia de una nueva relacién juridica como 

manera o forma de llevar a cabo negocios, resolviendo la incertidumbre que 

existia en cuanto a la aprobacién e inscripcién de fos contratos de franquicia. 

Cabe sefalar, que antes de la existencia de este Reglamento, se 

establecia que toda persona que adquiria una franquicia debia celebrar dos 

contratos; ei de licencia de uso de marca y el de transferencia de tecnologia o 

asistencia técnica. 

Es importante mencionar, que por primera vez se conceptualizé el contrato 

de franquicia dentro de nuestro sistema juridico. Asimismo, consideramos 

acertado que se incluya con claridad los dos elementos fundamentales de este 

contrato: la licencia de uso de una marca y la asistencia técnica 0 transferencia de 

tecnologia. 

Articulo 23.- Se entendera como aquel acuerdo en el que el proveedor 

ademas, de conceder el uso o autorizacién de explotacién de marcas o 

nombres comerciales al adquirente, transmita conocimientos tecnicos, 0 

proporcione asistencia técnica con el propdésito de producir, vender bienes o 

prestar servicios de manera uniforme y con los mismos métodos operativos, 

comerciales y administrativos del proveedor. 

D) La Ley de Fomento y Proteccién a la Propiedad Industrial se promulg6 el 27 

de junio de 1991 y en su articulo segundo transitorio abrogo la Ley sobre el 

Control de !a Transferencia de Tecnologia y el Uso y Explotacién de Patentes y



  

Marcas y a su respectivo Reglamento. Debido a lo anterior, la franquicia dejé de 

ser un acuerdo que se debia inscribir como un contrato de transferencia de 

tecnologia, y por lo tanto, ya no era obligatoria su inscripcién en el Registro 

Nacional de Transferencia de Tecnologia. 

Con esta Ley se deja de regular el contrato de tecnologia, el cua! tenia que 

estar aprobado e inscrito por y ante las autoridades competentes para tener 

efectos legales y ser exigible en nuestro pais. 

Ademas, en virtud de esta Ley hoy en dia !os contratos de franquicia no 

estan sujetos a la aprobacion de la autoridad y su contenido no esta sujeto a las 

restricciones que marcaba fa Ley sobre el Control de la Transferencia de 

Tecnologia y el Uso y Explotacién de Patentes y Marcas y su Reglamento, por lo 

que, las partes contratantes en ejercicio de su libertad contractual pueden 

libremente determinar los términos y condiciones dei contrato sin fimitacién legal o 

administrativa, ya sea directa o indirecta. 

La Ley de Fomento y Proteccién a la Propiedad Industrial definia a la 

franquicia en su articulo 142 de la siguiente manera: 

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, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la 

marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los 
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productos o servicios a los que ésta designe. Quien conceda una franquicia 

debera proporcionar a quien se la pretende conceder, previamente a la 

celebracién de! convenio respectivo, la informacién relativa sobre el estado 

que guarda su empresa, en los términos que establezca el reglamento de 

esta Ley. 

Como se puede notar, no solo definia a la franquicia, sino que establecia 

una obligacién a cargo del franquiciante, misma que consistia en proporcionar 

informacién general sobre la franquicia que se otorga, asi como de su empresa. 

Cabe sefiatar, que esta Ley establece los elementos del contrato de 

franquicia; la licencia de uso de una marca y la obligacién por parte del 

franquiciante de proporcionar al franquiciatario asistencia técnica. Asimismo, se 

establece el derecho por parte de! franquiciatario de solicitar todo tipo de 

informacién referente al franquiciante antes de la celebracién del contrato. 

Esta informacién que debe proporcionar el franquiciante al potencial 

franquiciatario se encuentra en el articulo 65 del Reglamento de fa Ley de la 

Propiedad industrial, el cual se publicé el 23 de noviembre de 1994. 

E) La Ley de la Propiedad Industrial nace como consecuencia del decreto 

publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 2 de agosto de 1994, mediante el 

cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de 

Fomento y Proteccién de ta Propiedad Industrial, con una vacatio legis hasta el 1 

de octubre de 1994. Esta Ley tiene como novedad, por lo que a franquicias se
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refiere, la aplicacién del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial en jos 

articulos 5, 10 y 65. 

El articulo 5 establece los requisitos que deben cumplir las solicitudes o 

promociones que se presenten ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial o en las delegaciones de la Secretaria de Comercio y Fomento 

Industrial. Por otro lado, el articulo 10 del Reglamento establece los requisitos que 

deben cumplir las solicitudes de inscripcion de una licencia de uso de cualquier 

derecho de propiedad industrial o franquicia, ademas de los requisitos a que se 

tefiere el articulo 5 antes referido. 

Finalmente, el articulo 65 establece la minima informacién técnica, 

econémica y financiera que el titular de ia franquicia debe proporcionar a fos 

potenciales franquiciatarios previa celebracién det contrato de franquicia. 

Consideramos que esta informacién es completa, ya que informa y protege a los 

potenciales franquiciatarios sobre la inversion que vayan a realizar en un nuevo 

negocio. 

Cabe sefialar, que la definicién de franquicia contemplada en el articulo 

142 la Ley de Fomento y Proteccién a la Propiedad Industrial no sufrié reforma 

alguna. 
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Es importante indicar, que la Ley de la Propiedad Industrial es una 

consecuencia de la modernizacién del marco juridico mexicano iniciada a 

principios de 1994. En esa etapa de modernizacién se publicaron leyes como fa 

de Competencia Econdémica, la de Proteccién al Consumidor, asi como fa 

| publicacién de diversas Normas Oficiales Mexicanas. Ademas, la Ley Federat del 

Derecho de Autor, siendo esta la Ley la mas reciente dentro de esta etapa de 

modernizacion, por fo que afirmamos que México ya cumplié con los compromisos 

derivados del Tratado de Libre Comercio, por lo que a publicacion y aplicacion de 

leyes se refiere. 
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CAPITULO SEGUNDO 

GENERALIDADES DEL CONTRATO DE FRANQUICIA. 

2.1. CONCEPTO DE FRANQUICIA 

El conceptualizar algin tipo de contrato resulta sumamente dificil, mas aun 

el contrato de franquicia por contener elementos especiales y complejos, lo que 

hace que su definicién resulte de dificil integracién. No obstante esta dificultad, 

consideremos necesario conceptualizarlo por tratarse de un trabajo de 

investigacion juridica. 

En estas condiciones, a continuacién nos permitimos citar diversas 

posturas respecto al contrato de franquicia, para que al final del presente apartado 

demos nuestro propio concepto. 

2.1.1. DOCTRINAL 

A) Javier Arce Gargollo sefiala que, "El contrato de franquicia, licencia o 

concesién es aque! por et que el licenciante o concedente otorga al licenciatario o 

concesionario, el derecho a distribuir ciertos productos o a explotar, con cierta 

exclusividad, a una empresa 0 negociacién mercantil de servicios y productos en 
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ambos casos, mediante la transmisi6n de conocimientos técnicos y el uso de 

marca(s) y nombre(s) comercial(es), a cambio de una_contraprestaci6n 

generalmente ligada a los resultados de la operacién de la negociacién ””. 

Este concepto nos parece amplio y completo en virtud de que incorpora 

todos los elementos del contrato de franquicia. Sin embargo, no hace referencia a 

las partes que intervienen en ei mismo, es decir el franquiciante y el 

franquiciatario, confundiéndolos con el del ticenciante y licenciatario o concedente 

y concesionario, lo que hace suponer que ef contrato de franquicia es una variante 

del contrato de licencia de uso de marca o de concesién mercantil. 

B) Para Benedito Francés, el contrato de franquicia es un "sistema de 

colaboraci6n entre dos empresas diferentes, pero ligadas por un contrato en virtud 

del cual, una de ellas concede a ja otra, mediante el pago de una cantidad y bajo 

condiciones bien determinadas, el derecho de explotacién de una marca o formula 

comercial representadas por un simbolo grafico o un emblema y asignandole al 

mismo tiempo una ayuda y unos servicios regulares destinados a facilitar esta 

tan explotacién 

° ARCE GARGOLLO, Javier: El Contrato de Franquicia, 1a Edicién, Ed. Themis, México, 1990, p.36. 

'* FRANCES, Benedito: Los Contratos Mercantiles ante e) Derecho Europes, citado por Lluis Cardelus, |. 

Gassiot, op. cit., p. 23. 
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En nuestra opinién este concepto es acertado, sin embargo, habia del 

sistema y no del contrato, lo cual puede ocasionar confusiones. 

C) El diccionario Black's Law Dictionary, sefala que el contrato de franquicia 

es "una licencia que otorga el duefio de una marca o nombre comercial, 

autorizando a otro a vender productos o servicios al amparo de la marca o nombre 

comercial, por el contrato de franquicia, el franquiciatario asume en llevar un 

negocio o vender un producto o servicio de acuerdo con los procedimientos y 

métodos indicados por el franquiciante, quien por su parte asume otorgar 

asistencia al franquiciatario a través de publicidad, promocién y otros servicios de 

asesoria '*". 

Este concepto nos parece sumamente completo en virtud de que abarca 

todos y cada uno de los elementos del contrato de franquicia. 

D) Arturo Diaz Bravo entiende por contrato de franquicia una variante del 

contrato de concesi6n. 

En nuestra opinién el Lic. Diaz Bravo no deja la posibilidad de considerar al 

contrato de franquicia como una figura juridica independiente, por lo que ésta 

aportacién no es muy significativa dentro del presente trabajo. 

'S BLACK’S LAW DICTIONARY, 5a Edicién, Estados Unidos de América., 1979. 
‘6 DIAZ BRAVO, Arturo: Contratos Mercantiles, 3a Edicién, Ed. Harla, México, 1990, p. 247. 
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E) Lluis Cardelus |. Gassiot sefiala que el contrato de franquicia en Espafia, es 

“un contrato mercantil atipico, bilateral y sinalagmatico, por el que una de las 

partes, franchisor, cede a la otra, franchisee un producto, unos conocimientos 

técnicos para la explotacién de aquel y un asesoramiento constante y, en 

contraprestacién, percibe del franquiciado un precio inicial mas un porcentaje 

ve 
sobre sus ventas, o sdlo éste ultimo "”. 

Como se puede observar éste autor no considera ei aspecto de la licencia 

de uso de marca, sin embargo considera el aspecto de la contraprestacién, asi 

como la mayoria de los elementos del contrato de franquicia. 

F) Para la Generalitat Valenciana, el contrato de franquicia es “un contrato por 

el que una empresa (franquiciador) concede a otra u otras empresas 

independientes (franquiciado), en contraprestaci6n a una remuneracién, el 

derecho a ser representado bajo su razon social y su marca para vender 

productos o servicios ofrecidos de una manera original y especifica, de acuerdo 

con unas técnicas comerciales uniformes anteriormente experimentadas y en 

lan continua adaptacién 

7 CARDELOS I. GASSIOT, Lluis: op. cit., p. 26. 
"8 VALENCIANA GENERALITAT: Guia de la Franquicia, Editado por la Camara Oficial de Comercio, 

Industria y Navegacién de Valencia, 1988, p. 135. 
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Consideramos que éste concepto contempla de manera principal el hecho 

de que fa asistencia técnica de un negocio debe ser probada antes de 

comercializarse, en el entendido de garantizar el éxito del negocio franquiciado. A 

este respecto, cabe sefialar que la experiencia de un negocio exitoso es lo que 

finalmente va a adquirir el franquiciatario. 

G) Para el Lic. Enrique Arturo Gonzalez Calvillo, ef contrato de franquicia es 

"un sistema de distribucién de bienes y servicios en ef cual una organizacion 

(franquiciante), cede contractualmente y por un tiempo determinado, el derecho 

de vender o utilizar su tecnologia y/o su marca a otra organizacién (franquiciatario) 

19" 

Nuevamente nos encontramos con una definicién completa, abarcando Ja 

totalidad de los elementos del contrato de franquicia. 

Como se puede observar, la mayoria de las definiciones consideran alguno 

© algunos de los elementos del contrato de franquicia, sin lograr un concepto 

generalizado. 

'' GONZALEZ CALVILLO, Enrique: op. cit., p. 37. 
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En este sentido, creemos que una correcta definicién del contrato de 

franquicia debe basarse principalmente en la experiencia obtenida en el manejo 

de este sistema. Por lo que el concepto del contrato de franquicia tiene que 

atender al punto de vista comercial, administrativo, de negocios, y por supuesto al 

legal. 

Por lo que, por nuestra parte, consideramos que una definicién apropiada 

del contrato de franquicia seria la siguiente: 

El contrato de franquicia es un contrato mercantil, bilateral, oneroso de 

tracto sucesivo en virtud def cual el franquiciante le otorga al franquiciatario el 

derecho exciusivo o no, para usar una marca, aviso o nombre comercial o 

cualquier otro derecho de propiedad industrial e intelectual y a su vez le transfiere 

su tecnologia (know-how) para la operacién de un negocio. Por su parte, el 

franquiciatario se obliga el pago de una regalia y al estricto apego a todos y cada 

uno de tos estandares y requisitos impuestos por el franquiciante. 

De este concepto, podemos desprender las siguientes caracteristicas: 

1. Es un contrato, es decir, un acuerdo de voluntades entre personas 

(comerciantes) capaces para adquirir y contraer derechos y obligaciones, 

respectivamente. 
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2. Es un contrato a largo plazo, ya que una ruptura imprevista entre los partes 

les afectara considerablemente, principalmente por la inversién que se realiza y 

por los recursos que emplean cada una de ellas. 

3. Puede o no existir una exclusividad la cual va a depender de Ia. voluntad del 

franquiciante, es decir del mercado a que esté enfocada la franquicia y 

principalmente de las expectativas de crecimiento que desee. Por otro lado, 

otorga al franquiciatario la seguridad de que la explotacién de la negociacion 

mercantil no se encontraraé obstaculizada por terceros de la misma franquicia 

dentro de un area geografica determinada, es decir contara con un radio de 

proteccidn especifico. 

4. En este contrato, el franquiciatario cuenta con la autorizacion del 

franquiciante para usar una marca o nombre comercial, asi como la asistencia 

técnica otorgada a este ultimo, en la inteligencia de explotar el negocio mercantit 

que se fe otorga en franquicia, sometiéndose a las obligaciones impuestas por el 

franquiciante, ya que como antes lo indicamos, lo que adquiere el franquiciatario 

es la experiencia del franquiciante. 
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5. Existe una contraprestacién, misma que consiste en un pago inicial 

calculado al impacto comercial de la franquicia, a la asistencia técnica y a un 

reconocimiento y aceptacién por parte del publico consumidor. Ademas, del pago 

periddico, ef cual en la mayoria de las veces se pacta sobre porcentajes fijos 

establecidos en el contrato aplicado sobre las ventas brutas mensuales de la 

franquicia. 

En tal virtud, el contrato de franquicia cuenta con determinados elementos 

que permiten su adecuada conformacién, como fo son la marca o nombre 

comercial y la asistencia técnica. 

Bajo este orden ideas, a continuacién mencionaremos la definicion legal del 

contrato de franquicia contenida dentro de nuestro sistema juridico mexicano en la 

Ley de la Propiedad Industrial. 

2.1.2. LEGAL 

Como ya se menciond, nuestra legislacién ha venido evolucionando de 

manera favorable, por lo que en ta actualidad contamos con una adecuada 

definicién del concepto franquicia: 
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Articulo 142.- Existira franquicia, cuando con la licencia de uso de marca se 
transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, 

para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes 

© prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, 

comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, 

tendientes a mantener Ja calidad, prestigio e imagen de los productos o 

servicios a los que ésta designe. 

2.1.3. NATURALEZA JURIDICA 

Como podemos observar, el contrato de franquicia posee caracteristicas 

unicas que la distinguen perfectamente de otros contratos, sin embargo debemos 

tomar en cuenta los esquemas tradicionales para poder comprender con mayor 

precision el contrato de franquicia, cuya naturaleza juridica se pretende determinar 

en el presente apartado, el cual nos ayudara a entender de mucho mejor manera 

io que significa el contrato de franquicia. 

Es importante destacar, que el contrato de franquicia posee una naturaleza 

juridica propia. A este respecto el Lic. Javier Arce Gargollo sefiala lo siguiente: "El 

contrato de franquicia tiene particularidades propias que no permiten asimilarlo a 

los contratos tipicos ya existentes o a otras novedosas figuras mercantiles nacidas 

en la practica de los negocios y que se celebran frecuentemente en México *”". 

?° ARCE GARGOLLO Javier: op. cit., p. 70. 
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Esta afirmacién se vera apoyada en la diferenciacién que posteriormente 

realizaremos en éste mismo capitulo, respecto a otras figuras juridicas afines al 

contrato de franquicia. Cabe destacar que esta diferenciacién se reduce at hecho 

de que la franquicia implica una la licencia de uso de marca y la transferencia de 

tecnologia o “know-how”. 

Como ya antes sefialamos, el contrato de franquicia posee una naturaleza 

juridica propia, siendo considerado como un contrato nominado, el cual goza en la 

actualidad de eficacia y del reconocimiento de gran parte de nuestra pobiacién 

economicamente activa, ya que por lo general el término franquicia es utilizado 

dentro del ambito de los negocios. 

Sin embargo, temas como el dei presente trabajo son sumamente 

novedosos dentro del mundo de las franquicias, mas aun en el caso de México a 

diferencia de otros paises, tal es el caso de los Estados Unidos de América, 

donde se ha venido desarrollando este tema con gran rapidez. 

Ahora bien, el contrato de franquicia al ser un contrato atipico, éste se 

regira por las reglas contractuales generales establecidas para los contratos 

tipicos, por la voluntad de las partes, siempre y cuando no sea contraria a la ley ni 

a las buenas costumbres. 
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En este sentido, opinamos que el contrato de franquicia debe estar 

regulado con el objeto de que las partes contratantes tengan mejores y mas claras 

disposiciones legales y por ende, gocen de seguridad juridica. Con ésto, no 

pretendemos decir, que las partes en la actualidad no gozan de seguridad juridica, 

sin embargo esta no regulacién det contrato de franquicia nos llev6 a reflexionar 

en lo anterior. 

Ademas, consideramos que de esta manera nos permitira resolver con 

mucho mas claridad los conflictos que se pueden ocasionar entre las partes 

contratantes, por ejemplo; los avisos de incumplimiento y de terminacion de una 

franquicia, el continuo uso ilegal de una marca, la solucion de controversias y 

disputas, por sélo mencionar algunos ejemplos. 

Es importante sefialar, que la naturaleza juridica del contrato de franquicia 

se manifiesta en la conformacién de tres elementos fundamentales, el 

licenciamiento de uso de una marca o nombre comercial, la asistencia técnica y el 

pago de regalias sobre las ventas que realice el propio franquiciatario. 
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Cabe mencionar, que ninguno de estos elementos se encuentran unidos de 

manera formal y/u ordinaria dentro de otro contrato tipico o atipico, aunque como 

lo veremos posteriormente, existen figuras juridicas afines al contrato de 

franquicia donde de alguna manera se incorporan, haciendo, valga la expresion, 

un disfraz de la figura juridica del contrato de franquicia. 

Ademas, en el presente trabajo se dedica un capitulo especial para tratar 

dos de estos elementos principales, los cuales logran la existencia de la figura 

juridica de ta franquicia; ta asistencia técnica y el licenciamiento de uso de marca 

o nombre comercial. 

Para lograr tener una visi6n mas compieta del contrato de franquicia, en el 

apartado siguiente expondremos los tipos de franquicia que existen. 

2.1.4. TIPOS DE FRANQUICIA 

En relacién con los diversos tipos de contrato de franquicia, explicaremos 

las clases 0 categorias que existen de acuerdo al consenso generalizado por 

parte de los autores, asi como desde un punto de vista meramente practico. 
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A)  Eranquicia de Marca 

El franquiciante reatiza !a fabricacion de los productos para distribuirlos a 

los franquiciatarios logrando formar una relacién estrecha. Ei franquiciante 

autoriza al franquiciatario a utilizar sus marcas bajo !as condiciones impuestas por 

el franquiciante. 

B) EF ici istsi 

El mismo franquiciante es el encargado de seleccionar sus productos, 

mismos que son fabricados por terceros, para que a su vez sean revendidos y 

distribuidos a sus franquiciatarios mediante la utilizacion de la marca del 

franquiciante. En este tipo de franquicia, se da la incorporacion de otra 

distribucion, siendo ésta entre el franquiciatario y el consumidor final. 

C) Franquici ici 

En este caso, el franquiciante no vende productos sino ofrece servicios que 

se prestaran mediante sistemas muy estrictos para operar, manejar y administrar 

una franquicia. En este tipo de franquicia se requiere de un sistema adecuado y 
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eficaz, razén por la cual estos contratos contienen diversos manuales 

incorporados al contrato de franquicia a manera de anexos, aunque en ocasiones, 

estos anexos se transforman en contratos accesorios al contrato de franquicia. 

dD) £ i . 

Esta franquicia surge cuando el franquiciante se asocia con otras industrias 

para que fabriquen los productos designados por el franquiciante, es decir, los 

franquiciatarios fabricaran determinados productos bajo la supervisién del 

franquiciante allegandose de tecnologia y de una marca. 

E) £ icia Mi 

En este tipo de franquicia se pueden combinar algunos de los tipos antes 

citados. 

F)  Eranquicia Maestra 

Este tipo de franquicia se da generalmente entre dos personas morales, 

una denominada empresa franquiciante, quien es la titular de la marca y de los 
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conocimientos técnicos que permitan la operacién del sistema y por otra parte, la 

sociedad que adquiere los derechos para establecer franquicias propias y/u 

otorgar franquicias individuales, denominado franquiciatario maestro. 

En este caso, e! franquiciatario maestro puede a su vez subfranquiciar a 

terceros para la apertura y operacion de unidades dentro de un territorio 

especifico, es decir, tendra la facultad de otorgar contratos de franquicias 

individuales, o subfranquicias dentro de su territorio. 

Cabe sefialar, que por lo general el franquiciatario maestro adquiere un 

derecho exclusivo dentro del territorio, estando sujeto a la obligacién de 

desarrollar y operar un determinado numero de unidades de la franquicia, ya sean 

propias o franquiciadas en un determinado periodo. 

G)  Franquici . 

Es aquella franquicia cuya finalidad es establecer una unidad concreta y 

determinada. Esta puede establecerse mediante la celebracién de un contrato 

entre la empresa franquiciante y el franquiciatario o bien, entre el franquiciatario 

maestro y el franquiciatario. 
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H)  Eranquicia Regional 

En este tipo de franquicia, el franquiciante y e! franquiciatario establecen 

que este Ultimo desarrollara unidades franquiciadas en un determinado territorio. 

En ocasiones se da la figura de otro contrato, el cual se denomina territorial, 

donde se establece la porcién geografica en donde se deberan establecer las 

unidades franquiciadas. 

I) Franquicia de Desarrollo 

El franquiciatario maestro se obliga en un determinado periodo de tiempo a 

establecer y operar cierto nUmero de unidades ya sean propias o franquiciadas. 

2.2. TERMINOLOGIA DEL CONTRATO DE FRANQUICIA 

Es adecuado precisar y definir la terminologia empleada en el contrato de 

franquicia, toda vez que ésta es muy variada y al parecer no existe un consenso 

sobre la terminologia que debe utilizarse. 

Como mencionamos en el primer capitulo de esta investigacién juridica, 

existe la opinion generalizada respecto al hecho de que la terminologia de la 
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franquicia tiene sus antecedentes mas remotos en los Estados Unidos de 

América. Por consiguiente, la terminologia que se utiliza por lo que respecta a las 

partes que intervienen en el contrato de franquicia, es también de origen 

norteamericana, ya que se les conoce como "franchisor" (franquiciante) y 

"franchisee" (franquiciatario), para designar, respectivamente a las partes que 

otorgan y reciben un negocio en franquicia 7. 

Para estar en posibilidades de entender el uso de la terminologia 

norteamericana y mas ain para entender su recepcién en nuestro sistema 

juridico, es oportuno mencionar que en la inmensa mayoria de los paises el 

término "franquicia” significa un privilegio de tipo fiscal, por el cual se exenta a una 

persona de pagar impuestos por la importacién de determinados productos. En 

este sentido, el Diccionario de la Real Academia Espafiola de la Lengua, define el 

término franquicia como “la libertad y exencién que se concede a una persona 

para no pagar derechos por las mercaderias que introduce o extrae, o por el 

20 
aprovechamiento de algun servicio publico *”. 

A pesar de que el término franquicia proviene de tos Estados Unidos de 

América, podemos advertir que es cada vez mas comutn la utilizacién del vocablo 

2 Cfr..VICENT CHULIA, Francisco: Compendio Critico de Derecho Mercantil, Tomo It, 2a Edicién, Ed. 

Bosch, Barcelona, 1986, p.314. 
” DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPANOLA DE LA LENGUA: 20a Edicién. Ed,. Espasa 

Calpe, Madrid, 1970. 
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franquicia en el sistema de derecho castellano, toda vez que se ha buscado darie 

un mismo sentido, principalmente desde un punto de vista comercial y de 

negocios. 

A nivet mundial, la terminologia que se emplea es ta de “franchising” y a las 

partes se les conoce como "franchisor" (franquiciante) y "franchisee" 

(franquiciatario). 

Cabe sefialar, que existe terminologia relacionada con el contrato de 

franquicia misma que ha sido elaborada por asociaciones internacionales, 

buscando uniformar tos términos y de esta manera evitar confusiones. 

Por otra lado, Javier Arce Gargollo manifiesta que el término franquicia 

puede tener diversas acepciones: ” 

A) Franquicia como el derecho de exptotar un negocio. Como el privilegio o la 

concesién que se otorga a determinada persona en torno a fa explotacién de un 

negocio ya establecido y exitoso. 

B) Franquicia como et establecimiento o lugar concreto donde se desarroilan 

las actividades de la empresa mercantil, 

  

* Cfr., ARCE GARGOLLO Javier: op. cit., p. 35. 
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C) Franquicia como el contrato de que se trata, por virtud det cual se crean 

diversos derechos y obligaciones para las partes que intervienen en el mismo. 

En nuestra opinién, consideramos adecuado el uso de la palabra 

franquicia, toda vez que dicho término es aceptado y contemplado por nuestra 

legislacién actual, ya que desde el Reglamento de la Ley Sobre el Control y 

Registro de la Transferencia de Tecnologia y el Uso y Explotacién de Patentes y 

Marcas en sus articulos 23 a 26 se incluia este término. 

De este modo, ia Ley de la Propiedad Industrial en su articulo 142 define lo 

que debemos entender como franquicia, asi como el Reglamento de la misma Ley 

establece en su articulo 65 los términos adecuados para cada una de las partes. 

Esto nos lleva a considerar, que los términos actualmente utilizados por nuestra 

legistacion son adecuados, ya que legislaciones anteriores designaban a las 

partes como proveedor y adquirente o como licenciante o licenciatario, siendo 

estas designaciones absolutamente erréneas e insuficientes. 

No debemos dejar pasar el hecho, de que en ocasiones se designan a las 

partes como “franquiciador" y "franquiciado", en cuyo caso su significado es el 

mismo, en virtud de que claramente se comprende que se trata de la persona que 

otorga la franquicia, y por la otra, quien fa recibe. 
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Por este motivo y en el entendido de evitar confusiones, debe entenderse 

como contrato de franquicia, al contrato objeto de estudio en el presente capitulo y 

como franquiciante y franquiciatario a fas partes que intervienen en el mismo 

contrato. 

2.3. CLASIFICACION DEL CONTRATO DE FRANQUICIA 

Dentro de cualquier trabajo de investigacion juridica, siempre resulta 

indispensable clasificar la materia que se estudia, motivo por el cual consideramos 

necesario clasificar el contrato de franquicia. A continuacién expondremos ia 

clasificacién que a nuestro juicio nos parece la mas apropiada. 

A) Mercantil 

Para poder comprender si un contrato es de naturaleza mercantil o no, 

debemos tomar como base la clasificacion de actos de comercio que establece el 

Cédigo de Comercio en el articulo 75. 

Este articulo sefiala lo que se entiende como actos de comercio, sin 

embargo, no es la Unica legislacion en donde se les da el cardcter de mercantil a 

los actos que se realizan, ya que también se les da dicho caracter a los titulos y 

operaciones de crédito y a las fianzas. 
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De este modo, podemos clasificar a los actos de comercio de la siguiente 

manera: 

4. Actos de Comercio atendiendo al sujeto: Actos por virtud de los cuales, los 

elementos personales que intervienen en el contrato son comerciantes o 

banqueros. 

2. Actos de Comercio atendiendo al fin o motivo: Actos mediante los cuales se 

buscan fines de especulacion y lucro. 

3. Actos de Comercio atendiendo al objeto: Aquellos actos que tienen por 

objeto cosas, bienes y derechos de naturaleza mercantil. 

En base a lo anterior, podemos concluir, que el contrato de franquicia es 

mercantil por lo siguiente: 

1. En cuanto a los sujetos: Tanto el franquiciante como el franquiciatario son 

comerciantes y buscan realizar determinado acto de comercio. 

2. En cuanto a los fines que persiguen: Las partes en ef contrato de franquicia 

buscan la especulacién y el lucro. 
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3. En cuanto al objeto: El objeto del contrato de franquicia puede ser tan 

amplio como la diversidad de servicios o productos existentes en el mercado. A 

este respecto, la Asociacién Mexicana de Franquicias asegura que existen en el 

mercado nacional mas de 60 giros diferentes de franquicias. 

B) Nomi Atipi 

Es un contrato nominado, porque el mismo esta conceptuatizado en la Ley 

de la Propiedad Industrial y es atipico por e! simple hecho de no encontrase 

regulado en la antes citada Ley ni en ningtin otro ordenamiento legal en México. 

C) ‘Bilateral 

Es un contrato bilateral o sinalagmatico en virtud de que las partes tienen 

un doble caracter, donde a! mismo tiempo pueden ser acreedores y deudores; es 

decir, producen obligaciones reciprocas para ambas. Por consiguiente, si una de 

las partes no cumple o no puede cumplir con la obligacion a su cargo, la otra parte 

podra solicitar el cumplimiento o la resoluci6n de la obligacién, con el 

resarcimiento de dafios y perjuicios en ambos casos. 
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D)  Oneroso 

En este contrato existe una reciprocidad entre el franquiciante y el 

franquiciatario en cuanto a los beneficios, provechos, ventajas y también en 

cuanto a las cargas o gravamenes. De tal forma, nuestro Cédigo Civil sefiala que 

es un contrato oneroso aquel en que se estipulan provechos y gravamenes 

reciprocos. 

E) Tipo Mixto 

Esto es en virtud de que contiene diversas obligaciones derivadas de uno 0 

varios contratos que pueden ser accesorios al contrato de franquicia. 

F) Principal 

El contrato de franquicia no depende de ningUn otro contrato para su 

celebracion. 

G) — Intuitu Personae 
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Este es un contrato mediante el cual ambas partes buscan que su 

contraparte tenga una solvencia econdémica y moral, ya que el contrato de 

franquicia se basa principalmente en !a confianza que existe entre las mismas. 

H) = Colaboracion 

Las partes contratantes operan practicamente de manera estrecha, casi 

como socios, debido a que los intereses que persiguen son los mismos y el 

beneficio es mutuo. 

) Largo plazo o de tracto sucesivo 

Como ya antes mencionamos, la gran mayoria de los contratos de 

franquicia representan una inversién para cada una de las partes, razon por la 

cual los derechos y obligaciones del contrato de franquicia se dan en un periodo 

prolongado. 

J) Tipo Formal 

En atencién con el contrato de franquicia, no es suficiente la existencia del 

acuetdo de voluntades para que este contrato se perfeccione y produzca todos 

sus efectos, sino que existe determinada formalidad establecida en iey. 
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En este sentido, la Ley de la Propiedad Industrial sefala que los contratos 

de franquicia deben ser inscritos ante ei Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial, motivo por el cual deben celebrarse por escrito para que sea posibie su 

inscripcién. 

La inscripcién que se realiza ante dicho Instituto es una formalidad que le 

da validez al contrato de franquicia y por !o tanto produce efectos en perjuicio de 

terceros, otorgando a su vez seguridad juridica entre las partes. 

Como se puede observar, el clasificar el contrato de franquicia nos deja 

entrever, que éste posee caracteristicas muy diferentes a la de otros contratos. En 

el apartado siguiente analizaremos los elementos dei contrato de franquicia, es 

decir, los personates, formales y reales, respectivamente. 

2.4. ELEMENTOS DEL CONTRATO DE FRANQUICIA 

En el presente apartado analizaremos los elementos juridicos que integran 

al contrato de franquicia, !o que nos permitira entender con toda claridad los 

efectos y alcances de este contrato. 
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2.4.14. ELEMENTOS PERSONALES 

Los elementos personales son las partes que intervienen en la celebracién 

del contrato, por lo que entenderemos como partes del contrato de franquicia al 

franquiciante y al franquiciatario, pudiendo presentarse la figura del 

subfranquiciatario, esto es siempre y cuando se prevea en e! contrato la 

posibilidad de subcontratar. 

A) — El Franquiciante 

Es aquella persona fisica o moral que con fines de lucro y comercio es 

titular de una marca, la cual protege productos y/o servicios, asi como duefio de 

una tecnologia mediante la cual explota de manera comercial dicho producto o 

servicio, otorgando una o varias licencias de manera temporal a otra(s) persona(s) 

denominada(s) franquiciatario(s). 

Esto quiere decir, que el franquiciante es aquella persona que ha logrado 

iniciar su propio negocio invirtiendo recursos para que éste sea competitivo y 

exitoso y que busca un constante prestigio en el mercado, asi como el 

reconocimiento de! puiblico consumidor, en la inteligencia de expandirse para abrir 

nuevos canates de ventas. 

a7



  

Ahora bien, la Ley de la Propiedad industrial se abstiene de dar una 

definicion especifica, unicamente considerando al franquiciante como la persona 

que concede una franquicia. 

B) El Franquiciatario 

El franquiciatario es aquel comerciante independiente que adquiere 

contractualmente el derecho de comercializar una marca y de utilizar un sistema, 

dentro de una d4rea geografica exclusiva, mediante el pago de una regalia y bajo 

las condiciones impuestas por el franquiciante. 

El franquiciatario debe cumplir con un determinado perfil basado en su 

buena reputacién y confianza, es decir en aspectos personales para que el 

franquiciante le otorgue una franquicia. En nuestra opinién, el franquiciatario 

también debe verificar y analizar a fondo si cumple o puede cumplir con dicho 

perfil. 

A este respecto, la Ley de la Propiedad Industrial denomina a ésta parte 

como la persona a quien se le concedera la franquicia. 
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Es conveniente sefialar, que puede existir la posibilidad de que el 

franquiciatario, previa aprobacién del franquiciante, celebre contratos de 

subfranquicia con otros comerciantes independientes con el objeto de expandir la 

franquicia a diferentes puntos de venta. A estos comerciantes se les denominara 

subfranquiciatarios y tendran la obligacion de reportarle al franquiciatario original. 

2.4.2. ELEMENTOS REALES 

En el presente apartado sélo mencionaremos de. manera breve dos 

elementos reales del contrato de franquicia, ya que por la importancia que 

representan el contrato de licencia de uso de marca y la asistencia técnica 0 

“know-how” estos seran analizados en un capitulo especial. 

De este modo, uno de los elementos reales del contrato de franquicia es la 

contraprestacién. En primer termino, debemos sefialar que el precio se pacta 

libremente entre las partes, quienes acuerdan la cuantia det mismo y la forma 0 

modo de pago a cargo del franquiciatario. Cabe sefalar que la contraprestaci6n 

puede ser cubierta en dinero 0 en especie. 

49



  

Como es evidente, la forma mas comin de cubrir ja contraprestacion es en 

dinero, toda vez que se permite valorar con mayor facilidad pecuniariamente ia 

obligacién, aunque no obstante, la contraprestacién puede ser cubierta con pagos 

en especie, donde a su vez se valorara en dinero. 

La contraprestacién pactada en dinero puede cubrirse de dos formas, en 

moneda de curso legal nacional o en moneda extranjera. Ei precio pactado en 

moneda nacional no representa problema alguno, ya que et franquiciatario cubrira 

el precid con fa cantidad exacta estipulada en el contrato mas, dependiendo del 

caso, algin interés también pactado en moneda nacional. Sin embargo, cuando el 

precio es pactado en moneda extranjera, es recomendable fijar en el contrato el 

tipo de cambio a moneda nacional en que habra de efectuarse el pago. Cabe 

sefalar, que no existe impedimento alguno para que el precio de! contrato de 

franquicia se pacte en moneda extranjera, en virtud de que las obligaciones 

contraidas en moneda extranjera gozan de plena validez juridica. 

Por lo que atiende a las variantes que pueden presentarse en el pago del 

precio, éstas pueden ser en un pago inicial, en un porcentaje sobre ventas o bien 

mediante la combinaci6n de estos. 
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Otro elemento real dentro del contrato de franquicia es la exclusividad o 

pacto de exclusiva, el cual constituye obligaciones para cada una de Jas partes, y 

que por su propia naturaleza y consecuencias debe contemplarse expresamente 

dentro del mismo contrato. 

En términos generales, el pacto de exclusiva consiste en una limitacién a la 

libertad contractual, donde el franquiciante no debe otorgar otro contrato en una 

zona geografica especifica y donde el franquiciatario asume la obligaci6n de no 

vender otros productos u ofrecer otros servicios distintos a los de! objeto del 

contrato, asi como no competir con el franquiciante. De tal suerte, es ldgico 

pensar que el pacto de exclusiva debe estar sujeto a un plazo determinado. 

Antes de concluir este apartado, deseamos recordar que el contrato de 

licencia de uso de marca y Ia asistencia técnica o “know-how” son dos vitafes 

elementos reales del contrato de franquicia, mismos que seran tratados en el 

siguiente capitulo. 

2.4.3. ELEMENTOS FORMALES 

El contrato de franquicia requiere de determinadas formalidades, tal y como 

todos los contratos mercantiles !as requieren. Sin embargo, en el presente 
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* 

apartado mencionaremos que todo contrato de franquicia debe ser inscrito ante el 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y para que sea inscrito o registrado 

debe otorgarse por escrito. 

Motivo por el cual, esta formalidad constituye un elemento de validez de! 

contrato de franquicia, toda vez que la omisién de esta formalidad trae como 

consecuencia que el contrato pueda ser impugnado, 0 en su defecto, no surta 

efectos en perjuicios de terceros. Por lo tanto, el contrato de franquicia es un 

contrato formal. 

En este sentido, el Ultimo parrafo del articulo 142 de la Ley de la Propiedad 

industrial establece que para ta inscripcion de la franquicia seran aplicables las 

disposiciones del Capitulo V! (De las Licencias y la Transmision de Derechos). En 

este sentido, el articulo 136 de la misma Ley sefiala que la licencia debera ser 

inscrita en el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de'terceros. 

2.5. FIGURAS JURIDICAS AFINES AL CONTRATO DE FRANQUICIA 

Como previamente lo hemos sefalado, el contrato de franquicia contiene 

varios elementos de otros contratos mercantiles. Sin embargo en ocasiones se



  

utilizan otros contratos mercantiles para disfrazar al contrato de franquicia. Por 

este motivo, en el presente apartado mencionaremos las principales figuras 

juridicas afines al contrato de franquicia, tales como la agencia, la comisi6én 

mercantil, el suministro, la concesi6n o la distribucion. 

A) La Agencia 

La agencia es un contrato por el cual el agente actua en nombre o por 

cuenta del principal, para fomentar la venta de sus productos o sus servicios. A 

este respecto, la Ley Federal del Trabajo establece en el articulo 285 que los 

agentes de comercio son trabajadores de la empresa o empresas a las que 

prestan sus servicios, situacién que no sucede en la franquicia, ya que el 

franquiciatario es un empresario distinto de la empresa franquiciante. 

De esta forma, Arturo Diaz Bravo sefiala lo siguiente: *...el franquiciatario 

opera como lo haria un agente del franquiciante, por cuanto emptea el nombre 

comercial y fa marca de este Ultimo; empero, saita desde luego una formidable 

objecién: ef primero de ellos no actua en nombre o por cuenta del licenciante, 

como si ocurre en el caso del agente *”. 

  

4 DIAZ BRAVO, Arturo-op cit., 216. 
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De tal forma, el contrato de agencia no mantiene una afinidad con el 

contrato de franquicia, por lo que solo podemos encontrar afinidad entre ambos 

por el hecho de que las partes que intervienen son comerciantes o empresarios 

independientes. 

B) Comision Mercanti 

Por lo que respecta a ta comisién mercantil, Joaquin Rodriguez y 

Rodriguez manifiesta que: “...la comisién no es otra cosa que el mandato apticado 

a actos de comercio (articulo 273 del Cédigo de Comercio), luego el comisionista 

viene a ser un mandatario mercantil *”. 

En este sentido, Oscar Vazquez del Mercado indica: "...es un contrato por 

el cual una parte encarga a otra, la conclusién de uno o mas negocios por su 

cuenta de naturaleza mercantil; el comisionista representa el comitente puesto 

que actia en su interés, de manera que los efectos de los actos que realiza 

tecaen en el patrimonio del comitente *”. 

25 RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ Joaquin: Derecho Mercantil, 20a Edicién, Ed. Porria. 1991, p. 33. 
6 VAZQUEZ DEL MERCADO Oscar: Contratos Mercantiles, Sa Edicién,.Ed. Porria, México, 1994, p. 166. 
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” 

De tal forma, podemos decir que la diferenciacién que existe entre la 

comisién mercantil y la franquicia es que el franquiciante no otorga mandato 

alguno a su franquiciatario. Por lo que, al no existir mandato alguno entre 

franquiciante y franquiciatario, los efectos de los actos que realice el 

franquiciatario no recaeran de manera alguna sobre el patrimonio del 

franquiciante. 

Dentro de nuestro derecho, el contrato de suministro resulta ser un contrato 

nominado y atipico, ya que nuestro Codigo de Comercio en su articulo 75 fraccion 

V sefiala que seran actos de comercio, los que realicen las empresas de 

abastecimientos y suministros. 

Consideramos, que el suministro implica un abastecimiento periédico, por 

lo que crea obligaciones a largo plazo o de tracto sucesivo para las partes que 

intervienen en el mismo, motivo por el cual, el contrato de suministro puede ser 

definido como aquel por el cual una de jas partes se obliga, mediante un precio, a 

ejecutar a favor de la otra, determinadas prestaciones periddicas. 
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En este sentido, varios autores opinan que el contrato de suministro es una 

modalidad del contrato de compraventa, ya que se habla de venta por suministro, 

por lo que la causa de ambos contratos es la misma, con la excepcion de que en 

el suministro, el comprador pretende que las mercaderias que adquiere le sean 

entregadas en prestaciones peridédicas a {o largo del tiempo de acuerdo a la 

vigencia del contrato. 

Ahora bien, por lo que respecta al contrato de franquicia, en éste la 

asistencia técnica que presta el franquiciante al franquiciatario se da durante el 

tiempo de vigencia de! contrato, es decir, periodicamente mediante la entrega de 

manuales y sistemas. Por lo que de alguna manera podemos hablar de cierta 

afinidad entre ef contrato de suministro y el de franquicia. 

b) C . Distribucion 

Consideramos, que la figura juridica que mas se asimila al contrato de 

franquicia es el contrato de concesién mercantil o distripucién. Esto es debido, a 

que las partes que intervienen en el contrato de concesién mercantil, es decir, el 

concedente y el concesionario, buscan la permanencia en la relacién contractual, 

asi como el adecuado desarrollo del negocio. 
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* 

A este respecto, Javier Arce Gargollo define la concesién mercantil “como 

aquella por la que el distribuidor (concesionario) se obliga a adquirir, comercializar 

y revender, a nombre y por cuenta propia, los productos det fabricante o productor 

(concedente) en los terminos y condiciones de reventa que éste sefiale ””, 

A pesar de la afinidad que existe entre estos contratos y el contrato de 

franquicia, existe una muy grande diferencia entre ellos, esto es debido a que el 

contrato de franquicia contiene dos elementos fundamentales, derechos de 

propiedad industrial e intelectual y la asistencia técnica, elementos que 

dificilmente se encuentran en la concesién mercantil o en fa distribucién. 

En tal virtud, el contrato de franquicia al poseer estos dos elementos 

fundamentales, es decir la marca y la asistencia técnica, permite su conformacién 

y a su vez diferenciarse con cualquier otra figura juridica. En el capitulo siguiente 

analizaremos ambos elementos, razon por la cual sdlo han sido citados hasta el 

momento. 

7 ARCE GARGOLLO Javier: op. cit., p. 177. 
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2.6. IMPORTANCIA Y SITUACION ACTUAL DEL 

CONTRATO DE FRANQUICIA 

Las franquicias como formato de negocio tienen su aparicién en México en 

los afios ochenta, principalmente dentro de! giro de restaurantes de comida 

rapida, siendo hoy en dia el giro de la industria de los hoteles y restaurantes uno 

de los de mayor expansién y éxito. 

Este formato de negocios también puede ser considerado como un sistema 

de comercializacién, el cual ha demostrado ser eficaz y que en los Ultimos afios ha 

logrado que las franquicias a nivel mundial y en nuestro pais tengan un auge 

sumamente relevante. 

Asimismo, el sistema de franquicias es conocido como, una estrategia para 

la distribucion de productos y servicios, uno de los métodos mas seguros y 

eficaces para las empresas que desean expandir rapidamente sus negocios con 

un minimo de inversién y basicamente representa un compromiso de intereses 

que comprenden dos partes; el franquiciante y el franquiciatario quienes unen 

esfuerzos y habilidades de manera armonica con el unico y exclusivo objeto de 

que ambos tengan éxito. 
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En el caso concreto de México, Ia situacién politica y econémica es propicia 

para el fomento, crecimiento y desarrollo de las franquicias, puesto que existe una 

mas o menos adecuada legislaci6n y se cuenta con una fuerte y renovada 

confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros. No obstante los conflictos 

sociales manifestados en los Ultimos afios, la administracién del Dr. Ernesto 

Zedillo Ponce de Leén ha sentado las bases para un clima favorable en el Ambito 

de los negocios. 

Consideramos que la entrada de las franquicias a México ha sido benéfica, 

principalmente por tres razones; la primera es por la fuente de empleo que 

genera, la segunda debido a la adquisicién de tecnologia tanto comercial como 

industrial que ha ayudado a capacitar y emplear a numero considerable de 

mexicanos, y la tercera se debe a que !a insercion de este formato de: negocios ha 

logrado que otros comercios no franquiciados; a) se preocupen por modernizar 

sus productos y servicios logrando de esta forma ser mas competitivos y b) traten 

de expandir sus negocios mediante el otorgamiento de franquicias a terceros. 

Ahora bien, debemos reconocer que en México el éxito de este formato de 

negocios no ha sido el esperado, ya que en otros paises ha demostrado ser lo 

contrario y de gran expansién. En este punto, creemos que existen muchos 

factores; uno de ellos puede ser el de que no todos los negocios son 
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franquiciables y que para poder franquiciar el franquiciante debe contar con 

experiencia y con una estructura del negocio capaz de tener contro! y vigilancia 

sobre cada uno de sus franquiciatarios. Otro factor puede ser la falta de defensa 

de los derechos intelectuales e industriales del franquiciante en territorio nacional 

tal y como se intentara demostrar en su oportunidad dentro del presente trabajo. 

Otro factor el cual desde nuestro punto de vista ha sido el mas relevante, es la 

constante crisis econémica por la que ha transcurrido nuestro pais en los Ultimos 

afios, logrando que; a) muchos inversionistas no puedan adquirir un franquicia por 

los costos que representan, principalmente en tratandose de franquicias 

extranjeras, b) por la falta de liquidez de empresarios nacionales en desarrollar 

sus propios negocios bajo este sistema y c) los franquiciatarios incumplan en sus 

pagos de regalias, siendo este caso el mas frecuente entre fos dos anteriores. 

Sin embargo, México esta considerado como uno de los paises 

latinoamericanos de mayor exportacién de franquicias, por lo que ha logrado 

adaptarse a nuevos mercados. Esta situacién surgié como consecuencia de la 

crisis econdémica por la que ha pasado nuestro pais en los ultimos afos, por la 

falta de liquidez, y por lo dificil que se ha convertido el mercado en México. Motivo 

por el cual, algunos empresarios y franquiciantes mexicanos decidieron 

inteligentemente expandir sus negocios bajo el sistema de franquicias en el 

extranjero. Ademas, la Asociacién Mexicana de Franquicias afirma que el 60% de 

las franquicias en México son empresas mexicanas. 
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Debemos sefialar, que México cuenta con un valor agregado sumamente 

importante el cual consiste en su diversidad cultural y creativa, lo que provoca que 

México desarroile bajo este esquema de negocios conceptos mexicanos o 

desarrollados por mexicanos, demostrando tener mas y mejor creatividad y éxito 

que cualquier otra franquicia extranjera. Sin embargo, por desgracia muchos 

empresarios mexicanos no adoptan este sistema de negocios porque consideran 

que es para las grandes empresas y que es inseguro. 

6l



  

CAPITULO TERCERO 

CONTENIDO DEL CONTRATO DE FRANQUICIA 

A lo largo del presente trabajo hemos mencionado los dos elementos 

fundamentales contenidos en el contrato de franquicia, es decir el licenciamiento 

de uso de marca o nombre comercial y la prestacién o transmisién de tecnologia o 

"know-how", elementos que logran lta existencia del contrato de franquicia, sin los 

cuales no seria posible este tipo de contrato. 

Sin embargo, debemos aclarar que mediante el otorgamiento de un 

contrato de franquicia no sélo se puede licenciar un uso de marca o nombre 

comercial, sino que en muchas ocasiones se logran licenciar otros derechos 

industriales, tales como patentes, modelos de utilidad o avisos comerciales, asi 

como también derechos intelectuales, como lo puede ser un sistema de cémputo, 

un obra arquitecténica o un simple dibujo. Esto se debe a que hoy en dia muchas 

franquicias se han preocupado por mejorar sus sistemas, su imagen, su 

operatividad, etc, para lo cual tuvieron que invertir recursos, con el objeto de 

obtener un mayor numero de clientes. 

No obstante la antes citada aclaracién, debemos reconocer que el derecho 

industrial mas importante, tanto en lo econémico como en lo comercial, es la 

marca o nombre comercial, tema que desarroliaremos al final del presente 
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“ 

capitulo. Por lo que respecta a otros derechos industriales e intelectuales, 

deseamos indicar que sdélo los mencionaremos, ya que si bien no tienen fa 

importancia de la marca 0 nombre comercial, si son susceptibles de relacionarse 

con el contrato de franquicia. 

3.1. SECRETOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES (“KNOW-HOW”) 

En relaci6n con el presente apartado, debemos mencionar que es 

sumamente delicado por la importancia econémica que representa y por la escasa 

regulacién que existe a este respecto. Esto no quiere decir, que el licenciamiento 

de una marca no sea importante o que la misma marca como tal no tenga un valor 

econdémico, ya que en la actualidad y debido al nivel econémico que éstas han 

adquirido gracias a ta publicidad y a la mercadotecnia, algunas de las marcas 

tienen un valor econémico mucho mas alto que otros bienes dentro de una 

empresa. Por lo que atiende a la regulacion de las marcas, ésta la consideramos 

adecuada, tal y como lo hemos manifestado a través de este trabajo de 

investigacién. 

La importancia econémica de! “know-how” o de los secretos industriales se 

manifiesta principalmente, por los recursos que han empleado y destinado las 

empresas 0 personas franquiciantes para lograr tener en sus negocios un sistema 
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rapido, eficiente y novedoso, inctuyendo modernos elementos administrativos y 

operativos, asi como de atencién y servicio a la clientela y también, por la 

aceptacién del ptiblico consumidor. 

El "know-how" creado o adquirido por el titular del negocio, aunado a la 

marca que éste utilice para promover productos y servicios, van a lograr que la 

marca se posicione en el mercado, ya que por lo general e! consumidor identifica 

a la marca por su calidad y prestigio y no por el “know-how” del negocio per se, el 

cual en la gran mayoria de las ocasiones soporta al mismo negocio. En otras 

palabras, el "know-how" logra que el publico consumidor asocie el concepto 

calidad con marca. Sin embargo, no debemos menospreciar el potencial 

mercadolégico que puede llegar a alcanzar un marca en el mercado gracias a su 

distintividad y a su impacto visual. Para todo lo anterior, el empresario o el 

franquiciante debera adquirir conocimientos técnicos y comerciales, asi como un 

pleno conocimiento de mercado al que este enfocado el negocio en franquicia. 

De este modo, en el presente capitulo analizaremos los elementos vitales 

dentro de toda franquicia, los cuales se constituyen como un activo intangible 

dentro de ta misma y que por ende son susceptibles de ser licenciados y/o 

transferidos ya sea de manera independiente 0 colectiva. 
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Por lo que atiende a la forma de transmisién del "know-how", éste se 

transmite al franquiciatario o al licenciatario a través de contratos, ya sean 

nacionales o internacionales, mismos que han venido a substituir, por cuestiones 

de confidencialidad y vigencia, a los contratos por virtud de los cuales se licencia 

un uso de explotacién de patente, modelo de utilidad o disefio industrial. 

A nuestro juicio, el "know-how" puede consistir desde conocimientos 

técnicos, comerciales y de negocios, planos, diagramas, modelos, instructivos, 

sistemas, especificaciones y formulaciones. Asimismo, opinamos que el "know- 

how" debe referirse basicamente a los procesos de fabricacion o de prestacién de 

servicios, razon por el cual estos procesos son asociados como “know-how” 

(abreviatura del "know how to do it") que significa saber como hacerlo. 

El término “know-how” no ha sido definido por muchos autores, por lo que 

no podemos hablar de una definicidn o concepto universalmente admitido por ta 

doctrina, quiza porque es justo reconocer la dificultad que encierra buscar una 

definicién valida para un concepto que dia a dia presenta multiples y confusas 

acepciones y que es una problema para la propiedad industrial. 

De este forma, Schonherr-Torggler sefiala que dada la variedad de 

prestaciones de que pueden ser objeto los llamados contratos de “know-how’ y las 
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multicitadas formas de transmisi6n y utilizacién det mismo, carece de sentido el 

intento de lograr una definicién del “know-how” omnicomprensiva y por lo tanto no 

debe considerarse como un problema internacional de ta propiedad industrial *”. 

Razonamiento que a nuestro juicio nos parece erréneo, ya que si deberia 

de hacerse un intento a través de organismos e instituciones internacionales para 

lograr un concepto mas uniforme, por que ciertamente si es un problema de la 

propiedad industrial a nivel mundial. 

Cabe citar algunos de fos organismos e instituciones Internacionales que 

han tratado el tema del “know-how”. Tal es ei caso de la Camara de Comercio 

Internacional que inicié éste tema como pionera en 1955, asi como también la 

Bureaux internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle, con 

sede en Suiza la cual se ha preocupado constantemente por este tema, ai grado 

de que en 1965 lo consideré como una modalidad de la Propiedad !ndustrial, y no 

sin olvidar la Asociacién Internacional para la Proteccién de la Propiedad 

Industrial, que desde 1970 a ta fecha ha incluido en sus diversas reuniones 

estudios sobre este tema. 

»* Cf, GOMEZ SEGADE,Jose Antonio: Secreto Industrial (Know-how) concepto y proteccion, Ed. Tecnos, 
Madrid, 1970, p. 132. 

66



  

El término “know-how” todavia no ha sido definido ni recogido 

expresamente en fa legislacién de un pais y tampoco es utilizado frecuentemente 

por la jurisprudencia, con excepcién del marco jurisprudencial angloamericano, 

donde sélo en contadas ocasiones se utiliza expressis verbis la expresion “know- 

how”, aunque cabe indicar que algunas sentencias de Tribunales alemanes y 

franceses citan este término. Como bien sefiala Throller, “Esta falta de uso no se 

debe, desde luego, al desconocimiento de !a figura, sino a la ausencia de una idea 

clara en torno a la misma *”. 

En este sentido, opinamos que una razon por la cual se ha limitado el 

desarrollo juridico det "know-how" es por el hecho de que el “know-how” pocas 

veces llega a los Tribunales, pues en la mayoria de los contratos que lo involucran 

figuran clausulas de arbitraje con renuncia expresa a la intervencion de cualquier 

Tribunal. 

Sin embargo, la Ley de la Propiedad Industria! establece en su articulo 86 

Bis 1 to siguiente: 

Articulo 86 Bis 1.- En cualquier procedimiento judicial o administrativo en 

que se requiera que alguno de los interesados revele un secreto industrial, 

la autoridad que conozca deberaé adoptar las medidas necesarias para 

impedir su divuigaci6n a terceros ajenos a la controversia. 

Ningun interesado, en ningin caso podra revelar o usar el secreto industrial 

a que se refiere el parrafo anterior. 

  

° THROLLER: The protection of know-how in Swiss Law, Deventer, 1972, p. 150. 

67



  

Por desgracia, en la practica ésta obligacién por parte de la autoridad no se 

cumple, ya que en ocasiones las autoridades desconocen eft valor real del secreto 

industrial en cuestion. 

En relacién con la recepcién del “know-how” en México, a nuestro juicio 

tiene un doble interés. Primero, por ser un pais en vias de desarrollo es una 

nacién fundamentalmente receptora del “know-how” y segundo, debido al 

desarrollo ya conseguido en algunos sectores permite que, aunque limitadamente, 

haya comenzado la exportacién de "know-how". 

De esta forma, Miguel Bajo Fernandez entiende por secreto industrial, 

“como aquel conocimiento reservado a un circulo limitado de personas y oculto 

para otras *“. 

Por otro lado, José Antonio Gamez Segade define al secreto industrial 

como “todo conocimiento reservado sobre las ideas, productos o procedimientos 

industriales que el empresario por su valor competitivo para la empresa desea 

mantener ocultos *"”. 

* BAJO FERNANDEZ, PEREZ MANZANO, y SUAREZ GONZALEZ: Manual de Derecho Penal, 2a 

Edicién. Ed. Centro de Estudios Ramon Areces, S.A., Espaiia, 1993. 
\! GOMEZ SEGADE José Antonio: op. cit., p.. 37. 
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De igual manera, ia Asociacién Internacional para ta Proteccién de la 

Propiedad Industrial de 1994, dentro de fa Quinta Convencién de ia Unién de 

Paris establecié que el “know-how” consiste en conocimientos o experiencias 

sobre aspectos técnicos, comerciales o administrativos, financieros o de otra 

indole, aplicables a procesos industriales de una empresa o a la practica de una 

profesién. 

En otras palabras, el concepto “know-how” significa saber-hacer, es decir 

un conocimiento de algo, el cual se constituye como un bien de naturaleza 

intangible y que nos lteva a considerarlo como una especie de conocimiento 

secreto. El “know-how” al ser un conocimiento de algo, resulta conveniente 

determinar su exacto alcance y precisar que tipo de conocimientos son los que 

pueden encuadrar en dicho término. 

Algunos autores se aferran a la idea de que el “know-how” solo pueda tener 

por objeto los conocimientos, practicas manuales y secretos que permitan la 

adecuada explotacién de la invencion *. El “know-how” no siempre es algo 

complementario de la patente, sino que frecuentemente se fefiere a 

procedimientos que no tienen relacién con alguna patente o que no son 

  

*? GOMEZ SEGADE Jose Antonio: op. cit., p.142. 
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susceptibles de patentarse. Por lo que puede existir una clase de “know-how” 

auténomo que no se encuentre vinculado a otras creaciones industriales, tales 

como las patentes, modelos de utilidades y disefos industriales. 

Por otro tado, la practica nos demuestra que en algunos contratos, como el 

de franquicia, involucran el “know-how” como un conocimiento complementario; 

como diversas practicas manuates o de operacién, como procedimientos de 

fabricaci6én, secretos no patentados y en ocasiones como auténticas invenciones. 

Lo que nos lleva a pensar, que estos conocimientos y procedimientos son 

necesarios para la explotacién de una invencién y que constituyen ef objeto 

originario y tipico del “know-how”. 

En tal virtud, nos atrevemos a considerar que el “know-how” es cualquier 

clase de conocimiento, secreto, invencién patentable o no patentable, asi como 

hasta los mas insignificantes y menos elaborados manuales de operacion. 

Ciertamente el “know-how” como figura monopdlica ofrece varios temas 

interesantes de precisar, mas por el hecho de que algunos autores consideran 

que el proteger un determinado “know-how” es un acto monopdlico. Tema que 

expondremos en el capitulo siguiente. 

70



  

Por lo que atiende al concepto novedad dentro del “know-how”, algun 

sector doctrinal sefiala que éste no es un requisito esencial del “know-how” y que 

puede tener por objeto reglas que ya son conocidas en un sector, el cual puede 

ser industrial, comercial o de servicios, pero que no se habian aplicado en otro, 0 

que habian sido abandonadas, pero se vuelven emplear con fas modificaciones 

oportunas, lo que nos parece sumamente correcto. No cabe duda que exigir 

novedad al "know-how” supone una mera necedad. 

A nuestro juicio, resulta indispensable que el “know-how” se refiera a 

conocimientos y secretos industriales y comerciales. Sin embargo, ésto no es del 

todo admitido por la doctrina, fundamentalmente por el hecho de que los 

conocimientos comerciales no pueden considerarse como “know-how”. 

Razonamiento que a nuestro juicio es erroneo, ya que pueden considerarse como 

secretos comerciales desde los métodos o sistemas mercadolégicos, hasta una 

campafia publicitaria. 

La expresion “know-how” comercial es empleada por la jurisprudencia y las 

doctrinas inglesas y norteamericanas. En ocasiones se habla expresamente de 

“know-how” comercial, pero en otros casos, aunque no se utiliza la denominacién 

“know-how” comercial, se consideran objeto de! “know-how” a los procedimientos 
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comerciales. Esto nos lleva a afirmar que el "know-how" también se refiere a 

conocimientos técnicos y conocimientos de indole comercial, aunque cabe aclarar, 

que los conocimientos comerciales pueden ser complemento para la mejor 

explotacién de conocimientos técnicos. 

Lo anterior nos demuestra, que el “know-how” no solo tiene por objeto 

conocimientos de indole técnico-industrial, sino también conocimientos y datos de 

indole comercial y organizativa. Desde un punto de vista técnico-juridico, a primer 

impacto sdlo pareceria comprender conocimientos y datos técnico-industriales, sin 

embargo, si se analiza mas a fondo y se consideran las fuerzas actuales del 

mercado se deben incluir al término “know-how" los conocimientos de tipo 

comercial. 

En este sentido, algunos autores sefialan de manera equivocada que el 

empleo de la expresién “know-how” comercial significa la deformacion del “know- 

how", en virtud de que aseguran que nacié con la finalidad de designar 

Unicamente conocimientos técnicos. Asimismo indican, que fa inclusién de 

conocimientos comerciales dentro del concepto del “know-how” diluira ta 

proteccién del unico “know-how” de auténtico valor, que es el que tiene por objeto 

datos técnico-industriales ». 

* Cfr., GOMEZ SEGADE Jose Antonio: op. cit., p. 155. 
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Ahora bien, en relacién con el valor econdémico del “know-how” opinamos 

que su potencial econémico va a depender de su no divulgacién a terceros no 

autorizados por parte del titular del “know-how” o de los usuarios del mismo, ya 

que entre mas personas lo conozcan su valor econémico va ir reduciendo 

paulatinamente hasta el grado de que se convierta del dominio publico. Ademas, 

resulta sumamente necesario que el “know-how” sea una secreto, pues de no ser 

asi desaparecen sus derechos exclusivos, pierde el monopotio al que hacen 

teferencia algunos autores, pierde el valor que le proporcionaba frente a los 

competidores y finalmente pierde su valor econémico de manera notable. En el 

capitulo siguiente analizaremos algunos de los mecanismos para proteger el 

“know-how”. 

Bajo este orden de ideas, el “know-how” proporciona a la empresa que lo 

detenta una ventaja competitiva frente a sus competidores y por ende le permite 

llevar a cabo algo que los demas no pueden realizar porque fo desconocen. Si 

deja de ser secreto, es légico pensar que el “know-how” pierde su valor 

competitivo. 

En relacién al secreto de! “know-how”, podemos decir que éste inftuye 

decisivamente sobre la esencia del mismo y que un “know-how” no secreto no es 

un auténtico bien juridico, porque aisladamente considerado carece de entidad y 

valor econdmico. 
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Dentro de este apartado, consideramos que cabe diferenciar lo que 

constituye informacion secreta e informacion confidencial, ya que ambas pueden 

considerase equivalentes al “know-how”. La primera es aquella que no se conoce 

por nadie, la segunda es la que ha sido comunicada a otras personas con la 

obligacién de conservar el secreto o la confidencialidad. Lo anterior, nos lleva a 

reflexionar que los conocimientos son secretos y por eso podemos decir que el 

“know-how” debe ser tratado como informacién confidencial en el sentido de que 

no debe ser divulgado a cualquier tercero, pues se corre el riesgo de que éste 

caiga en manos de los competidores. 

Retomando el contrato de franquicia, debemos entender que en este 

contrato se transmiten conocimientos técnicos-comerciales a cambio de un precio. 

Esta transmisién material de conocimientos secretos puede realizarse de muy 

diversas formas, entre las cuales fundamentalmente pueden ser, mediante !a 

entrega de material consistente en manuales de operacién, asi como también por 

medio del envio de personal de la empresa licenciante para que ensefen las 

técnicas secretas a los empleados de la empresa licenciataria *. 

Cabe aclarar, que esta transmision de secretos puede consistir en datos, 

informes y experiencias técnicas y comerciales que.no son propiamente secretos, 

sino una ventaja competitiva frente a terceros dentro de un determinado giro. 

™ Cfr., THROLLER: op. cit., p. 253. 
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No debemos dejar de considerar, que la adquisicién de conocimientos 

siempre exigira ai franquiciatario, licenciatario o adquirente un esfuerzo e 

inversién. Es un esfuerzo, por que esta obligado a capacitarse adecuadamente 

conforme a las exigencias de! mercado y debe colocar todos los recursos 

necesarios para ello, ya que los conocimientos que esté adquiriendo han 

demostrado ser aplicables a determinado negocio o giro y por si fuere poco han 

demostrado en su aplicacion Hevar al éxito. Por lo que respecta a la inversién, 

siempre la adquisicién de conocimientos representara un gasto considerable, pero 

esta inversion no debe ser un impedimento, ya que se efectuara con el objeto de 

ser mas competitivo y de mantenerse vigente en el mercado. 

De esta manera, el Lic. Jaime Alvarez Soberanis sefiala como tas 

principales caracteristicas de los conocimientos técnicos o “know-how” jas 

siguientes »: 

A) Los conocimientos técnicos pueden o no estar patentados, ya sea porque 

su naturaleza lo impide o porque el titular de los mismos no to ha deseado. 

Respecto al segundo caso, cabe hacer mencién que et articulo 23 de la Ley de la 

Propiedad Industrial otorga una vigencia de veinte afios improrrogables a las 

patentes, por fo que una vez concluido dicho plazo las mismas caerian a} dominio 

* Cfr., ALVAREZ SOBERANIS Jaime: La Regulacién de Jas Invenciones vy Marcas y de la Transferencia 
Tecnologica. la Edicién. Ed. Porrua, México 1979. 
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publico. Por lo anterior, los titutares de dichos conocimientos técnicos en muchas 

ocasiones prefieren optar por no patentarlos, aunque también claro esta, tampoco 

gozaran de la seguridad juridica y exclusividad a la explotacion que otorga la 

patente. 

B) Los conocimientos técnicos 0 “know-how", deben ser susceptibles de 

transmisi6n a terceros, es decir, debe existir !a posibitidad de que sean explotados 

por cualquier otra persona capacitada para ello y seleccionada por el titular de los 

mismos. En todo caso, su transmisién debe documentarse mediante un contrato o 

un convenio. 

C) El “know-how” debe poseer una caracteristica de exclusividad. Es decir, jos 

conocimientos técnicos que se transmitan no deben ser del dominio publico, 

porque en tal caso el contrato pierde objeto, ya que cualquier persona podra 

conocer los procesos de fabricacién o de comercializacion. 

Como se puede observar, el “know-how” se constituye dentro del contrato 

de franquicia como un elemento esencial y en el momento en que se transmite, 

estamos ante fa presencia de un transmisién o transferencia de tecnologia. 
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Desde el punto de vista legal, el Titulo Tercero (De los Secretos 

Industriales) Capitulo Unico de la Ley de la Propiedad Industrial sefala en su 

articulo 82 que: 

Articulo 82.- Se considera secreto industrial a toda informacion de 

aplicacién industrial o comercial que guarde una persona fisica o moral con 

caracter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja 

competitiva o econdmica frente a terceros en la realizacién de actividades 

econdémicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas 

suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la 

misma. 

De la misma manera, el antes citado numeral sefiala que, la informacion de 

un secreto industrial necesariamente debera estar referida a ta naturaleza, 

caracteristicas o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de 

productos; o a los medios o formas de distribuci6n o comercializaci6n de 

productos o prestacién de servicios. 

Por otro lado, la misma Ley menciona que no se considerara como secreto 

industrial aquella informacién que sea del dominio ptiblico, la que resulte evidente 

para un técnico en la materia, con base en informacién previamente disponible o 

la que deba ser divulgada por disposicién legal o por orden judicial. Asimismo, 

establece una excepcién al indicar que no se considerara que entra al dominio 

publico aquella informacién que sea proporcionada a cualquier autoridad para 

efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera 

otros actos de autoridad. 
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En relacién con ta antes citada excepcién, creemos que no otorga la 

suficiente seguridad juridica a la persona que posee el secreto industrial en 

cuestién, ya que al inscribirse el contrato o documento que contenga la 

informacion sobre el secreto industrial, cualquier tercero podra observar el 

contenido de la misma. Esto es debido a que todos los registros o inscripciones 

son publicas y a la fecha las autoridades no se han preocupado por encontrar un 

mecanismo adecuado, el cual proteja la inversion y todos !os recursos que en su 

momento hayan empleado tanto el franquiciante como el franquiciatario 

respectivamente. 

3.2. LA ASISTENCIA TECNICA 

La asistencia técnica implica la asesoria continua y permanente por parte 

del franquiciante o licenciante al franquiciatario o licenciatario durante la vigencia 

de un contrato mediante el cual se transmitan conocimientos técnicos o “know- 

how”. Esta asesoria tiene por objeto suministrar, mantener y mejorar los 

estandares de calidad que imponga el franquiciante al franquiciatario. A este tipo 

de asesoria se le denomina asistencia técnica. 

Una vez realizada la transmisién material de conocimientos técnicos hacia 

el franquiciatario, éste tendra !a necesidad de contar con una asesoria continua 
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por parte del franquiciante, con la finalidad de mantener en un dptimo nivel de 

calidad la negociacién franquiciada. Asi también, mediante !a asistencia técnica se 

logra el perfeccionamiento de la transmisién de conocimientos técnicos o "know- 

i how”, lo que exige una comunicacién constante entre la persona que otorga el 

“know-how’ y el usuario o receptor del mismo. 

En este sentido, el maestro Sergio Le Pera sefiala que debemos entender 

por asistencia técnica “aquella corriente o flujo continuo de instrucciones, 

directivas o consejos suministrados en la medida en que sean requeridos para la 

36" 
conduccién u operacién de un proceso determinado **”. 

Consideramos que dentro de ia asistencia técnica existe una obligaci6n 

reciproca tanto para el franquiciante como para el franquiciatario. Esta obligacion 

consiste en que el franquiciante tendra la obligacién de asesorar, supervisar y 

otorgar consultas continuamente al franquiciatario durante fa vigencia de su 

telacién contractual, y por otro lado, et franquiciatario tendra la obligaci6n de 

cumplir todos y cada uno de los estandares impuestos por el franquiciante. 

36 
U 

  

ERA Sergio: Cuestiones de Derecho Comercial Modemo, citado por Jaime Alvarez Soberanis: op. cit., 
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La asistencia técnica es sin lugar a dudas una obligacién de hacer por 

parte dei franquiciante. Por lo general, esta obligacion de hacer se efectla en 

forma periédica, ya sea bajo la solicitud del franquiciatario o de acuerdo con los 

términos y condiciones establecidos en el contrato. 

Esta transmisién de conocimientos manifiesta claramente lo que hemos 

mencionado en diversas ocasiones dentro de este trabajo; la experiencia es lo 

que finalmente adquiere el franquiciatario y el compromiso entre ambas partes es 

reciproco, buscando como fin ultimo tener éxito. 

Asi entonces, cuando exista una transmisién de conocimientos técnicos o 

“know-how” y a su vez exista asistencia técnica estamos hablando de una 

transferencia de tecnologia. 

Por lo que respecta a la inscripcién de los contratos de franquicia y en 

especifico lo relativo a la informacion confidencia! que se contiene en el mismo, 

mencionaremos brevemente que la Ley sobre el Control y Registro de la 

Transferencia de Tecnologia y el Uso y Explotacién de Patentes y Marcas 

establecia la obligacién de inscribir todo contrato que involucrara asistencia 
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técnica ante e! Registro Nacional de Transferencia de Tecnologia. Obligacién que 

de alguna manera sigue vigente en nuestros dias, ya que todos los contratos de 

franquicia deben inscribirse ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 

tal y como lo establece la Ley de la Propiedad Industrial. 

Cabe mencionar, que la Ley de la Propiedad Industrial a diferencia de la 

Ley sobre el Control y Registro de ta Transferencia de Tecnologia y el Uso y 

Explotacion de Patentes y Marcas otorga amplia libertad a las partes que celebran 

un contrato de franquicia, basicamente en lo relativo al clausulado que pueden 

contener, dejando que ambas partes pacten libremente las clausulas y 

condiciones como mejor convenga a sus respectivos intereses. 

Por !o que respecta a la inscripcién de ios contratos de franquicia, el 

articulo 142 de la Ley de la Propiedad Industrial sefiala en su Ultimo parrafo lo 

siguiente: 

Para la inscripcién de ja franquicia seran aplicables las disposiciones de 

este capitulo. 

El capitulo en cuestién trata sobre las licencias y la transmision de 

derechos y sefiala que ésta debe realizarse ante el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial y de conformidad con lo que sefiata el Reglamento. Asimismo 
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el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial en su articulo 10 sefala que 

toda solicitud de inscripcién debera cumplir con determinados requisitos, asi como 

también con los requisitos que establece el articulo 5 del Reglamento. El articulo 

10 sefiala que podran omitirse las estipulaciones contractuales que se refieran a 

las regalias y demas contraprestaciones que deba pagar al licenciatario, usuario 

autorizado o franquiciatario; jas que se refieran a informacién confidencial, 

teferente a las formas o medios de distribucién y comercializacién de los bienes y 

servicios, asi como los anexos de informacién técnica que lo integran. 

Lo anterior nos parece sumamente adecuado, principalmente por todo lo 

que hemos mencionado en este apartado en relacién con el valor del “know-how”, 

ya que de no existir tal disposicién nos pareceria totalmente perjudicial tanto para 

el franquiciante como para el franquiciatario que no fuera posible omitir 

determinada informacidn. 

Debemos recordar que el contrato de franquicia contiene informacion 

confidencial, asi como otro tipo de informacion importante, como lo puede ser la 

estructura de la franquicia y la forma de funcionar de la misma, por lo que de no 

existir tal disposicién, todo contrato de franquicia podria ser revisado, estudiado y 

en muchas ocasiones hasta copiado por terceros no autorizados. Y decimos que 

podria ser perjudicial para ambas partes, porque el franquiciante es quien ha 
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invertido, desarrollado y perfeccionado su negocio, por lo que estaria dando 

ventaja a sus competidores para que éstos puedan estructurar o mejorar su 

negocio franquiciado. Por lo que respecta al franquiciatario, también consideramos 

que seria perjudiciai por el hecho de que ha invertido una suma considerable de 

dinero para allegarse de un negocio exitoso y de nueva tecnologia y no es justo 

que cualquier tercero se beneficie por la inversién y esfuerzo que haya realizado 

el franquiciatario. 

Por esta razon, ademas de celebrar el contrato de franquicia, consideramos 

conveniente que ambas partes celebren “un resumen de contrato de franquicia” 

en el cual sdlo incorporen los requisitos esenciales y omita todo tipo de 

informacion confidencial que pueda ser utilizada por algun tercero no autorizado. 

Asimismo, es recomendable y por cuestién de seguridad juridica y de correcta 

documentacién, que ambos contratos en sus respectivas declaraciones hagan 

referencia a los mismos de manera reciproca. 

En relacién con la informacion que debe proporcionar quien concede una 

franquicia, en especifico sobre la asistencia técnica, el articulo 142 de la Ley de la 

Propiedad Industrial establece lo siguiente: 

Quien concede una franquicia debera proporcionar a quien se la pretende 

conceder, previamente a la celebracién del convenio respectivo, la 
informacién relativa sobre el estado que guarda su empresa, en los 

términos que establezca e! reglamento de esta ley. 
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De este modo, el Reglamento de fa Ley de !a Propiedad Industrial 

establece en et articulo 65 fraccién Vi lo siguiente: 

Articulo 65.- Para los efectos del articulo 142 de la ley, el titular de la 

franquicia debera proporcionar a los interesados previa celebracién del 

convenio respectivo, por lo menos, la siguiente informacién técnica, 
economica y financiera: 

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

Esta fraccién forma parte del numeral 65 del Regiamento, e! cual contiene 

diez fracciones que tratan sobre la informacién que debe proporcionar el 

franquiciante a la persona que desea adquirir una franquicia. Esto es lo que se 

denomina en los Estados Unidos como "offering circular" y tiene por objeto dar a 

conocer al franquiciatario el desarrollo, crecimiento y contenido de la franquicia 

que desea comprar. 

Tal y como lo hemos realizado en este trabajo de investigacién, no 

consideramos correcto castelflanizar los terminos anglosajones. Ademas, debemos 

feconocer que no conocemos una denominacién adecuada en este sentido, por lo 

que consideramos que a este tipo de informacién se te debe denominar 

“documento de suministro de informacion, técnica y financiera’. 
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Como podemos observar, el Reglamento de la Ley de la Propiedad 

Industrial establece que ei franquiciante debe informar qué tipos de asistencia 

técnica y servicios debera proporcionar al franquiciatario, lo que nos parece 

adecuado por la importancia que tiene dentro de este tipo de contratos. Sin 

embargo, ta palabra tipos no nos parece dei todo adecuada, pensando que 

nuestro legislador pudo haber empleado otro término o simplemente dejarlo como 

en la forma en que se proporcionara la asistencia técnica y en qué consistira la 

misma en términos generales. 

Ahora bien, en el supuesto de que estemos ante fa presencia de un 

contrato que involucra dnicamente “know-how” y no una licencia de uso marca o 

nombre comercial, también consideramos correcto y siguiendo el espiritu del 

Reglamento, que la persona que vaya a licenciar el uso de un secreto industrial 

y/o comercial, deba proporcionar a la licenciataria determinada informacién sobre 

el contenido de los secretos a licenciar y la manera en que debera otorgar la 

asistencia técnica correspondiente. 

3.3. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

El presente apartado tiene por objeto mencionar brevemente los derechos 

intelectuates e industriales que se pueden relacionar con las franquicias, es decir 
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aquellos bienes que invent6é o adquirid el franquiciante o licenciante y que son 

susceptibles de ser franquiciados o licenciados. Estos derechos representan a la 

operatividad e imagen de las franquicias, mismos que no gozan de una proteccién 

global dentro de nuestro sistema juridico. 

Para lograr un mejor entendimiento de fos derechos de propiedad 

intelectual que puede poseer una franquicia resulta necesario partir del significado 

del derecho intelectual. En este sentido, ef maestro David Range! Medina sefala 

que “se entiende por derecho intelectual a el conjunto de normas que regulan las 

prerrogativas y beneficios que tas leyes reconocen y establecen en favor de los 

autores y de sus causahabientes por la creacién de obras artisticas, cientificas, 

industriales y comerciales *”. 

Es importante sefalar, que la propiedad industrial se encuentra inmersa 

dentro de la propiedad intelectual, ya que esta ditima es una acepcién mas 

amplia. Cabe aclarar, que la propiedad intelectual también es conocida como 

derechos de autor o como propiedad literaria, artistica o cientifica. Por su parte, la 

propiedad industrial es conocida como aquella materia que se relaciona dentro del 

campo de la industria, comercio y servicios. 

* Universidad Nacional Autonoma de México: El Derecho en México, una vision en su conjunto, Tomo Il, 
Instituto de Investigaciones Juridicas, David Rangel Medina, México 1991, p. 878. 
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Seguin ef maestro David Rangel Medina los derechos de autor se designan 

como “el conjunto de prerrogativas que las leyes reconocen y confieren a los 

creadores de obras intelectuales externadas mediante la escritura, !a imprenta, la 

palabra hablada, la musica, el dibujo, la pintura, la escultura, el grabado, la 

fotocopia, el cinematégrafo, la radiodifusién, la televisidn, el disco, el cassette, el 

videocasete y por cualquier otro medio de comunicacién *. 

Por lo que atiende a los derechos de autor, tanto la doctrina como la Ley 

Federal del Derecho de Autor, publicada en el Diario Oficial de ta Federacién el 24 

de diciembre de 1996, consideran que toda obra intelectual otorga al autor dos 

derechos; conocidos como derecho moral y derecho patrimonial. El derecho moral 

es la facultad que tiene el autor sobre su obra para crearla, continuarla, concluirla, 

modificarla, destruirla, publicarla o mantenerla inédita, utilizar su nombre o un 

seudénimo, colocarla en el comercio o no, asi como impedir sus reproduccién. Por 

lo que respecta al derecho patrimonial éste consiste en la facultad que tiene el 

autor para obtener una retribucién por la explotacién de su obra, ya sea mediante 

su publicacién, reproducci6n, traduccién, adaptacion, ejecucién o transmision. 

En relaci6én con la propiedad industrial, el maestro David Rangel Medina la 

define “como el privilegio de usar en forma exclusiva y temporal las creaciones y 

los signos distintivos de productos, establecimientos y servicios *”. 

* toidem, p. 958. 
” thidem , p. 879. 
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Asimismo, se considera que la propiedad industrial comprende cuatro 

grupos fundamentales: 

A) Las creaciones industriales nuevas, es decir las patentes de invencidn, los 

modelos de utilidad y los dibujos industriales. 

B) Los signos distintivos, es decir las marcas, los nombres comerciales, las 

denominaciones de origen y los avisos comerciales. 

C) La represién de la competencia deslea!. 

D) Las variedades vegetales, !os circuitos interiores y tos conocimientos 

técnicos o “know-how”. 

Cabe sefalar, que el Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad 

Industrial del 20 de marzo de 1883, publicado en el! Diario Oficial de la Federacion 

el 27 de julio de 1976 y del cual México es Estado parte, establece en su articulo 

primero, segunda seccién, la misma agrupacion y enunciacién de los elementos 

de fa propiedad industrial antes transcritos, aunque no considera a éste ultimo 

grupo en virtud de que es de reciente integracién. Opinamos que ésto se debe al 

adelanto econdémico y al progreso de la técnica, por lo que nuevamente debe 
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tevisarse este Convenio en el entendido de actualizarlo con los nuevos conceptos 

de la propiedad industrial. Cabe mencionar, que !a ultima revision al Convenio de 

Paris para la Proteccién de !a Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883 fue 

realizada en Estocolmo el 14 de julio de 1967. 

Tras analizar los cuatro grupos fundamentales antes citados, podemos 

decir que cualquier franquicia puede contener uno o todos de los derechos 

industriales indicados, es decir no existe limitacion alguna, ya que si lo hubiera se 

estaria limitando la libertad de invencién de los particulares y por ende no existiria 

un desarrollo tecnolégico adecuado. 

Asimismo, consideramos conveniente mencionar el fundamento 

constitucional de los derechos intelectuales, asi como también saber cuales son 

las autoridades encargadas de su aplicacién en nuestro pais. De esta forma, el 

articulo 28 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de 

febrero de 1917 sefiala que: 

Articulo 28.- En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los 

monopolios, las practicas monopélicas, los estancos y exenciones de 

impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo 

tratamiento se dara a jas prohibiciones a titulo de proteccion a la industria. 

Sin embargo, establece la siguiente excepcion: 
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Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado 

tiempo se concedan a los autores y artistas para la producci6én de sus 

obras y los que para ej uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los 

inventores y perfeccionadores de alguna mejora. 

Por otro lado, la fraccién XV del articulo 89 de nuestra Constitucién indica 

que: 

Art. 89. Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes: 

XV. Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arregio a la 

ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algun 

ramo de fa industtia. 

Por lo que atienda a las autoridades administrativas responsables de la 

propiedad intelectual e industrial, ésta esta a cargo del Instituto Nacional del 

Derecho de Autor y del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

respectivamente. Lo anterior, de conformidad con lo que establece el articulo 2 de 

la Ley Federal del Derecho de Autor y el articulo 1 de la Ley de la Propiedad 

industrial. 

Toda vez que hemos tratado los conceptos y fundamentos de la propiedad 

intelectual e industrial, asi como lo relativo a las autoridades encargadas de la 

aplicaci6én de los ordenamientos legales correspondientes, a continuaci6n y en 

base con lo que dispone la Ley Federal del Derecho de Autor, indicaremos qué 

elementos dentro de una franquicia son susceptibles de registro ante el Instituto 
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Nacional del Derecho de Autor, para posteriormente indicar que bienes son 

susceptibles de registrarse ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

con base en la Ley de la Propiedad Industrial. 

Consideramos oportuno mencionar que entre mas elementos distintivos y 

operativos tenga una franquicia, es decir entre mas derechos contenga, mayor 

sera su valor, por lo tanto es de vita! importancia proteger cada uno de ellos 

conforme a los mecanismos que prevé tanto la Ley Federal dei Derecho de Autor 

como la Ley de la Propiedad Industrial. Ademas, de que en la actualidad estamos 

ante una constante evolucién de sistemas, conceptos e imagenes, todo ello con el 

fin de obtener un mejor posicionamiento en el mercado. 

De este modo, e! articulo 13 de la Ley Federal del Derecho de Autor sefiala 

qué obras se reconocen como derechos de autor. 

Articulo 13.- Los derechos de autor a que se refiere este Ley se reconocen 

respecto de las obras de las siguientes ramas: 

I. Literaria. 

U. Musical, con o sin letra. 

lil. Dramatica. 

WV. Danza. 

, Vv. Pictérica o de dibujo. 

Vi. Escult6rica y de caracter plastico. 
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Vil. Caricatura e historieta. 

VII. Arquitecténica. 

IX. Cinematografica y demas obras visuales. 

xX. Programas de radio y television. 

XI. Programas de cémputo. 

XII. Fotografica. 

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

XIV. De compilacién, integrada por las colecciones de obras, tales como 

las enciclopedias, las antolégicas y de obras u otros elementos como las 

bases de datos, siempre que dichas colecciones, por su seleccién o la 

disposicién de su contenido materias, constituyan una creaci6n intelectual, 

Las demas obras que por analogia pueden considerarse obras literarias o 

artisticas se incluiran en la rama que les sea mas a fin a su naturaleza. 

Todos los antes citados derechos de autor, son susceptibles de ser 

protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor y todos ellos pueden verse 

relacionados con las franquicias. 

En relaci6én con los derechos de propiedad industrial que pueden 

involucrase con las franquicias, la Ley de la Propiedad Industrial establece que 

podran registrarse ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial los 

siguientes derechos: 

lL. Marcas (innominadas, nominadas, mixtas 0 tridimensionales). 
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li. Nombres comerciales. 

Ut. Avisos comerciales. 

lV. Patentes. 

V. Modelos de Utilidad. 

VI. Dibujos Industriates. 

Vil. Modelos Industriales. 

En el caso de la propiedad industrial, al igual que en los derechos de autor, 

todos los derechos de propiedad industrial antes transcritos se relacionan con las 

franquicias.   
A continuacién, definiremos cada uno de los derechos de propiedad 

industrial antes transcritos, a excepcién de las marcas, pues las expondremos 

. mas adelante con mayor profundidad. 
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El nombre comercial es definido por David Rangel Medina como “el signo 

distintivo que se utiliza para identificar la empresa de una persona fisica o juridica, 

de las demas que tienen la misma o similar actividad industrial o mercantil “”. En 

este sentido, deseamos agregar que la funcién principal del nombre comercial es 

el de diferenciar los rétulos de diversos establecimientos dentro de una zona 

geografica especifica. 

El aviso comercial se encuentra definido en el articulo 100 de la Ley de la 

Propiedad industrial, el cual a la letra dice: 

Articulo 100.- Se considera aviso comercial a las frases u oraciones que 

tengan por objeto anunciar al publico establecimientos o negociaciones 

comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para 

distinguirlos de los de su especie. 

Las patentes son definidas por David Rangel Medina como “aquel 

documento expedido por el Estado para hacer constar el derecho exclusivo 

temporal que una persona fisica 0 juridica tiene para explotar industrialmente un 

invento que rena las exigencias tegales *”. 

En este sentido, la Ley de ta Propiedad Industrial en su articulo 15 

establece lo siguiente: 

 Ibidem, p. 932. 
*' tbidem, p. 894. 
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Articulo 15.- Se considera invencién toda creacién humana que permita 

transformar la materia o la energia que existe en la naturaleza, para su 

aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas. 

| Los requisitos para que sean patentables nuevas invenciones se 

encuentran en el articulo 16 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

Articulo 16.- Seran patentables las invenciones que sean nuevas, resultado 
de una actividad inventiva y susceptibles de aplicacién industrial, en los 

términos de esta ley, excepto..... 

Los disefios industriales son definidos por David Rangel Medina como 

“aquellas creaciones del espiritu que tienen por objeto responder a esa necesidad 

de la industria moderna de explotar el gusto del publico por medio de fa forma y la 

presentacion de los productos, independientemente de sus cualidades técnicas ©”. 

Por otro lado, los disefios industriales se han definido como “todo nuevo 

dibujo, toda forma plastica, todo objeto industrial que se diferencie de sus 

similares, sea una configuracién distinta o por varios efectos externos que le den 

una fisionomia propia y nueva “”.   
*° Ibidem, p. 912. 
* Ibidem, p. 914. 
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David Rangel Medina define los dibujos industriales como aquella 

disposicién de lineas o de colores que representan imagenes que producen un 

efecto decorativo original. Es un efecto de ornamentacion que da a los objetos un 

caracter nuevo y especifico. 

Los modelos industriales se encuentran definidos en el articulo 28 de la Ley 

de la Propiedad Industrial, el cual sefiala que: 

Articulo 28.- Se consideran modelos de utilidad fos objetos, utensilios, 

aparatos o herramientas que, como resultado de una modificaci6n en su 

disposicién, configuracién, estructura o forma, presenten una funcién 

diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su 

utilidad. 

Para Alfredo Paoli Ivan los modelos industriales son “toda creacién 

caracterizada por ser una nueva forma tridimensional, que mejora desde el punto 

de vista estético un objeto de uso practico o simplemente ornamental “”. De fo 

cual podemos agregar, que no solamente es necesario que tenga fines estéticos o 

de ornamentacién, sino que principalmente tenga un aspecto peculiar. 

Asimismo, David Rangel Medina ios define como “aquelia forma plastica, 

constituida por una maqueta: por un modelado, por una escultura “”. 

“ PAOLI, [van Alfredo: El modelo de utilidad, Buenos Aires, Depalma, 1982, p. 35. 

“ Universidad Nacional Autonoma de México: op. cit., p. 914. 
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Cabe mencionar, que la diferencia entre dibujo y modelo industrial es que el 

dibujo industrial actua sobre una superficie y el modelo industriat es una forma 

plastica que opera en el espacio. 

Como podemos observar, todos los derechos de autor que reconoce la Ley 

Federal del Derecho de Autor, asi como todos los derechos industriales que 

protege la Ley de la Propiedad Industrial pueden verse involucrados con las 

franquicias. 

No consideramos conveniente entrar en el estudio de cada uno los antes 

citados derechos, sin embargo si consideramos necesario analizar to relativo a las 

marcas, ya que como lo hemos mencionado constituye un bien intangible 

fundamental dentro de toda franquicia. Ademas, en todos los contratos de 

franquicia se involucra mediante su licenciamiento, situacion que no sucede en 

forma general con otro tipo de derechos intelectuales e industriales. 

Antes de entrar en el estudio de la marca, debemos mencionar que !a 

marca es una de las instituciones juridicas y comerciales mas importantes de 

nuestros dias y que su funcionalidad es sumamente variada, lo que ecasiona que 

sea objeto de multiples transacciones. 
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Toda marca consiste en el signo distintivo que el empresario o franquiciante 

busca que sus productos o servicios ostenten y que por su distintividad se 

diferencie de las de sus competidores. Esta marca o signo distintivo se encuentra 

en las envoituras de los productos, en el lugar donde presta sus servicios 0 a 

través de algdin medio publicitario. 

Podemos definir a la marca como un signo distintivo que permite a su titular 

(fabricante o comerciante) distinguir sus productos o servicios de los de la 

competencia. Econémicamente, como un signo que tiende a proporcionar a la 

clientela una mercancia o un servicio cubierto publicamente con su garantia *. 

Justo Nava Negrete define a la marca como “todo signo o medio material 

que permite a cualquier persona fisica o juridica distinguir los productos que 

elabora o expende, asi como aquellas actividades consistentes en servicios de 

otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es fa de atraer ta clientela y 

después conservarla y aumentarla “”. 

David Rangel Medina considera a la marca “el signo de que se valen {os 

industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus 

mercancias 0 servicios de los de sus competidores “”. 

*° Cfr., ALVAREZ SOBERANIS, Jaime: op. cit., p. 54. 
“’ NAVA NEGRETE, Justo: Derecho de las Marcas, Ed. Pornia, México, 1985, p. 147. 
“ Universidad Nacional Autonoma de México: op. cit., p. 918. 
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Como podemos observar, estas definiciones se constituyen principalmente 

por ef signo, que comercialmente hablando va a lograr la identificacién y relacién 

del puiblico consumidor con un determinado producto o servicio. 

En et aspecto legai, la Ley de la Propiedad Industrial la define en su articulo 

88 de la siguiente manera: 

Articulo 88.- Se entiende por marca a todo signo visible que distinga 

productos o servicios de otros de su misma clase o especie en el mercado. 

Las antes citadas definiciones nos parecen en su conjunto muy completas, 

en virtud de que incorporan los elementos basicos de una marca y a su vez nos 

indican su objeto primordial, que es ganar, conservar e incrementar su numero de 

clientela. Ademas, estas definiciones no se contraponen en su naturaleza original, 

es decir, sirven para distinguir los productos o servicios de otros similares. 

Como vemos, la Ley de ta Propiedad Industriaf reconoce dos tipos 

diferentes de marcas, a saber, las marcas de productos y las marcas de servicios. 

Esto es en virtud de que en términos generales las actividades comerciales y 

econdémicas estan enfocadas a !a fabricacién de productos o al ofrecimiento de 

servicios. A su vez, es importante sefalar que e! aspecto marcario se nos 

. presenta como una necesidad que tiene como finalidad que dichos productos o 

servicios se identifiquen y se distingan de otros similares o de la misma clase. 
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Por nuestra parte, consideramos que una definicién apropiada de la marca 

seria la siguiente: 

Marea: Signo distintivo del que se valen los industriales, comerciantes y 

prestadores de servicios para diferenciar sus mercancias 0 servicios de 

sus competidores, cuya finalidad es lograr fa identificacidn del publico 

consumidor, asi como una relacion entre ambos. 

Toda vez que hemos definido los conceptos de nombre comercial y marca, 

consideramos oportuno sefalar la diferencia que existe entre ambos. Esta 

diferencia consiste en que la marca tiene por objeto distinguir productos y 

servicios y el nombre comercial tiene como finalidad diferenciar establecimientos, 

negociaciones y empresas a través de los rétulos que exhiben dentro de una zona 

geografica especifica. 

A continuacion expondremos las diversas y muy variadas funciones que 

tiene una marca lo que nos demostrara su importancia. 

La marca tiene una proteccién juridica, la cual se traduce en la proteccién 

que obtiene el titular de la misma frente a cualquier tercero que pretenda utilizarta 

y en ta garantia que esta adquiriendo el pUblico consumidor al obtener un 

producto o servicio conocido. 
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Relacionada con la funcién de proteccién juridica encontramos ia funcién 

de garantia, que consiste en el animo que se produce en el publico consumidor al 

adquirir un producto o servicio respaldado por una marca conocida, lo que se 

traduce en que dicho producto o servicio es de calidad reconocida. 

Otra funcion de la marca es la de propaganda o publicidad. Esta funcién va 

a demostrar qué tan llamativa es la marca y qué tanto poder de atraccion tiene. 

Opinamos, que esta funcién es sumamente trascendente en términos econdmicos 

y comerciales, ya que en virtud de lo competitivo que es actualmente el mercado 

no basta contar con un producto o servicio de calidad sino también con un signo 

distintivo que atraiga al publico consumidor por su imagen, presentacién y 

originalidad y el cual a su vez sea difundido a través de diferentes medios con una 

determinada continuidad. 

Desde nuestro punto de vista, la funcién de distincion es la mas importante 

de todas las funciones que puede realizar una marca. Esta funcién se constituye 

como el objeto primordial de la marca, es su naturaleza y razon de ser, ya que la 

marca se plasma en el producto o servicio para distinguirlo de otros similares o 

iguales. 
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La funcién de origen es una funcién que dia con dia se ha incrementado 

como consecuencia de la apertura comercial de varios paises. Es decir, el publico 

consumidor detectara mediante la observacién de !a etiqueta de un producto o 

servicio cual es el origen o procedencia de la marca. 

Finalmente ta funcion de garantizar o cumplir obligaciones. En este sentido, 

la Ley de la Propiedad en su articulo 143 seriala que los derechos que deriven de 

una solicitud de registro de marca o fos que confiere una marca registrada, podran 

gravarse o transmitirse en los términos y con las formalidades que establece la 

legislacion comin. Cabe sefialar, que esta inscripcién debera efectuarse ante el 

Instituto Mexicano de fa Propiedad industrial. 

Esta ultima funcién nos dernuestra que toda solicitud de registro de marca 0 

marca registrada podra utilizarse como una forma de garantizar obligaciones o 

como forma de cumplir las mismas, ya que se podran gravar o transmitir. 

Asimismo, consideramos exponer la clasificacién que a este respecto hace 

David Rangel Medina, quien distingue tres clases de marcas ”: 

“’ RANGEL MEDINA, David: Tratado de Derecho Marcario, Las Marcas industriales y Comerciales en 
México, ta Ed. Ed. Propiedad de David Rangel Medina, México, 1960, p. 154. 
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A) rcas inativ 

Son aquellas que se componen exclusivamente de una o mas palabras, 

pudiendo consistir en un nombre propio, geografico o comercial. 

B) Marcas Figurativas 

Consisten en dibujos o figuras caracteristicas que independientemente del 

nombre o denominacién, sirven para designar los productos o servicios a que se 

aplican, en cuyo caso se llaman marcas figurativas o innominadas. 

C) ‘Marcas Mixtas 

Son aquellas que mezclan el aspecto nominativo y el aspecto figurativo, 

también son conocidas como marcas compuestas. 

D) = Marcas Plasticas 

Consisten en aquellas marcas que ubicamos fisicamente sin necesidad de 

conocer su nombre, debido a la peculiar forma de sus envases, empaques, etc. 

Cabe sefalar, que este tipo de marcas también se conocen como marcas 

tridimensionales.



  

Ahora procederemos con el andlisis de diversos aspectos legales de las 

marcas contenidos en nuestra Ley de la Propiedad Industrial. Uno de ellos es el 

derecho de uso exclusivo de una marca, el cual se obtiene Unicamente mediante 

su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, previo 

cumplimiento de los requisitos y formalidades que la misma Ley establece. 

Por lo que respecta a Ja vigencia de las marcas, e! articulo 95 de la Ley de 

la Propiedad Industrial establece que el registro de una marca tendra una vigencia 

de diez afios, contados a partir de la fecha y hora de presentacién de la solicitud 

del registro, es decir, a partir de la fecha legal. Esta renovaci6n podra realizarse 

indefinidamente por periodos de la misma duracion. 

En retacién con el uso de la marca, el titular debe usarla tal y como fue 

registrada, es decir debe evitar cualquier clase de alteracion a la misma o forma 

de aplicacién de los productos o servicios que la marca ampara. Esto de 

conformidad con et articulo 128 de la Ley de fa Propiedad Industrial. En el 

supuesto de que se altere el signo distintivo de una marca registrada, debera 

presentarse una nueva solicitud de registro. Asimismo, ta Ley de la Propiedad 

Industrial en su articulo 131 establece que et! titular del registro de una marca 

podra ostentar las siglas “M.R.” o el simbolo “®”, o la leyenda "marca reg istrada”. 
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Por otro lado, el articulo 93 de ta Ley de la Propiedad Industrial establece 

que fas marcas se registraran en relacién con productos o servicios determinados 

segun la clasificacién que establece el articulo 59 del Reglamento de la misma 

Ley. Esta clasificacién consta de 42 clases, 34 para proteger productos y 8 para 

amparar servicios. 

Asimismo, el articulo 93 sefiala que de existir cualquier duda respecto a !a 

clase a que correspondan un producto o servicio, sera resuelto en definitiva por el 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Ademas, que dicho Instituto 

establecera los criterios de interpretacién y aplicacién de esta clasificacion. 

Es importante sefialar que México no forma parte del Arreglo de Niza del 15 

de junio de 1957, revisado en Estocolmo ei 14 de julio de 1967 y en Ginebra el 13 

de mayo de 1977, el cual trata sobre la Clasificacién Internacional de Productos y 

Servicios para el Registro de las Marcas, sin embargo por costumbre se aplica. El 

articulo 59 del Reglamento contiene la misma clasificaci6n que el antes citado 

Arreglo, solamente que este ultimo es mucho mas descriptivo y amplio. 

Por lo que respecta a la inscripcién de fos contratos de licencia de uso de 

marca es importante sefalar que esta inscripcién debera realizarse ante el 
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Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y de esta forma la inscripcién 

producira efectos en perjuicio de cualquier tercero. Lo anterior, de conformidad 

con lo que establece el articulo 136 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

Finalmente, sélo deseamos mencionar que la Ley de la Propiedad Industrial 

prevé diversas causas de caducidad, nulidad y cancelacién de los registros de las 

marcas, de las cuales no consideramos adecuado abundar. 
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CAPITULO CUARTO 

LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

4.1. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DE LA PROTECCION 

DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

En el presente capitulo abordaremos ei tema de la proteccién de los 

derechos de propiedad industrial, para que en el siguiente capitulo tratemos todo 

lo relativo a la defensa de los mismos. 

Como consecuencia del volumen y las diferentes actividades econémicas 

que dia con dia se desarroilan a nivel mundial, ha crecido el interés en la 

proteccién de los derechos de propiedad intelectual. En este sentido, México no 

ha sido ajeno ya que tanto Ley Federai del Derecho de Autor como la Ley de la 

Propiedad Industrial establecen fos mecanismos adecuados para contar con 

adecuada proteccién de los derechos de propiedad intelectual e industrial. 

Hoy en dia la propiedad industrial se ha diversificado gracias a los avances 

tecnolégicos en areas como la biotecnologia, las nuevas variedades vegetales, los 

circuitos integrados, la informatica, las telecomunicaciones y la farmoquimica, 

obligando la creacién de nuevas formas de proteccién y la adecuacién de normas 

ya existentes. 
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Este avance tecnolégico se inicié en los afios ochenta, cuando el gobierno 

Mexicano impulsé una reorientacién de su politica econédmica y establecid un 

conjunto de estrategias que permitieran a nuestro pais una insercién acorde con 

las tendencias internacionales que se estaban observando. Aigunas de estas 

tendencias son fas siguientes: apertura al comercio internacional, liberalizacién de 

la inversién extranjera, asi como un proceso de revision y desregulacién de 

diversas disposiciones legales. 

Esta avance tecnoldgico se refleja a través de la modernizacion del marco 

juridico mexicano, donde México ha establecido las politicas adecuadas para 

modificar sus marcos normativos en materia de propiedad industrial, todo ésto con 

el objeto de enfrentar las nuevas condiciones en et mercado internacional. 

Por esta razon diversos sectores de la propiedad industrial afirman que en 

la historia de nuestro pais nunca se habia contado con un movimiento legislativo 

tan intenso en un periodo de tiempo tan corto. 

Asimismo, afirmamos que los niveles de protecci6n que ofrece un 

sistema de propiedad industrial en un pais estan intimamente relacionados con el 

papel que realizan las politicas industriales y tecnolégicas en la modernizacién de 
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sus distintos sectores. Motivo por el cual, es necesario contar con una sdlida 

politica de proteccién de tos derechos de propiedad industrial que promueva el 

desarrollo tecnolégico de las empresas ya que la competencia internacional es 

intensa. 

Por otro lado, debemos considerar la importancia que tiene ja armonizacién 

de preceptos juridicos nacionales con los internacionales. Es por ello que México 

es miembro de importantes acuerdos internacionales, como es ei caso del 

Convenio de Paris para ta Proteccién de la Propiedad industrial, el Arregio de 

Lisboa relativo a la Proteccién de las Denominaciones de Origen y su registro 

internacional, el Tratado de Nairobi sobre la Proteccién del Simbolo Olimpico, asi 

como el recientemente suscrito Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes 

PCT. 

De igual manera, ha sido una constante preocupacién por parte de las 

autoridades en participar activa y directamente en diversos escenarios 

internacionales sobre propiedad industrial, tendientes a armonizar los distintos 

sistemas de propiedad industrial. 

Por lo que respecta a la actualizacién de nuestro sistema juridico de 

propiedad industrial, ésta se inicio con ta entrada en vigor de la Ley de Fomento y 
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Proteccién de la Propiedad Industrial de 1991, la cual senté las bases para que en 

las actividades industriales y comerciales se diera un continuo perfeccionamiento 

de sus procesos productivos, se propiciara e impulsara el mejoramiento de ta 

calidad de los bienes y servicios conforme a los intereses de los consumidores y 

se ofreciera una mayor protecci6n a la propiedad industrial mediante la regulacién 

de patentes, registros de modelos de utilidad y disefios industriales, marcas y 

avisos comerciales, nombres comerciales, denominaciones de origen y secretos 

industriates. 

Con esta legislacién se logré ofrecer en nuestro pais una proteccién a los 

derechos de propiedad industrial comparable a la que existe en los paises 

industrializados mas avanzados del mundo y con los que México mantiene una 

amplia relaci6n econémica y comercial. Lo que ha significado un importante apoyo 

al desarrollo industrial y comercial de México. 

Algunas de las principales disposiciones de la Ley de Fomento y Proteccién 

de la Propiedad Industrial fueron las siguientes: 

e Apertura de nuevas areas tecnolégicas de patentabilidad, tales como los 

procesos biotecnoldgicos para la abtencién de farmoquimicos, medicamentos 

en general, bebidas y alimentos para consumo humano y animal, fertilizantes, 

etc. 
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« Introduccién por primera vez del "modelo de utilidad", con caracteristicas 

idéneas para incentivar las innovaciones sencillas. 

« Proteccién a la informacién técnica de naturaleza confidencial, en ja que las 

empresas basan parte de sus ventajas competitivas frente a sus competidores, 

definiéndose el "secreto industrial" y tas sanciones contra su divulgacién no 

autorizada. 

« Ampliacién det plazo de vigencia de las marcas, de cinco a diez afios, 

manteniendo indefinidamente !a posibilidad de renovacién por periodos iguales. 

¢ Simplificaci6n en procedimientos administrativos. 

¢ Creacién de una institucién especializada en propiedad industrial, el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial. 

En su momento, esta Ley fue reconocida como una de las mas avanzadas 

en ta materia, por los niveles de proteccién que otorga a los titulares de los 

distintos derechos de propiedad industrial y por que logré generar confianza y 

certidumbre tal y como se refieja con las cifras proporcionadas por el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial. De 1992 a 1996 se otorgaron 19,001 
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patentes y de 1985 a 1991 solo 9,449, lo que en términos cuantitativos demuestra 

un incremento sustancial en la expedicién de certificados oficiales de los distintos 

derechos de propiedad industrial. 

Con ef propdsito de perfeccionar el marco juridico de la Ley de Fomento y 

Proteccién de la Propiedad Industrial, el 2 de agosto de 1994, se publicd en ef 

Diario Oficial de la Federacién el "Decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de ta Ley de Fomento y Proteccién de fa 

Propiedad Industrial", conocida actualmente como Ley de la Propiedad Industrial. 

Los objetivos de estas reformas fueron los siguientes: 

« Perfeccionamiento del sistema de la propiedad industrial. 

« Consolidacién de infraestructura administrativa. 

« Otorgar mayor proteccién a los derechos otorgados. 

e €stablecer sistema mas eficiente para sancionar la violaci6n a tales derechos. 

« Armonizar la Ley con las disposiciones de los tratados internacionales de los 

que México sea Estado parte. 

W12



  

Como se sefialé anteriormente, a través de esta reformas se establecio fa 

creacion del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como una institucién 

especializada en la materia, habiéndose publicado ej 10 de diciembre de 1993 el 

Decreto que lo crea. El objetivo inicial consistia en ofrecer apoyo técnico a la 

Secretaria de Comercio y Fomento Industrial para ef otorgamiento de los derechos 

de propiedad industrial y con ello brindar un servicio expedito a los usuarios del 

sistema. 

Como resultado de las reformas a la multicitada Ley, el Instituto Mexicano 

de la Propiedad Industrial se convierte en una entidad descentralizada del 

gobierno federal, con personalidad juridica y patrimonio propio. Este Instituto tiene 

como objetivos primordiales los siguientes: 

« Proteccién a través de patentes, registros de modelos de utilidad y disefios 

industriales; registros de marcas y avisos y publicacién de nombres 

comerciales; autorizar el uso de denominaciones de origen y regular los 

secretos industriales. 

e Prevenir y combatir los actos que atenten contra la propiedad industrial o 

constituyan competencia desleal, asi como establecer las sanciones y penas. 
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« Promocion y fomento a la actividad inventiva de aplicacién industrial, las 

mejoras técnicas y la difusion de los conocimientos tecnolégicos. 

Como podemos observar, el perfeccionamiento de la proteccién de derechos 

de propiedad industrial en México ha demandado grandes esfuerzos por parte de 

la autoridad, comerciantes, industriales, fabricantes y prestadores de servicios. 

No obstante todos los avances y logros alcanzados hasta hoy en dia, 

consideramos que en materia de propiedad industrial deberan cubrirse los 

siguientes temas a fa brevedad: 

e Crear un Tribunal Especializado en materia de propiedad industrial. 

e Crear un area especializada del Instituto que inter-actue con el Tribunal 

Especializado. 

Vigilar la actualizacién dei marco juridico de acuerdo con los principales 

tratados internacionales. 

Fomentar apoyos a la innovacién tecnolégica, asi como promocién tecnoldgica. 
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¢ Simplificaci6n y modernizacién de todos los procedimientos administrativos, 

especialmente el area de archivos de patentes, marcas y asuntos contenciosos. 

e Continuar con los programas de cooperacién técnica internacional, entre el 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial con la Organizaci6n Mundial de la 

Propiedad Intelectual, con la Oficina Europea de Patentes, con ta Oficina 

Espafiola de Patentes y Marcas y con la Oficina Americana de >-xentes y 

Marcas. 

« Fortalecer el combate a la pirateria y a la competencia desleal. 

Consideramos que con el cumplimiento de to anterior, México gozara de una 

correcta y adecuada proteccién de los derechos de propiedad industrial, de una 

justicia real y expedita en fa materia, permitiendo mayor productividad y eficiencia 

en el servicio, promocionando tecnologia, y por supuesto elevando la 

competitividad de las empresas nacionates. 

4.2. LA PROTECCION A LA OPERATIVIDAD E IMAGEN 

DE LAS FRANQUICIAS 

Previa la exposicion de este apartado, consideramos adecuado definir tos 

conceptos de operar e imagen en la inteligencia de lograr un mejor entendimiento. 
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En este sentido, el Diccionario de la Lengua Espafiola sefiala que operar es 

“realizar, llevar cabo” e imagen es “figura, representacién, semejanza y apariencia 

de una cosa *”. 

De tal forma, la operatividad e imagen de las franquicias se encuentra en 

permanente contacto con el ptiblico consumidor, el cual busca obtener un servicio 

eficiente. Cabe recordar que ej objetivo de la franquicia es brindar la misma 

calidad y servicio en todos los puntos de venta en que se ubique y que todos elfos 

sean consistentes entre si. Es por ello importante que el consumidor que asista a 

un determinado establecimiento franquiciado que preste servicios o que venda 

productos, se sienta como si estuviera en cualquier otro establecimiento de la 

misma franquicia, aunque tenga diferente ubicacion. Es decir, en el caso de 

franquicias de restaurantes, ef consumidor al ingresar a un negocio franquiciado 

se percatara de que la ubicacién de las mesas es casi la misma, que ta forma en 

que se dirigen los empleados a ios clientes es la misma, que ef ment es el mismo, 

que la decoracién e imagen es igual, etc, aunque se encuentre en otro punto de 

venta del negocio en franquicia. 

A Io largo det presente trabajo de investigacion hemos afirmado que México 

cuenta con los mecanismos adecuados para proteger y mantener los derechos 

%° Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espafola: op. cit., 467. 
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industriales e intelectuales, y que nuestras leyes, tanto la Ley de ia Propiedad 

Industrial como la Ley Federal del Derecho de Autor son completas y claras al 

prever los requisitos para poder proteger los respectivos derechos que otorgan y 

reconocen. 

Asimismo, hemos mencionado en reiteradas ocasiones que no contamos 

con una proteccién global por lo que respecta a la operatividad e imagen de las 

franquicias. Por lo que en este sentido consideramos que no es necesario que 

nuestro legislador se preocupe por legislar, dentro de la Ley de la Propiedad 

Industrial y/o dentro de la Ley Federal del Derecho de Autor un registro de esta 

clase, ya que nuestras leyes son sumamente amplias al establecer que es y que 

no es registrable. 

Es decir, ambas leyes otorgan la posibilidad a los particulares para que 

protejan y en su caso registren su operatividad e imagen conforme a los 

mecanismos que prevén, tal y como claramente lo indicamos en el capitulo 

anterior de este trabajo. 

En tal virtud, consideramos fundamental que el conocimiento, visi6n y 

habilidad del abogado van a lograr que sus clientes puedan registrar todos sus 
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derechos de propiedad industrial e intelectual y que a su vez gocen de la debida 

proteccion. De igual manera, los particulares deben aprovechar la amplitud de 

elementos susceptibles de registro que otorgan las mismas leyes. 

De esta forma, nos parece justo que !os particulares puedan registrar todo 

sus derechos de propiedad intelectual e industrial ya que han invertido recursos, 

creatividad, capacidad inventiva, sensibilidad y tiempo para poder obtener un 

mayor numero de clientes. 

Estas posibilidades que otorgan ambas leyes, definitivamente deben ser 

aprovechadas por los particulares, quienes a su vez deberan contar con abogados 

expertos en la materia, en el entendido de aprovechar todos y cada uno de ios 

mecanismos de proteccién que prevé tanto la Ley Federal del Derecho de Autor 

como Ia Ley de la Propiedad Industrial. 

Asimismo, no deseamos dejar fuera un tema poco debatido por la doctrina 

y el cual consideramos de suma importancia. Este tema consiste en que si quien 

registra todos ios elementos distintivos y operativos de sus negocios esta 

incurriendo en un acto monopédlico. 
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Para esto debemos sefialar, que monopolio “implica la eliminacién de fa 

competencia con respecto a una mercancia determinada. El punto esencial de su 

razon de ser, es que va unido a la existencia de un Unico oferente de esa 

mercancia, producto o servicio, lo que hace que sus eventuales clientes se 

constituyan en compradores necesarios del monopolista, por lo que se da una 

especie de clientes sin opciédn. De lo anterior, se deriva el caracter especial det 

monopolista de constituir al empresario que lo ostenta en una posicién de dominio 

det mercado, en virtud de la cual, como es el tinico oferente de ese producto, bien 

© servicio, quien quiera comprarto tendra que pagar por el mismo el precio que él 

sin imponga atendiendo exclusivamente a su propio interés *”. 

De este modo, no consideramos que la persona que registra todos los 

signos distintivos, asi como la operatividad e imagen de su empresa o franquicia 

incurre en un acto monopdlico, ya que éste se ha preocupado por innovar su 

negocio en todos los aspectos, invirtiendo toda clase de recursos. Ademas, en el 

caso concreto de las patentes, modelos de utilidad y disehos industriales, éstos 

tienen una vigencia limitada, {a cual otorga a su titular un monopolio legal que le 

permite ejercer un ius prohibendi erga omnes y que al terminar la explotaci6n 

exclusiva que les otorga ja Ley de la Propiedad Industrial pasan al dominio 

publico, tal y como !o manifestamos en el capitulo anterior. 

, Ed. Civitas, 
5 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo: Tratado de Derecho Industrial, Propiedad Industrial, Propiedad 

Madrid 1978, p. 238. 
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Sin embargo, en el caso de las marcas y derechos de autor su vigencia es 

mucho mas amplia que la de las patentes, modelos de utilidad y disefios 

industriales, lo que tampoco nos hace pensar que sea un acto monopdlico, ésto 

de conformidad con los motivos antes expuestos. 

No obstante lo anterior, algunos autores sefialan que “todo individuo que 

intenta conservar un monopolio es un egoista, cuyo derecho sin duda debe ser 

tespetado aunque no favorezca el desarrollo del progreso *”. 

Consideramos totalmente erréneo este razonamiento principalmente por 

dos razones; a} no es un egoista ya que tiene un muy importante mérito al 

desarrollar su capacidad innovadora y dentro de cualquier ambito comercial, de 

negocios y juridico es respetado, es decir se le reconocera su talento, capacidad 

inventiva y creatividad, y b) si favorece el desarrollo del progreso ya que 

provocara entre sus competidores una competencia sana y leal, en fa cual 

buscaran la mejor tecnologia, los mejores métodos y sistemas operativos y 

administrativos y la mejor imagen y distintividad, todo esto con et objeto de ser 

reconocidos en el mercado y de obtener un mayor numero de clientela. 

2 KRASSER GRUR 1970: p. 588, columna derecha; Stumpf, Der know-how Vertrag, p. 24. citado por José 

Antonio Gémez Segade. 

120



  

Por otro lado, en los Estados Unidos de América se encuentra 

reglamentada la figura juridica del “trade-dress”, misma que ha sido definida en 

diversas ocasiones por tos Tribunales de aquel pais y que desde nuestro punto de 

vista es la figura juridica mas semejante o andloga que podemos encontrar hoy en 

dia y que pueda relativamente relacionarse con este trabajo de investigacion. 

En los Estados Unidos de América “trade-dress” es tradicionatmente 

definido como la apariencia exterior de etiquetas, envolturas, color o combinacion 

de colores, texturas, graficas, envases de productos. Siendo desde nuestro punto 

de vista una definicién muy limitada, aunque recientemente los Tribunales de ese 

Pais definieron “trade-dress” dentro del ambito de las franquicias como la imagen 

de un establecimiento o negocio o franquicia, incluyendo la forma o apariencia del 

exterior del mismo, tales como la fachada 0 letrero exterior, la proyeccién del piso, 

los uniformes, etc. 

Otros paises tales como Argentina, Chile, Colombia, Pers y Venezuela, al 

igual que México, no cuentan con un registro o una proteccién global de esta 

naturaleza, por lo que ocurre fo mismo que en nuestro pais. Es decir, se busca 

proteger los derechos industriales e intelectuales mediante tos mecanismos y 

alternativas existentes en el entendido de proteger ta operatividad e imagen del 

negocio y en el momento de iniciar acciones en contra de algtin tercero no 
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autorizado para ultilizarlas, se iniciaran las acciones civiles, penales y 

administrativas correspondientes segiin sea el caso, principalmente por actos de 

competencia desieal. 

Finalmente, deseamos mencionar que paises como Australia, Hong Kong, 

Nueva Zelanda, Malasia y Singapore utilizan el término “get-up”, el cual consiste 

en Ja apariencia fisica y de presentacién de productos y servicios y que se 

relaciona con etiquetas, contenedores, tamafios, colores o la combinacién de 

estos. 

4.3. LA PROTECCION DE LOS SECRETOS INDUSTRIALES 

Y COMERCIALES (“KNOW-HOW”). 

En ef capitulo anterior, desarrollamos e! tema de los secretos industriales y 

comerciales (“know-how”), donde concluimos entre otras cosas, que -no existe un 

concepto unanime sobre lo que debe entenderse por “know-how”. En el presente 

apartado, mencionaremos lo relativo a su proteccién. 

Como es obvio, los secretos industriales y comerciales no son registrables 

a la luz de la Ley de la Propiedad Industrial, ya que si lo fueran registrables 

dejarian de ser secretos. Sin embargo, la Ley Federa! del Derecho de Autor en su 
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articulo 13 establece que seran registrables las obras literarias, programas de 

cémputo y bases de datos, obras que desde nuestro punto de vista, pueden 

contener determinada informacién consistente en secretos industriales y 

comerciales. 

En este sentido, consideramos que si es recomendable registrar ante el 

Instituto Nacional del Derecho de Autor, bajo la rama correspondiente, aquella 

obra intelectual que contenga determinado secreto, en el caso de que dicho 

secreto no sea tan secreto y que por su propia naturaleza de comercializacién se 

destine a muchos usuarios. 

Por otro lado, si el secreto industrial y comercial es novedoso y sus canales 

de distribuci6n son sumamente limitados, es decir solamente esta enfocado a un 

numero especifico de usuarios, como es el caso del contrato de franquicia, to 

recomendable es celebrar el contrato correspondiente conforme a su naturaleza 

juridica, en donde se establezcan tres clausulas fundamentales. 

La primera de ellas, debera establecer todo lo relativo al secreto industrial y 

comercial, es decir en que consiste, en la forma que se transmitira o proporcionara 

fa asistencia técnica y como se encuentra definido en la Ley de la Propiedad 

Industrial. 
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. 

La segunda clausula debera contener todos y cada uno de los supuestos 

que traten sobre la forma en que las personas tendran acceso a los secretos 

industriales y comerciales, quienes estan y quienes no estan autorizados, ya sea 

dentro y/o fuera de la empresa para poder tener acceso a dichos secretos. 

La tercera clausula debera contener una pena convencional, misma que 

debera ser muy severa y que se aplicara a toda persona que pretenda divulgar o 

divulgue el secreto. Consideramos que esta pena convencional, debera ser 

valuada en; a) el valor del secreto industrial, b) el costo por proteger dicho secreto 

y c) los gastos y costas en los que se incurriran en el supuesto de que se inicien 

las acciones legales correspondientes. En nuestra opinién, el antes citado 

mecanismo es adecuado y ayuda a facilitar cualquier accién que se pretenda 

ejercitar por la violacién a dicho secreto industrial. 

Debemos reconocer, que en la actualidad los convenios de confidencialidad 

o de secrecia son muy socorridos, mismos que tienen por objeto mantener en 

secreto la informacion confidencial sin que sea del conocimiento de algun tercero 

no autorizado. 

A continuacién, haremos algunas breves referencias respecto a la 

tegulacion de los secretos industriales y comerciales. La Ley de ta Propiedad 
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Industrial en su articulo 83 indica de manera categérica que la informacién que 

contenga algtin secreto industrial debera constar en documentos, medios 

electrénicos, magnéticos, discos dpticos, microfilmes, peliculas u otros 

instrumentos similares. 

Asimismo, el articulo 85 de la Ley de la Propiedad Industrial sefiala que 

toda persona que, con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempefio 

de su profesién o relacién de negocios, tenga acceso a un secreto industrial del 

cual se le haya prevenido sobre su confidencialidad, debera abstenerse de 

revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que guarde 

dicho secreto, o de su usuario autorizado. 

Por lo que respecta a las sanciones que impone la Ley de la Propiedad 

Industrial, el Titulo Séptimo (De la Inspeccién, de las Infracciones y Sanciones 

Administrativas y de los Delitos) Capitulo Tercero (De los Delitos) en su articulo 

223 indica que son delitos; revelar, apoderarse o usar un secreto industrial sin el 

consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial, estableciendo una 

pena de dos a seis afios de prisién y multa por el importe de cien a diez mil dias 

de salario minimo general diario vigente en el Distrito Federal, a quien cometa los 

delitos antes mencionados. Ademas, el perjudicado podré demandar de o de los 

autores de dichos delitos, la reparacién y el pago de los dajfios: y perjuicios 
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sufridos con motivo de dichos delitos, el cual en ningun caso sera inferior al 

cuarenta por ciento del precio de venta al ptblico de cada producto o Ia prestacién 

de servicios. Esto de conformidad con el articulo 221 Bis de la Ley de la 

Propiedad Industrial. 

En nuestra opinion, la proteccién del secreto industrial esta justificada 

porque constituye una modalidad mas para proteger creaciones industriales y por 

que dentro de cualquier empresa constituye un valor agregado sumamente 

importante. 

Finalmente, deseamos sefialar que la mejor forma de proteger un secreto 

industrial y comercial es precisamente, manteniéndolo en secreto y restringiendo 

el acceso a él de todas las maneras posibles, ya que por su propia naturaleza 

puede desaparecer con cualquier revelacién. 
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CAPITULO QUINTO 

LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. 

5.1. BREVES REFERENCIAS SOBRE LA COMPETENCIA DESLEAL 

Sin lugar a dudas, la competencia desi!eal y la pirateria de marcas y 

patentes es una conducta antisocial que existe en todo el mundo y que debe ser 

tratada con todo rigor. Por lo que respecta a la proteccién de los derechos de 

propiedad industrial, actualmente México cuenta con un sistema de leyes 

adecuado y con organismos capaces de vigilar y combatir las practicas 

deshonestas que lesionan a las actividades industriales y comerciales de nuestro 

pais. 

Cabe sefalar que la Ley de !a Propiedad Industrial no sdlo protege al 

industrial y al comerciante, sino también busca proteger al publico consumidor, el 

cual en diversas ocasiones resulta engafiado a través de actos deshonestos. 

Uno de estos organismos que vigilan y combaten dichas practicas es el 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el cual ha fortalecido su participaci6n 

para combatir actos de competencia desleal, al intervenir en 1993 en la Comision 

Intersecretarial para la Proteccién, Vigilancia y Salvaguarda de los Derechos de 
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Propiedad Intelectual. Esta Comision fue creada con el objeto de unir esfuerzos 

entre diversas autoridades gubernamentales a fin de que conjuntamente enfrenten 

y combatan la reproduccién y comercializacion de mercancias falsificadas. En 

esta Comision participan las Secretarias de Gobernacién, Hacienda, Comercio, 

Educacién, Salud, asi como tas Procuradurias General de la Republica y de 

Justicia det Distrito Federal. 

Asimismo, dicha Comisién Intersecretarial ha llevado a cabo intensas 

campafias nacionales contra la pirateria y la competencia desleal en materia de 

propiedad intelectual, a efecto de combatir este tipo de practicas que tanto dafian 

a la economia nacional. 

Por otro lado, los particulares han intentado realizar acciones en forma 

conjunta, sin embargo no han logrado conformar una alianza o asociacién que 

participe en forma conjunta y directa en contra de la competencia desleal. Tal es 

el caso de la Alianza Contra la Pirateria, la cual se encuentra conformada por 

productores de tenis, discos compactos, perfumes, programas de computacién, 

juguetes, etc., cuya idea fundamental es la de integrar un fondo comun para 

educar al consumidor, para la investigacién y el seguimiento de empresas piratas 

y para tomar acciones conjuntas con las autoridades competentes. 
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Desafortunadamente, los particulares no han logrado coincidir en algunos 

puntos, por lo que no la han conformado como tal. En nuestra opinién es 

importante que los particulares actuen en forma conjunta y en colaboracién con la 

Comision Intersecretarial contra la Pirateria, para que de esta forma se combata a 

la competencia desleal en forma de bloque y para que a su vez se haga una 

cultura en contra de la misma y de los piratas en nuestro pais. 

Ahora bien, la Organizaci6n Mundial de la Propiedad Intelectual sefala que 

los actos de competencia deslea! son aquellos actos contrarios a las practicas 

honradas. EI tratadista David Rangel Medina sefiala que “el objeto de la accion de 

competencia desleal es garantizar a cada productor o comerciante contra el 

empleo de medios desleales por parte de sus competidores. A los competidores 

esta permitido disputarse la clientela, pero a condicién de hacerlo con 

procedimientos honestos *”. 

Por lo que respecta a los fines que persigue la competencia desleal, 

consideramos importante sefialar que éstos pueden ser; sustraer de manera 

deshonesta a la clientela, originar un fraude y engafio al pUblico consumidor, un 

enriquecimiento ilicito, un descrédito del titular de los derechos de propiedad 

industrial y un debilitamiento publicitario y comercial de la marca, motivo por el 

cual debe ser sancionada con todo ef rigor de la Ley. 

* Universidad Nacional Autonoma de México: op. cit., p. 947. 
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Antes de finalizar ef presente apartado, deseamos mencionar que la 

competencia desleal no solo se limita a violar las normas de la propiedad 

industrial, sino que también violan leyes fiscales, laborales y de salubridad por 

sélo mencionar algunas, es decir, abarca un contexto sumamente amplio de 

violaciones de disposiciones legales, por lo que debe ser atacada con el rigor de 

la Ley. 

5.2, MARCO JURIDICO DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

En nuestra opinion, la constante relevancia y participacién de la propiedad 

industrial en el mundo actual ha provocado que en muchos paises se emprendan 

nuevos esfuerzos legislativos para adecuar los distintos ordenamientos a las 

tendencias actuales en materia de propiedad industrial. Principalmente, por las 

consecuencias que generan las crisis econémicas y por la dificil competencia que 

viven hoy en dia los mercados. 

Esta adecuacién normativa internacional la hemos podido detectar 

basicamente en las areas de proteccién y vigencia de las patentes y en los 

tegistros de marcas. Sin embargo, por lo que respecta a la competencia desleal, 

en particular la defensa de los derechos de propiedad industrial, ésta no ha sido 

del todo profunda tal y como lo expondremos en el siguiente apartado. 
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De este modo, el Convenio de Paris del 20 de marzo de 1883, que es materia 

de nuestro Derecho positive conforme a! articulo 133 de la Constitucién General 

de la Republica, en su articulo 10 Bis senala que: 

(1) 

(2) 

Los paises de la Unién estan obligados a asegurar a los nacionales de los 

paises de la Union una proteccién eficaz contra la competencia desteal. 

Constituye acto de competencia desieal todo acto de competencia contrario 

a los usos honestos en materia industrial o comercial. 

En particular deberan prohibirse: 

1. Cualquier acto capaz de crear una confusién, por cualquier medio que 

sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o 

comercial de un competidor; 

2. Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de 

desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o 

comercial de un competidor; 

3. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del 

comercio, pudieren inducir al publico a error sobre la naturaleza, el modo de 

fabricaci6n, las caracteristicas, fa aptitud en el empleo o la cantidad de los 

productos. 

Por su parte, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, publicado 

en el Diario Oficial el 20 de diciembre de 1993, el cual entré en vigor el 1 de enero 

de 1994 establece en sus articulos 1714 al 1718 jos mecanismos para lograr la 

defensa y aplicacion efectiva de los derechos de propiedad intelectual, los cuales 

a continuacién transcribimos sélo conforme a su contenido: 

Articulo 1714.- Defensa de los derechos de propiedad intelectual. 

Disposiciones generales. 
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Articulo 1715.- Aspectos procesales especificos y recursos en los 
procedimientos civiles y administrativos. 

Articulo 1716.- Medidas precautorias, 

Articulo 1717.- Procedimientos y sanciones penates. 

Articulo 1718.- Defensa de los derechos de propiedad intelectual en fa 

frontera. 

Es importante sefialar, que el primer parrafo del articulo 1714 del Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte establece la razén de ser de los 

mecanismos de defensa de los derechos de propiedad intelectual, al disponer que 

cada una de las partes signatarias garantizara que su derecho interno contenga 

procedimientos de defensa de los derechos de propiedad intelectual que permita 

la adopcion de medidas eficaces contra cualquier acto que infrinja los mismos, 

incluyendo recursos expeditos para prevenir las infracciones, asi como para 

desalentar futuras infracciones, en la inteligencia de que dichos procedimientos se 

aplicaran de tal manera que se evite la creacién de barreras al comercio legitimo y 

se proporcionen salvaguardas contra el abuso de dichos procedimientos. 

Por su lado, la Ley de la Propiedad industrial ha adoptada los criterios de la 

Ley de Invenciones y Marcas de 1976 y de la Ley de Fomento y Proteccién de la 

Propiedad Industrial de 1991, fundamentalmente en |o relativo a los infractores de 

los derechos de propiedad industrial, estableciendo en su articulo 213 aquellas 
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conductas constitutivas de una infraccién administrativa y que son castigadas con 

multa, clausura y arresto administrativo y por el otro lado, en su articulo 223 se 

enuncian las conductas que se consideran como delitos. 

De este modo, la Ley de la Propiedad Industrial establece fos 

procedimientos administrativos relativos a la usurpacién de los derechos de 

propiedad industrial. El articulo 213 de la Ley de la Propiedad tndustrial enlista 

veintitrés fracciones que tratan sobre diversas hipdétesis constitutivas de infraccién 

administrativa. 

En dicho articulo se detallan tas conductas infractoras de derechos de 

propiedad industrial, mismas que se traducen en actos de competencia desleal, 

puesto que son conductas contrarias a los buenos usos y costumbres de la 

industria o comercio y que ademas causan o inducen ai publico a confusion, error 

0 engajio en relacion con el origen del producto o servicio que se solicita. 

Dichas conductas configuran fos elementos de la competencia desleal, que 

como ya mencionamos también se encuentran previstas de alguna manera en el 

articulo 10 bis del Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial 

y que a su vez, han sido desarrollados por nuestros Tribunales Federales, tal y 

como se manifiesta en el precedente jurisprudencial que a continuacién se 

transcribe: 
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“"MARCAS, COMPETENCIA DESLEAL, REQUISITOS PARA QUE SE 
ACTUALICE LA INFRACCION ADMINISTRATIVA PREVISTA EN LA LEY DE 
INVENCIONES Y MARCAS. 

La Ley de Invenciones y Marcas en su articulo 210, sefiala de manera 
enunciativa dace actos que constituyen infracciones administrativas, por ser 
actos contrarios a los buenos usos y costumbres de la industria, comercio y 
servicios que impliquen competencia desleal, entre !os que se encuentran, 

i el efectuar en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos 
que causen induzcan al publico a confusién, error o engafio, por hacer 
creer o suponer infundadamente, la existencia de una relacién o asociacion 
entre dos establecimientos, que la fabricacién de un producto se realiza 
bajo normas, licencia o autorizacién de un tercero, o que se presta un 
servicio o se vende un producto con autorizaci6n o licencia de un tercero 

’ (inciso b), fraccién XI) de esta manera encontramos en el citado precepto 
dos elementos indispensables para que se actualice la_infraccién 
administrativa en él prevista, el primero se refiere a la existencia de una 
conducta contraria a los buenos usos y costumbres de la industria o 
comercio que implique competencia desleal y el segundo elemento consiste 
en que esa conducta cause o induzca al pliblico a confusion, error o 
engafio en relacién con el producto o servicio que requiere o con el 
establecimiento que !o ofrece; por lo que respecta al primer elemento, 
debemos atender a los lineamientos dei legislador en ef sentido de 
considerar que todo acto contrario a los usos, costumbres y feyes que rigen 
la industria o el comercio que menoscabe la libre competencia o perjudique 
al pUblico consumidor constituye competencia desleal. En nuestro sistema 
juridico, {a libre competencia esta constitucionalmente garantizada por los 
articulos 50. y 28 de nuestra Carta Magna, y conforme a dichos preceptos a 
nadie puede impedirse que se dedique a fa profesion, industria o comercio 
que le acomode, siendo licito y cuando no se ataquen los derechos de 
terceros ni se ofendan los derechos de la sociedad; se prohiben los 
monopolios, a excepcién hecha de aquélios que por su naturaleza 
corresponden al Estado y de los privilegios que conceden fas leyes sobre 
derechos de autor y de invenciones y marcas. Ahora bien, en materia de 
propiedad industrial, nuestro pais se enmarca en un tratado internacional, 
que es el Convenio de la Union de Paris, vigente desde mil novecientos 
ochenta y tres, mismo que en términos del articulo 133 constitucional , es la 
ley en nuestre pais; este convenio) fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federacién el veintisiete de julio de mil novecientos setenta y seis y en su 
articulo 10 bis sefiala expresamente que, los paises de la Unién estan 
obligados a asegurar a los nacionales, una proteccién eficaz contra la 
competencia desleal, y aclara “constituye acto de competencia desleal todo 
acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o 
comercial." Con base en esto la Ley de Invenciones y Marcas vigente, trata 

. de evitar la competencia desleal reprimiendo los actos deshonestos en 
materia de industria y comercio, y aquéllos que sean contrarios a las 

: disposiciones que consagra. Para el estudio de estos actos deshonestos, 
es importante tener presente que lo sancionable, es el abuso del bien 
juridico tutelado por el. articulo 28 constitucional, es decir, el abuso a la 
libertad de competencia que en él se consagra, no siendo admisible la 
restriccién de esta libertad sin la existencia de una conducta que se adecue 
exactamente al supuesto juridico contemplado por la norma legal. La ley 
sefiala una serie de actos deshonestos que considera como conductas de 
competencia deslea!, que aparte de ser actos contrarios a las disposiciones 
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» 

que la misma establece, causan perjuicio no sdélo al tercero de quien 
obtiene beneficio 0 causan dafio, sino también al desarrollo del comercio y 
la industria, repercutiendo a su vez en un dafio para ef publico que requiere 
de los productos o servicios que le frecen. Asi, tomando en cuenta los 
actos deshonestos que se sancionan como infracciones administrativas y 
como delitos, podemos definir a !a competencia desleal, como la conducta 
de un competidor que utilizando cualquier procedimiento en contra de las 
buenas costumbres o de alguna disposicion legal, sustraiga, utilice o 
exptote un derecho comercial o industrial de otro recurrente, con el fin de 
obtener ventajas indebidas para si, para varias personas, 0 para causarle 
un dafio a aquél, para tal efecto, debemos decir que el concepto de buenas 
costumbres ha sido interpretado por la doctrina como los principios 
deducibles de normas positivas que son aceptados por el sentimiento 
Juridico de una comunidad. Asi, costumbres comerciales como anuncios, 
Promociones de ventas, campafias de descuento, etcétera, son licitas y 
permitidas para atraer clientela a un establecimiento o hacia un producto, 
siempre que no se completen medios reprochables para ello. Siguiendo 
con el concepto de competencia desleal a que hemos liegados es requisito 
primordial para que haya deslealtad, que primero exista competencia entre 
los comerciantes, es decir, que desarroilen una actividad encaminada o 
telacionada con el! mismo fin, toda vez que podria darse una conducta ilicita 
entre comerciantes que no compiten entre si, y ésta, independientemente 
de que sea sancionable por otros medios, no constituye competencia 
desieal, También cabe decir, que {a conducta deshonesta del comerciante 
desleal puede ser activa o pasiva, es decir, consistir en un hacer o en una 
omisién, realizada con la intencién de obtener un beneficio propio o causar 
dafio a otro recurrente. Ahora bien, para que esa competencia desteal sea 
sancionable como infraccién administrativa, en el supuesto que 
estudiamos, es indispensable que se actualice el segundo supuesto, 
consistente en que esa conducta calificada de desteal cause o induzca al 
publico a confusion, error o engafio en relacién con el producto o servicio 
que requiere o con el establecimiento que lo ofrece. Para entender este 
segundo supuesto, es importante establecer lo que se entiende por causar 
0 inducir al pdblico, esto es, producir en el, un animo incitandolo o 
persuadiéndolo a moverse en determinado sentido, con el fin de obtenerlo 
como cliente, esto es valido en la libre competencia pero no. a través de 
conductas deshonestas. Lo que resulta reprochable, es obtener este fin 
mediante la confusién, el error o ef engafio, en que se hace caer al publico. 
Conforme al diccionario de la Real Academia de fa Lengua Espafola, 
confusién, significa fa mezcla de dos o mas cosas diversas de modo que 
las partes de la una se incorporen a la otra, falta de orden o de claridad; la 
acepcién de error es concepto equivocado o juicio falso y falso; la falta de 
verdad en lo que se dice, hace, cree, piensa o discurre. De esta manera, la 
conducta del comerciante encaminada a confundir, equivocar o engafiar al 
publico, es una conducta deshonesta, pero sdlo encuadra en el supuesto 
de infraccién que analizamos, si la confusién, el error o el engafio lo llevan 
a suponer que existe relacién o asociacién entre un estabiecimiento y el de 
un tercero, como por ejemplo en las cadenas de tiendas a negocios que 

’ ostentan la misma o semejante denominacion, o bien, que lo hagan 
suponer que se fabrican o venden productos 0 se prestan servicios bajo las 
normas, licencia o autorizacién de un tercero, como por ejemplo, las 
agencias de carros que componen o venden piezas originales de la misma 
empresa que fabrican los méviles. Para que una conducta sea sancionable 
conforme a la ley, es necesario que se cumplan todos los requisitos 
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previstos en las hipotesis normativas, en virtud, de que en nuestro sistema 
juridico, a excepcién de que expresamente la sefale la ley, no es admisible 
la aplicaci6n de sanciones por conductas andlogas a las previstas. En 
estas condiciones, resulta necesario para que surta la causa de infraccion 
administrativa, que se den los dos elementos que han sido analizados.” 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisién 3043/90. Kenworth Mexicana, S.A. de C.V. 30 de enero de 1991. Unanimidad 

de votos. Ponente: Genaro David Géngora Pimentel. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 

La Ley de la Propiedad Industrial en su articulo 213 fraccién | contempla la 

nocién de competencia desleal, la cual en nuestra opinion es muy general y 

subjetiva, ya que deja a criterio de {a autoridad, es decir al tnstituto Mexicano de ta 

Propiedad Industrial, fa interpretacion de que actos son contrarios a los buenos 

usos y costumbres. A continuacién, transcribimos el mencionado articulo 213: 

Articulo 213. -Son infracciones administrativas: 

Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, 

comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se 

relacionen con la materia que esta ley regula; 

Hacer aparecer como productos patentados aquéllos que no lo estén. Si la 

patente ha caducado o fue declarado nula, se incurrira en la infraccién 

después de un afio de la fecha de caducidad 0, en su caso, de Ia fecha en 
que haya quedado firme la declaracién de nulidad; 

Poner a la venta o en circulacién productos u ofrecer servicios, indicando 

que estan protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el 
registro de marca ha caducado o ha sido dectarado nulo o cancelado, se 

incurrira en infraccién después de un afio de la fecha de caducidad o en su 

caso, de la fecha en que haya quedado firme !a declaracién 
correspondiente; 

Usar una marca parecida en grado de confusién a otra registrada, para 
amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos 
por la registrada; 
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Vi. 

Vil. 

VIU. 

» 

Usar sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en 

grado de confusion como elemento de un nombre comercial o de una 
denominacién o razon social, 0 viceversa, siempre que dichos nombres, 

denominaciones o razones_ sociales estén relacionados con 

establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por fa 
marca; 

Usar, dentro de la zona geografica de la clientela efectiva o en cualquier 
parte de ta Republica, en el caso previsto por ei articulo 105 de esta ley, un 

nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusion, con otro que 

ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento 

industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro; 

Usar como marcas las denominaciones, signos, simbolos, siglas o 

emblemas a que se refiere el articulo 40. y los fracciones VII, VII, IX, XII, 

Xill, XIV y XV del articulo 90 de esta ley; 

Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusién 
como nombre comercial, denominacién o razén social o como partes de 

éstos, de una persona fisica o moral cuya actividad sea la produccién, 
importacion o comercializacién de bienes o servicios iguales o similares a 

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

por escrito, del titular det registro de marca o de la persona que tenga 

facultades para ello; 

Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que 
causen o induzcan al publico a confusion, error o engafio, por hacer creer o 

suponer infundadamente: 

a) La existencia de una relacién 0 asociacién entre un establecimiento 

y el de un tercero; 

b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o 

autorizaci6n de un tercero; 

c) Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorizacién, 

licencias o especificaciones de un tercero; 

d) Que el producto de que se trate proviene de un territorio, regién o 
localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al 

publico a error en cuanto al origen geografico del producto; 

intentar o lograr el propésito de desprestigiar los productos, los servicios, la 
actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estara 
comprendida en esta disposicién, la comparacién de productos o servicios 
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Xi. 

Xll. 

Xi. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

XVII. 

XIX. 

XX. 

que ampare la marca con el propésito de informar al publico, siempre que 

dicha comparacién no sea tendenciosa, falsa 0 exagerada en los términos 

de !a Ley Federal de Proteccién al Consumidor; 

Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por un registro 

de modelo de utilidad 0 disefio industrial, sin consentimiento de su titular o 
sin la licencia respectiva; 

Ofrecer en venta o poner en circulacién productos amparados por una 

patente o por un registro de modelo de utilidad o disefio industrial, a 

sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del 
titular de la patente o registro o sin la licencia respectiva; 

Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de ta patente o 

sin la licencia respectiva; 

Ofrecer en venta o poner en circulacién productos que sean resultado de la 
utilizacién de procesos patentados, a sabiendas que fueron utilizados sin el 

consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera una licencia de 

explotacion; 

Reproducir o imitar disefios industriales protegidos por un registro, sin el 

consentimiento de su titular sin la licencia respectiva; 

Usar un aviso comercial registrado o uno semejante en grado de confusi6n, 

sin el consentimiento de su titular 0 sin la licencia respectiva para anunciar 

bienes, servicios o establecimientos iguales o similares a los que se aplique 

ef aviso; 

Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusién, sin el 

consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, para amparar un 

establecimiento industrial, comercial o de servicios dei mismo o similar giro; 

Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la 

licencia respectivo, en productos o servicios iguales o similares a los que la 

marca se aplique; 

Ofrecer en venta o poner en circulacién productos iguales o similares a 
los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usé ésta en 

tos mismos sin consentimiento de su titular; 

Ofrecer en venta 0 poner en circulacién productos a los que se aplica una 

marca registrada que hayan sido alterados; 
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XXl. 

XXIl. 

XXII. 

Ofrecer en venta o poner en circulacién productos a los que se aptica una 

marca registrada, después de haber alterado, sustituido, o suprimido parcial 

0 totalmente ésta; 

Usar sin su autorizacion o licencia correspondiente una denominacién de 

origen, y 

Las demas violaciones a las disposiciones de esta ley que no constituyan 

delitos.” 

Por lo que respecta a fas facultades del Instituto para actuar en lo anterior, 

el articulo 6 fraccién V de la Ley de la Propiedad Industrial establece lo siguiente: 

Articulo 6.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad 

administrativa en materia de propiedad industrial, es un organismo 

descentralizado, con personalidad juridica y patrimonio propio, el cual 
tendra las siguientes facultades: 

V. Realizar las investigaciones de  presuntas _ infracciones 

administrativas; ordenar y practicar visitas de inspeccién; requerir 

informacién y datos; ordenar y ejecutar los medidas provisionales para 

prevenir o hacer cesar la violacién a los derechos de propiedad industrial; 

oir en su defensa a los presuntos infractores, e imponer las sanciones 

administrativas correspondientes en materia de propiedad industrial; " 

De esta manera, es clara la competencia del Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial para llevar al cabo los procedimientos de investigacion de las 

presuntas infracciones administrativas, aplicar, si proceden, las medidas 

cautelares previstas en la Ley y emitir las resoluciones en donde aplique las 

sanciones correspondientes. 

139



  

Cabe sefalar, que las reglas en relacion con el procedimiento ante el 

Instituto se encuentran en el Capitulo II del Titulo Sexto de la Ley de la Propiedad 

Industrial las cuales no analizaremos. Sin embargo, si mencionaremos lo relativo a 

las sanciones administrativas. 

En este sentido, la comisién de cualesquiera de las infracciones 

administrativas daran como consecuencia la aplicacién de las correspondientes 

sanciones que impone el Instituto, con independencia de la indemnizacién que 

pudiera corresponder por dafios y perjuicios a los afectados, en los términos de ta 

legislacin comin y de la propia Ley de la Propiedad Industrial. Dicha 

indemnizaci6én en ningun caso sera inferior al cuarenta por ciento del precio de 

venta a! pliblico de cada producto o la prestacién de servicios que impliquen una 

violacién a alguno de los derechos de propiedad industrial protegidos por la Ley. 

Esto de conformidad con el articuto 221 Bis de la Ley de !a Propiedad Industrial. 

Las sanciones aplicables con motivo de una infracciébn administrativa se 

encuentran previstas en el articulo 214 de la Ley de la Propiedad Industrial, las 

cuales a saber son: 

A) Multa hasta por e! importe de veinte mil dias de salario minimo general 

vigente en e! Distrito Federal; 
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B) Multa adicional hasta por el importe de quinientos dias de salario minimo 

general vigente en el Distrito Federal, por cada dia que persista la infraccién; 

C) Clausura temporal hasta por noventa dias; 

D) Clausura definitiva; y 

E) Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas. 

Cabe sefalar, que la multa adicional se impondra cuando persista ta 

infraccién administrativa después de que se notifique la resotucion por la que se 

sancione dicha infraccién y expire el plazo concedido por el Instituto para que e! 

infractor demuestre haber cesado en su conducta infractora. 

En este sentido, el articulo 219 de la Ley de la Propiedad Industrial 

establece que las clausuras podran imponerse en la resolucién ademas de la 

multa o sin que ésta se haya impuesto y que la clausura definitiva sera procedente 

cuando el establecimiento haya sido clausurado temporalmente por dos veces y 

dentro del lapso de dos afios, si dentro del mismo se reincide en ja infraccion, 

independientemente de que hubiere variado su domicilio. 
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Deseamos indicar, que en los casos de reincidencia se duplicaran las 

muitas impuestas anteriormente, sin que su monto pueda exceder del triple del 

maximo fijado en et articulo 214 de la Ley de la Propiedad Industrial. Ademas, la 

misma Ley define a la reincidencia como cada una de fas subsecuentes 

infracciones a un mismo precepto, cometidas dentro de jos dos afios siguientes a 

la fecha en que se emitié ta resoluci6n relativa a la infraccion. 

Asimismo, el Instituto debera basarse en los siguientes criterios en relacién 

con la imposicién de sanciones al momento de dictar la resolucion administrativa 

correspondiente. Cabe indicar, que estos criterios han sido establecidos por la 

jurisprudencia de nuestros Tribunales Federales y que a su vez se encuentran 

ubicados en el articulo 220 de la Ley de la Propiedad Industrial: 

A) El caracter intencional de la accién u omisién constitutiva de la infracci6n; 

B) Las condiciones econdémicas del infractor, y 

C) La gravedad que la infraccién implique en relacién con el comercio de 

productos o la prestacién de servicios, asi como el perjuicio ocasionado a los 

directamente afectados. 
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Por lo que respecta a fos delitos que contempla !a Ley de la Propiedad 

industrial en su articulo 223 sdlo mencionaremos cada una de sus fracciones, asi 

como algunos breves comentarios. El articulo 223 de la Ley de la Propiedad 

establece que: 

Articulo 223.- Son delitos: 

|. Reincidir en las conductas previstas en las fracciones Il a XXII del articulo 

213 de esta le, una vez que la primera sancién administrativa impuesta por 

esta razon haya quedado firme; 

De acuerdo con lo anterior, existen 21 actos constitutivos de infraccion 

administrativa y para que pueda haber reincidencia se necesita que se haya 

realizado uno de ellos y que se haya impuesto y quedado firme una sancién 

administrativa. 

ll. Falsificar marcas en forma dolosa y a escala comercial; 

Esta fraccién ha sido ampliamente criticada por las personas que se dedican a 

la materia penal, argumentande que carece de técnica legislativa por los 

siguientes motivos. La descripcién del comportamiento tipico de falsificar resulta 

insuficiente para proteger un bien juridico, asi como la indicacion de que debe ser 

doloso, misma que sale sobrando, ya que todos los tipos penales que prevé la Ley 

 



  

son dolosos. Ademas, el término escala comercial es poco claro, ya que es una 

incorporacién de! derecho anglosajén a nuestra Ley, el cual es de dificil 

interpretacién de acuerdo con el lenguaje castellano. 

lil. Revelar a un tercero un secreto industrial, que se conozca con motivo de su 

trabajo, puesto, cargo, desempefio de su profesion, relacién de negocios o 
en virtud del otorgamiento de una licencia para su uso, sin consentimiento 

de la persona que guarde el secreto industrial, habiendo sido prevenido de 

su confidencialidad, con el propdésito de obtener un beneficio econdmico 

para si o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a !a persona que 

guarde el secreto; 

IV. Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la 

persona que lo guarde o de su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a 

un tercero, con el propésito de obtener un beneficio econdémico para si o 

para el tercero con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el 

secreto o a su usuario autorizado; 

V. Usar la informacién contenida en un secreto industrial, que conozca por 

virtud de su trabajo, cargo, puesto, ejercicio de su profesion o relacion de 
negocios, sin consentimiento de quien lo guarde o de su usuario 

autorizado, o que !e haya sido revelado por un tercero, a sabiendas que 

éste no contaba para ello con el consentimiento de la persona que guarde 

el secreto industrial o su usuario autorizado, con el propdésito de obtener un 

beneficio econdmico o con el fin de causar un perjuicio a la persona que 

guarde el secreto industrial o su usuario autorizado. 

Los delitos previstos en este articulo se perseguiran por querella de parte 

ofendida. 

2 Por lo que respecta a las fracciones anteriores y en especifico a los 

secretos industriales, estos ya fueron tratados en el capitulo tercero de este 

trabajo de investigacién, por lo que a continuacion mencionaremos las sanciones 
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y multas que establece la Ley de la Propiedad Industrial en este sentido. El 

articulo 224 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que se impondra de 

dos a seis afios de prisién y muita por el importe de cien a diez mil dias de salario 

minimo general diario vigente en el Distrito Federal, a quien cometa los delitos que 

se sefialan en et articulo 223. 

5.3. MECANISMOS DE DEFENSA DE LA OPERATIVIDAD 

E IMAGEN DE LAS FRANQUICIAS 

Como to hemos manifestado a lo largo del presente trabajo la proteccién de 

los derechos intelectuales e industriales es correcta, y en especifico la 

operatividad e imagen de las franquicias, ya que la Ley de la Propiedad Industrial 

y la Ley Federal del Derecho de Autor establecen los mecanismos idéneos para 

ello. De tal forma, no consideramos necesario que exista una proteccién global de 

la operatividad e imagen de las franquicias. 

Por otro lado, consideramos que la defensa de los derechos de propiedad 

industrial es adecuada, ya que los mecanismos que establece la Ley de la 

Propiedad Industrial son eficaces. Sin embargo, opinamos que es necesario 

contar con un mecanismo mucho mas claro y preciso para ja defensa de la 

operatividad e imagen de las franquicias, para que de esta forma se responda a 

145



  

las necesidades econdémicas y comerciales de los titulares y usuarios de los 

derechos de propiedad industrial. Todo esto con el objeto de lograr la aplicacién 

efectiva y defensa de los derechos de propiedad industrial tutelados por la Ley de 

la Propiedad Industrial. 

De este modo, conforme a la Ley de la Propiedad Industrial los 

mecanismos mas socorridos para defender la usurpacién de los derechos de 

propiedad industrial contenidos en la operacién e imagen de una franquicia es 

mediante la presentacién ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de 

la demanda o solicitud de declaracién administrativa de infraccién en base a las 

fracciones |, iV, IX a), b) y c), XVIII, XIX y XX de la Ley, las cuales a continuacién 

transcribimos: 

Articulo 213. -Son infracciones administrativas: 

1. Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la 

industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que 

se relacionen con la materia que esta ley regula; 

IV. Usar una marca parecida en grado de confusién a otra 

registrada, para amparar los mismos o similares productos 0 servicios 

que los protegidos por la registrada; 

IX. Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, 
actos que causen o induzcan al publico a confusion, error o engafio, por 

hacer creer o suponer infundadamente: 

a) La existencia de una relacién o asociacién entre un 

establecimiento y e} de un tercero; 

b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o 

autorizacién de un tercero; 
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c) Que se prestan servicios o se venden productos bajo 

autorizacion, licencias o especificaciones de un tercero; 

XVIII. Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o 

sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a 

los que la marca se aplique; 

XtX.Ofrecer en venta o poner en circulacién productos iguales o 

similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que 

se uso ésta en los mismos sin consentimiento de su titular; 

XX. Ofrecer en venta o poner en circulacion productos a los que se 

aplica una marca registrada que hayan sido alterados; 

No obstante las fracciones anteriores, lo deseable seria contar con un 

supuesto normativo mucho mas completo y exacto, que tenga por objeto sefialar 

como una conducta, actividad o hecho constitutivo de infraccién administrativa 

aque! uso ilegal por parte de un tercero respecto de los derechos de propiedad 

industrial de un franquiciante o licenciante. Nos referimos al uso indebide de un 

tercero distinto al que funja como franquiciatario o licenciatario. 

De este modo, como una propuesta para dar cabida a dicho supuesto, nos 

permitimos proponer la siguiente redaccién, la cual desde nuestro punto de vista 

seria conveniente incorporar como una fraccién mas del articulo 213 de la Ley de 

ta Propiedad Industrial: 
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Consideramos, que de esta forma se atacan dos situaciones que hoy en 

dia se presentan con motivo de la constante crisis econémica por la que atraviesa 

México y por la escasa cultura que existe respecto al uso ilegal de derechos 

adquiridos. 

Una de ellas es la situacién que se deriva con motivo de la terminacién de 

un contrato de franquicia, mediante la cual el franquiciatario deja de operar con el 

nombre del franquiciante, sin embargo inicia operaciones dentro del mismo 

negocio ofreciendo productos y/o servicios idénticos o similares a los de la 

franquicia anterior, utilizando otro nombre o denominacién, pero con la misma 

operatividad e imagen de! negocio otorgado previamente en franquicia. 

La otra situacion consiste en aquel tercero que sin tener alguna relacion 

anterior con ej franquiciante utiliza elementos operativos y de imagen de un 

negocio en franquicia sin autorizacién del titular de los mismos. 

Como podemos observar, en ambas situaciones de alguna u otra manera 

proceden las fracciones J, IV, IX a), b) y c), XVIII, XIX y XX de la Ley de la 

Propiedad Industriai, sin embargo opinamos que con la incorporacién de la antes 

citada fraccién sera mucho mas claro para el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial determinar si un tercero realiza conductas constitutivas de infraccion 
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o 

administrativa al utilizar ilegalmente signos distintivos, elementos operativos y de 

imagen de una franquicia. Asi también, dicho Instituto no se limitaraé en sus 

actuaciones ante la posibilidad de que el! tercero logre evitar que sea sancionado 

por no encuadrarse su conducta con las disposiciones aplicables antes transcritas. 

Cabe sefialar, que no sdlo el abogado debe atacar a los infractores o terceros 

no autorizados mediante esta accién administrativa ante el Instituto Mexicano de 

la Propiedad Industriat sino que también debe agregar a su estrategia, siempre y 

cuando procedan, las acciones civiles y penales, ademas de no descartar la 

posibilidad de dar aviso a las autoridades fiscales, laborales, de salubridad u 

otras, en caso de que se detecten irregularidades en el establecimiento del 

infractor durante o antes de que se inicie el procedimiento; considerando las 

investigaciones que se deben realizar y por supuesto no dejando fuera la prueba 

de la visita de inspeccidn que prevé la Ley de la Propiedad Industrial. 

Ademas, deseamos subrayar que la incorporacion de esta fraccién a! 

articulo 213 respondera a las necesidades de inversionistas nacionales y 

extranjeros de contar con mecanismos de defensa claros en contra de usos no 

autorizados de los derechos de propiedad industrial que ellos han creado o 

adquirido y que desean estabiecer y desarrollar mediante el sistema de 

franquicias. Cabe sefialar, que ésta ha sido una constante preocupacién de 
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inversionistas y de titulares de derechos de propiedad industrial y que por 

desgracia se ha reflejado en las negociaciones comerciales internacionales, 

limitando la entrada de inversién extranjera a nuestro pais, e! fomento de empleo 

y el desarrollo de tecnologia. 

Consideramos que este apartado obedece a la idea de que toda nacion 

debe contar con una correcta y adecuada legislacién en materia de propiedad 

industrial desde el punto de vista substantivo y adjetivo, que logre establecer los 

mecanismos necesarios para proteger y defender clara y efectivamente los 

derechos de propiedad industrial de sus titulares y que fundamentalmente se logre 

y fomente una cultura en contra de la pirateria y la competencia desieal. 
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CONCLUSIONES 

1.- Para estar en posibilidades de entender la figura juridica del contrato de 

franquicia es necesario estudiar sus antecedentes historicos, asi como su 

desarrollo y evolucién. 

2.- El contrato de franquicia es un contrato mercantil, oneroso y de tracto 

sucesivo mediante ef cual el franquiciante le otorga al franquiciatario ef derecho no 

exclusivo para usar una marca o nombre comercial o cualquier otro derecho de 

propiedad industrial e intelectual y a su vez le transfiere su tecnologia (“know- 

how’) para la operacién de un negocio. Por otro lado, e! franquiciatario se obliga el 

pago de una regalia y al estricto apego de todos y cada uno de los estandares y 

requisitos impuestos por el franquiciante. 

3 Los elementos fundamentales de todo contrato de franquicia son; el 

licenciamiento de los derechos de propiedad industrial y la transmision de 

conocimientos técnicos y comerciales. Elementos de este contrato que lo hacen 

distinguirse de otras figuras juridicas. 

4- El sistema de franquicia es una estrategia para la distribucién de productos 

y servicios. Es también, uno de los métodos mas seguros y eficaces para las 

empresas que deseen expandir rapidamente sus negocios con un minimo de 
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inversion. Finalmente, representa un compromiso de intereses que comprenden 

dos partes; el franquiciante y el franquiciatario, quienes unen esfuerzos y 

habilidades de manera arménica con el exclusivo objeto de tener éxito. 

5.- El sistema de franquicia se distingue por tener excetencia y uniformidad en 

la calidad de sus productos y servicios, asi como en la atencién especializada que 

brindan al consumidor. 

6.- El sistema de franquicia en México es una clara manifestacién de la 

apertura comercial y econdémica por la que transita nuestro pais y de las 

importantes reformas econémicas que nuestro pais ha llevado a cabo en los 

ultimos diez afios, considerado este sistema como una importante actividad 

econémica. 

7... Cada franquicia cuenta con elementos que en su conjunto hacen 

distinguirse unas de otras. Estos elementos de distincién fos representan las 

marcas, nombres y avisos comerciales, patentes, modelos de utilidad, disefios 

industriales, los secretos industriales y comerciales y los derechos de autor del 

negocio. A su vez, estos elementos logran la conformacion de la operatividad e 

imagen de una franquicia. 
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8.- Es importante que los franquiciantes se preocupen por proteger sus 

derechos de propiedad industrial e intelectual para que el publico consumidor 

distinga su negocio de otros que estén dentro de! mismo giro. En otras palabras, 

para que el consumidor no asocie sus servicios o productos con otros y con ei 

objeto de no afectar el negocio en lo comercial y econdmico, asi como su buena 

reputacién. 

9.- Como consecuencia de la entrada en vigor de! Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte y de la globalizacion se atrajo mayor inversion extranjera, en 

especifico dentro de !a industria de los hoteles y restaurantes, industria que ha 

reflejado mayor actividad en este sentido, generando nuevos empleos y que por la 

importancia que representan deben proteger adecuadamente sus derechos de 

propiedad industrial e intelectual. 

10.-  Debido a la modernizacién de! marco juridico mexicano a través del cual se 

crearon diversas leyes como la Ley Federal de Competencia Econémica, Ley 

Federal de Proteccién al Consumidor, Ley de la Propiedad Industrial y la Ley 

Federal del Derecho de Autor, México cuenta con un marco juridico mas 

adecuado para garantizar y proteger a los inversionistas nacionales y extranjeros, 

asi como también al publico consumidor. 
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11.- lI crecimiento y desarrollo de toda franquicia depende primordialmente de 

dos factores. Uno de ellos es contar con condiciones econdémicas favorables y 

estables y el otro es contar con un adecuado y eficiente marco juridico. De este 

ultimo debemos reconocer que en términos generales México se ha actualizado, 

sin embargo existen muchas carencias en relacién con el efectivo respeto de los 

derechos de propiedad industrial. Uno de éstos es el tema expuesto en el 

presente trabajo de investigacidén juridica. 

12.- La materia intelectual; derechos de autor y propiedad industrial, han venido 

adquiriendo gran importancia en los contextos econémicos y comerciales, como 

también en el juridico. La necesidad de contar con mecanismos claros de 

proteccién y defensa de los derechos de propiedad industrial obedece al derecho 

de exclusividad que adquiere el titular y por ende se evita la usurpacién por parte 

de terceros, por lo que México debe responder a las necesidades de una 

economia globalizada respetando !os derechos de propiedad industrial que 

involucran creatividad, progreso y principalmente fomentan una competencia entre 

comerciantes, industriales y prestadores de servicios. 
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13.- El titular de los derechos de propiedad industrial puede proteger un 

derecho de propiedad industrial en las diferentes modalidades que otorga la Ley 

de la Propiedad Industrial, es decir el titular toma beneficios, no monopoliza el 

mercado y no limita a competidores. 

14.- Aprovechar las diferentes posibilidades de proteccién que otorga la Ley de 

la Propiedad Industrial a los derechos de propiedad industrial no es un abuso, ni 

un monopolio, ya que la misma ley otorga dicha posibilidad. Ademas, se justifica 

su proteccién por los recursos humanos y materiales invertidos por el titular de los 

mismos. 

15.- Debe el franquiciante analizar e investigar a su potencial franquiciatario a 

efecto de evitar futuros incumplimientos y con el objeto de incrementar la buena 

reputacion, comercial y econdmica del negocio. 

16.- Este andalisis e investigacién por parte del franquiciante es recomendablie, 

principalmente en paises latinoamericanos donde existe una escasa cultura sobre 

éste sistema de negocio, motivo por el cual el franquiciante debe valorar riesgos. 
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17.- La falta de conocimiento tanto del franquiciante como del franquiciatario en 

telacion con el perfil que debe cumplir el franquiciatario provoca el incumplimiento 

del contrato de franquicia, ocasionando un cancer dentro de toda cadena de 

franquicia. 

18.- Es importante establecer un garantia dentro de los contratos de franquicia 

mediante la cual el titular de un derecho de propiedad industrial puede ejecutar en 

el momento en que el franquiciatario incumpla con los términos y condiciones 

contenidos en el contrato de franquicia. De preferencia, ésta garantia debe 

consistir en el iInmueble donde se ubica la franquicia, para que de esta manera se 

logre la terminacién de! uso de los derechos de propiedad industria! de} 

franquiciante por parte del franquiciatario. 

19.- El concepto “know-how” significa saber-hacer; es un conocimiento de algo, 

por lo que es una especie de conocimiento secreto. Motivo por el cual, la mejor 

forma de proteger el “know-how” de cualquier negocio es mediante la no 

divulgacion. 

20.- Ei “know-how” se refiere a conocimientos y secretos industriales y 

comerciales, razon por la cual el concepto “know-how” coincide con el del secreto 

industrial. Es decir, el “know-how”, los conocimientos y los secretos industriales y 
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comerciales se consideraran como sinénimos, siempre y cuando el “know-how” 

cumpia con los requisitos que establece la Ley de la Propiedad Industrial. 

21.- Los secretos industriales y comerciales representan un valor econdmico 

sumamente importante dentro de todo negocio, ya que para lograr que los 

secretos industriales y comerciales se puedan manifestar como un servicio rapido, 

eficaz y novedoso dentro de un establecimiento de servicios, et titular de dichos 

secretos ha empleado recursos materiales y humanos, asi como creatividad, 

sensibilidad, tiempo y experiencia. Todo ésto con el objeto de lograr tener un 

mayor numero de clientela, aunado al reconocimiento del publico consumidor. 

22.-_ Nuestras autoridades deben esforzarse al maximo en garantizar a los 

titulares de los derechos de propiedad industrial seguridad juridica tanto en la 

proteccién de estos derechos como en su defensa. Estos esfuerzos se pueden 

concretar en la creaci6n de un Tribunal especializado en ia materia, asi como 

también en una adecuada legislacién sobre el uso ilegal de derechos de 

propiedad industrial por parte de ex-franquiciatarios, ex-licenciatarios o de 

cualquier tercero no autorizado. 
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23.- La operatividad e imagen son conceptos diferentes a lo que se conoce en 

otros paises como “trade-dress’, figura juridica que no se encuentra definida en 

nuestro sistema juridico mexicano. Sin embargo, México cuenta con alternativas 

para poder proteger la operatividad e imagen de las franquicias con base en lo 

que dispone la Ley de la Propiedad Industrial y la Ley Federal del Derecho de 

Autor. 

24,.- A nivel internacional se pretende uniformar los diversos ordenamientos 

legates respecto de fa figura juridica de la franquicia, situaci6n que nos parece 

absurda ya que de ser asi se tendrian que uniformar nuestras costumbres, 

idiosincrasias, legislaciones, asi como todas las demas ramas del derecho que se 

involucren con los contratos de franquicia. 

25.- Consideramos que se logra el objetivo propuesto en éste trabajo de 

investigacién juridica, cuya propuesta mas importante es una adicién al articulo 

213 de la Ley de la Propiedad Industrial, que se traduce en la efectiva defensa de 

la operatividad e imagen de tas franquicias. 
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