La gestionde los aspectos
de propiedad intelectual de
los contratos de franquicia.

BOLIVIA
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Prefacio

Considerando la creciente importancia que posee la franquicia comercial como medio de ex-
pansiéncomercialy dadalafuncidontambién decisivaque desempefalapropiedadintelectual
aeserespecto, creemos que la publicacién de una guia enla que se estudie la cuestion desde
elangulointernacional colmardunaimportante necesidad. Esperamos que estaguiaseaunre-
curso Utileimportante para los franquiciadores y los franquiciados de todo el mundo, particu-
larmentelos delos paises miembros delaAsociaciéon Latinoamericanade Integracién (ALADI)'.

También esperamos que sea de interés para los directores y demas personal directivo del
franquiciador que necesitan comprender mejor las cuestiones de P.I. Ademas, puede ofrecer
interés también para los estudiantes y el publico en general, en el sentido de ofrecer una pri-
mera aproximacion a una materia que resulta complicada. Con ese fin se ha procurado utilizar
unlenguaje sencilloy facil de comprender, y se ha evitado en la medida de lo posible la jerga
especializaday laterminologia técnicay juridica.

Lafranquiciaesun proceso complejo que presentanumerosas aristas, entre otras, elhecho de
abarcaradistintas partes que forman una cadena de ramas operativas, que son independien-
tesalavezque dependenunas de otras.

En esencia, la franquicia es un contrato mercantil o de colaboracién empresarial, mediante el
cual una parte (el franquiciante) concede a otra (el franquiciado) el derecho a explotar un ne-
gocio bajo sumarcay modelo comercial, a cambio de regalias o una tarifa inicial. Este mode-
lo comercial permite explotar una marca, servicio o producto con unaimagen ya posicionada
dentrode unaredlocal, nacional ointernacional.

Este tipo de contratos trae aparejada una ventaja para que el franquiciado pueda beneficiarse
deunmodelo denegocio que yahademostrado serexitoso, asicomounmenorriesgo empre-
sarial, al operar bajo una marca reconocida, con la cual el franquiciado puede atraer clientes
mas facilmente.

Aunque no existe legislacion especifica sobre franquicias en Bolivia, los contratos de franqui-
cia se rigen por las normas generales del Derecho Civil y Comercial. Asimismo, es recomen-
dable y esencial que los términos de la franquicia cumplan conlas leyes de proteccidn al con-
sumidor, asegurando que los productos y servicios ofrecidos sean de calidad y cumplan con
regulaciones sanitarias y de seguridad.

' Deacuerdoconlapublicacidénrealizadaporla ALADI, “Tendencias del comerciointernacional de bienes (enero -
marzo 2024), elcomerciointernacional de bienes entrelos paises miembros delaALADIl estdinfluenciado pordiver-
sosfactores, entrelos cuales se destacanlaactividad econdmica, tanto dentro de laregion como de sus principales
socioscomerciales;los precios delos productos basicos; lastendencias delos preciosylas fluctuacionesenlos
tiposde cambio.” Asi,enlamayoria de los paises miembros de laALADI, ladesaceleracidéndelainflacionimpulsé a
los bancos centrales de Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Periy Uruguay, porejemplo, areducirlas tasas
deinterésdereferencia, mientras que enlos mercados cambiarios, las monedas de Brasil, Colombia, México, Peru

y Uruguay registraronuna apreciacion conrespecto al délar. Mientras tanto, las monedas de Argentina, Venezuela,
Chiley Paraguay se depreciaron, ylas de Boliviay Cuba, no mostraronvariaciones, enlacomparaciéondel trimes-

tre enero - marzo 2024 conrespecto almismo periodo delafio 2023. (https://www.aladi.org/sitioaladi/tenden-
cias-del-comercio-internacional-de-bienes-enero-marzo-2024/)
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Encuanto alaPropiedad Intelectualinvolucrada, lalegislacion aplicable en Boliviaincluye alas
normas de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), a través de la aplicaciéon de las diferentes
Decisiones emitidas paralaregulacion de Marcas, Patentes, Derechos de Autor, entre otros.

Esrecomendable, eneste entendido, que los contratos seanredactados de manera clara para
evitar posterioresreclamosy falta de claridad entre las partes.

Teniendo presente ese concepto fundamental, la guia introduce al lector a las distintas fases
del proceso de franquicia: la preparacion, el contrato de franquicia, la gestién de la franquicia
y, porultimo, larescision del contrato de franquicia.

La importancia de administrar los activos de propiedad intelectual de la franquicia es el hilo
conductorde todala publicacién; en particular, en la guia se destacalaimportancia de la mar-
cay de los diversos derechos de propiedad intelectual en los que se funda la marcay que la
sostieneny refuerzan.

Confiamos en que esta publicacién sera un Util recurso para los que desean familiarizarse to-
daviamas conlafunciénvital que cumple la franquicia enla prosperidad de unaempresa, enla
creacionde empleoyeneldesarrollo econdmico general. Ylo que es masimportante, espera-
mos que fomente una mayor comprensiénytomade conciencia acercadelafuncién que des-
empefa la propiedad intelectual en ese plano. Como tal, deberia también servir pararecalcar
la importancia de gestionar debidamente los derechos de propiedad intelectual para que la
franquicia pueda dar sus frutos.
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1. Diferentes modos de acrecentar un negocio
prospero

Toda empresa que ya sea prosperay que esté considerando la posibilidad de mejorar sus re-
sultados puede optar por aumentar la produccion de los articulos que ya ofrece o afiadir pro-
ductos o servicios que sean nuevos y mejores. En una u otra opcion se precisa capital finan-
ciero, que tendra que generarse dentro de la empresa u obtenerse de fuentes externas. Para
obtener capital externo se puede recurrir a un préstamo o ala emision de acciones. Bolivia es
un pais con gran potencial para el desarrollo de franquicias, debido, principalmente, a la exis-
tencia de sectores econémicos con oportunidades comerciales que permiten hablar de una
ventana de oportunidad de mercado que promete rentabilidad. Este crecimiento se ha visto
alentado porel proceso de cambio culturaly de “mindset” en ciertos sectores socialesy eco-
ndémicos, acelerado también por el crecimiento del turismo, lo que contribuye al aumento del
poderadquisitivo de la sociedad.

Algunos ejemplosrelevantes para el contexto empresarial en Boliviaincluyen los siguientes:

» Microfinancieras: Muchas empresas bolivianas recurren a microfinancieras para obtener
capital. Estas instituciones ofrecen créditos a pequefios emprendedores que buscan au-
mentar su produccidn o diversificar sus productos.

» Inversionistas locales: Empresas pueden buscar socios o inversores locales que esténin-
teresados en financiar nuevas lineas de productos o en expandir la capacidad productiva
existente.

» Fondos de inversion: Existen fondos de inversion que se enfocan en el crecimiento de em-
presas en Bolivia. Estas entidades pueden proporcionar capital a cambio de participacién
enlaempresaounretorno sobrelainversion.

» Programas gubernamentales: El gobierno boliviano haimplementado programas de apo-
yoalaindustriaylaagriculturaque ofrecenfinanciamiento oincentivos fiscales paraempre-
sas que desean expandir su produccién.

» Crowdfunding: Algunas startup en Bolivia han utilizado plataformas de crowdfunding para
obtenerfinanciamiento directo delpublico, permitiendo alos consumidoresinvertirennue-
vos productos o servicios.

» Asociaciones con ONGs: En ciertos sectores, como la agricultura sostenible o el turismo
comunitario, las empresas pueden asociarse con organizaciones no gubernamentales que
ofrecenrecursos financieros y técnicos.

» Acciones de responsabilidad social: Algunas empresas bolivianas han logrado atraer ca-
pital alimplementar proyectos de responsabilidad social que mejoran suimageny, alavez,
generaninterés enlosinversionistas.
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Estas opciones reflejan la diversidad de alternativas que las empresas en Bolivia pueden ex-
plorarpara financiar su crecimientoy mejorar sus resultados.

Pero existen otras opciones que cabe considerar, por ejemplo, el establecimiento de asocia-
ciones o de alianzas. En ese caso, adiferencia de las opciones anteriormente mencionadas, la
empresa compartird riesgos y recompensas con su socio. En funcidn de los intereses y estra-
tegias de la empresa es posible un amplio espectro de alianzas, relaciones y mecanismos de
asociacion, por ejemplo, pasar a ser representante, corredor (broker), distribuidor o comisio-
nista, formar equipo conun fabricante parala subcontratacién de componentes, y la creacion
deunaempresaconjunta. Otraopcionquenodebe pasarse poralto eslaposibilidad de adqui-
rirotraempresa o defusionarse conella.

Lafranquicia constituye una delas estrategias mas popularesy enauge paralarentabilidadyla
rdpida expansion de las empresas, especialmente, en los casos enlos que la empresa carece
de capital financiero propio o no desea utilizarlo. Aun cuando se basa en elementos de otras
estrategias de expansidon comercial enumeradas anteriormente, el franquiciado constituye
una personajuridica independiente (que no es ni una empresa conjunta niuna asociacioén juri-
dicaconelfranquiciador)y su actividad consiste enreproducir en otrasinstalacioneslamisma
actividad querealiza el franquiciador. En definitiva, enla franquicia, delo que se trataes de una
licencia para explotar derechos de propiedadintelectual.

Cuando se quiere extender la actividad comercial a otras zonas (ya sea en el propio pais o en
el extranjero) hay que estudiar todas las posibilidades expuestas anteriormente. Obviamente,
paratomarunadecisionsobrelaopcidnocombinacidonde opciones masiddneahabrande so-
pesarse ventajasy desventajas. Aunque la mayor parte de las empresas desean ejercer el mis-
mo grado de controlrespecto de sus actividades en el extranjero que el que tienenenrelacion
con las actividades en su pais, la dificultad que entrafia obtener crédito, junto con los obsta-
culos que suponen la distancia geografica(como los obstaculos porla diferencia enlos husos
horarios, los usos comercialesy elidioma) puede verse acentuada por el hecho de trabajaren
un entorno juridico o reglamentario diferente. En dichas situaciones, puede que la franquicia
seala solucionideal. En el caso concreto de Bolivia, este contrato va cobrando cada vez mas
importancia,yaque diaadialasrelaciones comercialesbuscannuevasformasde contratacion
que brinden alas partes la seguridad necesaria para permitir la expansién de negocios nacio-
nales, asicomo elingreso de empresasinternacionales en elmercado local.

La franquicia
Como se menciond anteriormente, Bolivia no cuenta con una legislaciéon especifica sobre el
contrato de franquiciay, porende, no existe una definiciénlegal de esta figura.

Sinunaregulaciénespecificaalrespecto, empresariosy emprendedores necesitande unmar-
co tedrico referencial que permita diferenciar o enmarcarla figura de la franquicia para su me-
jorcomprensiony aplicacion.
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Lafranquiciaesuntipode contrato utilizadoencomercioporelque unaparte, llamadafranqui-
ciadorcede aotra, llamada franquiciado, lalicencia de una marca, asicomo métodos de hacer
negocios (know-how), acambio de una tarifa periddica o royalty.

Este tipo de contrato consiste en el aprovechamiento de la experiencia de un empresario, que
ha conseguido posicionamiento en un determinado mercado, asi como una ventaja competi-
tiva destacable enelmercado.

Se puede afirmar, entonces, que una Franquicia es un acuerdo comercial o contrato entre dos
partes, un empresario, cuya marca es exitosa en el mercado, y unemprendedor, que deseain-
vertirparaadquirirelderecho de usarlamarcaylaférmula delnegocio, poruntiempo determi-
nado, para obtener mayores ganancias.

De lainmensa mayoria de actividades que admiten ser cedidas en franquicia, destacamos las
categorias siguientes:

La franquicia comercial o de distribucion. Hay un producto que es fabricado porelfranquicia-
dor (o porotroensunombre)y que, asuvez, el franquiciado vende al consumidor conla marca
delfranquiciador. Son ejemplos de ese modelo de franquicia lared de tiendas especializadas
que se enfocaenla comercializacidon de productos para carpinteros y fabricantes de muebles
Placacentro MASISA. Enesos casos, lafranquicia suele estarrestringida a unazona geografica
determinaday el franquiciado paga el respectivo canon inicial por el derecho de entraren la
red de la franquicia. Sinembargo, el franquiciado no tiene que abonar el canon de explotacion
periédico por el derecho de comerciar usando la marca del franquiciador, pues éste ganacon
loquelevende aaquél.

Lafranquiciaindustrial o de produccion. El franquiciadorvende al franquiciado los elementos
imprescindibles ole brinda determinados conocimientos técnicos que, sumados alos contro-
les de calidad permanentes que realiza el primero, permiten que el segundo pueda fabricar el
producto finaly venderlo al comercio minorista o, en algunos casos, directamente al consumi-
dor. Coca-Colatrabaja de ese modo en muchos mercados del mundo, suministrando al fran-
quiciado los elementos imprescindibles de la Coca-Cola (que esta protegida por el secreto
comercial) paraque él puedafabricarel producto, que es vendido al comercio minorista que, a
suvez, lovende al publico consumidor. Enel caso de Bolivia, lafranquicia de Coca-Colaparael
embotellado de productos fue otorgada alaempresa EMBOL.

La franquiciaintegral o en sentido propio. El franquiciador es titular de un determinado méto-
do de explotarla actividad comercial y otorga al franquiciado el derecho de usar ese método,
en el cual quedan comprendidos los respectivos derechos de propiedad intelectual, parti-
cularmente la marca. Son ejemplos de esta categoria de franquicia prestigiosas firmas inter-
nacionales como Kentucky fried Chicken (KFC), Hard rock Café, Burger King y Cinnabon, en
Bolivia. Como eslaespecie de franquiciamas difundida, enelresto delaguiase hablara funda-
mentalmente de ella. En muchos paises esla unicaformade franquicia que estareglamentada.
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Placacentro Masisa es una red de tiendas especializadas en la comercializacion de
productos para carpinterosy fabricantes de muebles.

Placacentro
VIASISA

El franquiciado tiene derecho a usar el nombre comercial, las marcas y marcas de
servicio, los conocimientos técnicos y demas derechos de propiedad intelectual
que posee el franquiciadoracambio delcanon pactado.

La Red Placacentro estd conformada por distribuidores que se caracterizan por te-
neruna fuerte vocaciény compromiso al servicio,componente central de laestrate-
giadelaRed.

Placacentro Masisa es un punto de venta especialista que va mas alla de la distribu-
cidnde tableros marca Masisa, representalatienda conlos mas altos estandares de
atencidn aclientesy calidad en el servicio, destacando enla calidad del corte y pe-
gado de tapacantos, asicomo enlostiempos de entrega.

Lamayorcadena paracarpinterosy mueblistas de Latinoamérica

Soporte alaRedyAsistenciade Masisa

LaRed Placacentro Masisa fue creadaen1992 en Chile.

Presente conmas de 200 puntos deventaen Chile, Perd, Bolivia, Ecuador, Colombia,
Venezuelay México.

Ofrecelamas ampliavariedad de tableros de la marca Masisa.

Todos los Placacentros Masisa cuentan conlos servicios de Optimizacidn, Corte de
Tablerosy Pegado de Tapacantos.

Adicionalmente Placacentro Masisa ofrece tapacantos, herrajes, tornillos, y otros
productos que se necesitan paralafabricacion de muebles.

Para mas informacion, véase: https://placacentro.com/bolivia/placacentro-2/#in-

teresados-en-placacentro

Lafranquiciaintegral o en sentido propio se distingue porlos cuatro elementos siguientes:

» Elfranquiciador concede al franquiciado unalicencia para usar sus derechos de propiedad
intelectual, principalmente sus marcas, pero también disefios industriales, patentes, dere-
chos de autor,2asicomo sus secretos comerciales. La marca es el elemento masimportan-

2Parasabermassobrelapropiedadintelectual se recomienda consultarlas siguientes publicaciones dela

OMPI: ;Qué eslapropiedadintelectual? (publicacién N° 450: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_
pub_450_2020.pdf); Elsecreto estdenlamarca - Introduccién alas marcas dirigida alas pequefiasy media-
nasempresas (publicaciénN°900: https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=4208&plang=ES); Lo
atractivoestaenlaforma-Introduccionalos disefiosindustriales dirigida alas pequefiasy medianas empresas
(publicacionN°498: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_498_1.pdf); Expresioncreativa - Intro-
ducciéonalderechode autorylos derechos conexos paralas pequefiasy medianas empresas (publicacidn N° 918:
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo-pub-918-23-es-creative-expression-an-introduction-to-co-
pyright-and-related-rights-for-small-and-medium-sized-enterprises.pdf; e Inventar el futuro - Introduccién alas
patentesdirigidaalas pequefiasy medianas empresas (publicacionN° 917: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/
es/wipo-pub-917-1-es-inventing-the-future.pdf).
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te, puesenellareposa el prestigio de lacompafiia, ya que elreconocimiento de lamarca es
lo que atrae a los clientes y estimula la demanda. Eso es o que hace atractiva la franquicia
paralosinteresados. Porejemplo, sialguien abre unrestaurante de hamburguesasylollama
“John’sHamburgers,” elresultadoylafacturacionanual dejaran que desear, y seraimposible
preverlos. Porotrolado, lafranquicia de un “McDonald’s” tiene unresultado casiasegurado
y unafacturacién anual que se calculaen 2,3 millones de ddlares estadounidenses.

» Elfranquiciador controlalaformaen que el franquiciado explotala actividad autorizada, para
lo cual éste debe seguirlasinstrucciones de un detallado manual de explotacién en el que se
explican contodo cuidado los capitulos vistos en el curso de formacidninicial. Mediante visi-
tasalasinstalacionesylosrelatos que presentan clientes ficticios el franquiciador se asegura
de que el franquiciado ponga en practica efectivamente el “sistema” que le cedio.

» Elfranquiciadorbrinda al franquiciado formacién, consejoy asistencia permanente.

» Elfranquiciado abona al franquiciador el canoninicialy, luego, el canon de explotacion pe-
riddicamente.

Enresumen: la franquicia es un tipo especial de contrato de licencia por el cual el derecho de
usar el modelo de actividad comercial se complementa conunalicencia para explotarlos de-
rechos de propiedad intelectual correspondientes al modelo.

2. Las clases de franquicia

Con el desarrollo del mercado las franquicias no solo se propagan en el rubro de alimentos o
servicios también los empresarios han adaptado el sistema en diferentes areas. De esa ma-
nera, se puede identificar los siguientes tipos de franquicias en Bolivia, siempre teniendo en
mente que la legislacién local no ofrece una definicidon general ni especifica de este tipo de
contrato:

» Franquicia Comercial: Esaquellaenlacualelfranquiciadorcede asus franquiciados, todos
los elementos necesarios que le permitan la venta de productos o servicios al consumidor
final, por ejemplo, las franquicias de teléfonos celulares, tiendas de regalos, restaurants,
cafés, agencias deviajes.

» Franquicia Industrial: Es cuando el franquiciador cede al franquiciado el derecho de fabri-
cacion, la tecnologia, la comercializacion de los productos, la marca, los procedimientos
administrativosy de gestidénylas técnicas de venta, porejemplo, las franquicias de comida.

» Franquicia de distribucién o de producto: Es aquella franquicia que tiene como objeto la
distribucion de producto o productos tanto para cuando el franquiciador es el fabricante
como para cuando este actla como central de compras. Por ejemplo: franquicias de ropa,
de muebles, etc.
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» Franquicia de servicio: Se le denomina a aquella que tiene como objeto el prestar un ser-
vicio al cliente final, como franquicias de escuela de idiomas o alguna otra capacitacion,
franquicias dedicadas al mantenimiento de autos, franquicias que ofrecen el servicio de
traducciones, etc.

» Franquicia de Corner: Es una franquicia en la cual la actividad se desarrolla en un espacio
especifico y aparte; y al mismo tiempo dentro de una superficie mayor, como puede ser
dentrodeunosalmacenes,como ejemplo podemoscitarunafranquiciadeventaderelojes.

» Shopinshop: Esunafranquiciade cornerenlaque serecrealadecoraciényelambiente de
cualquier otro establecimientointegrado enla cadena.

3. La franquicia internacional

Hay cinco maneras de llevar una franquicia al extranjero:
» Elfranquiciador otorgafranquicias directas enelpais elegido. Laoperaciéon se dirige desde
el propio domicilio social de lacompania o mediante una filial del extranjero.

» Elfranquiciador constituye unafilialen el extranjeroy esa filial se encarga de conceder fran-
quicias.

» El franquiciador constituye una empresa conjunta con un tercero que conoce bien el otro
pais. La empresa conjunta otorgaralas franquicias en ese pais.

» Elfranquiciador concede una franquicia principal.

» Elfranquiciador concede una franquiciaregional.

Llevarunafranquicia al extranjero desde Boliviaimplica varios pasos estratégicos:

» Investigacion de mercado: Antes de expandir, es fundamental realizar un estudio de mer-
cado en el pais objetivo. Esto incluye entender la demanda, la competencia, las regulacio-
neslocalesylas preferencias del consumidor.

» Asociaciones locales: Colaborar con socios locales puede facilitar la entrada a nuevos
mercados. Estos socios pueden ofrecer conocimientos sobre el mercado y ayudar con la
logisticay el cumplimiento legal.

» Adaptacion del modelo de negocio: Asegurate de adaptar el modelo de franquicia a las
particularidades culturales y econémicas del pais al que deseas expandirte. Esto puedein-
cluirajustes en el producto, el marketing o la operativa.

» Documentacionylegalidad: Es esencial cumplircontodaslasnormativaslocalesparafran-
quicias, incluyendo la elaboracién de un contrato de franquicia que se ajuste alas leyes del
paisreceptor.
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» Capacitacion: Proporcionar formacion alos franquiciados sobre el modelo de negocioyla
cultura corporativa es clave paramantenerla calidad y la coherencia de lamarca.

» Estrategias de marketing: Desarrollar una estrategia de marketing especifica para elnuevo
mercado es crucial. Esto puede incluir campafas adaptadas a las preferencias locales y el
uso de medios de comunicacidénrelevantes.

» Financiamiento: Considerar opciones de financiamiento, tanto a nivel local como interna-
cional, para apoyar la expansion. Esto puede incluirinversiones de capital, préstamos o in-
cluso crowdfunding.

» Participacion en ferias y exposiciones: Asistir a eventos de franquicias en el pais objetivo
puede ayudar a generarcontactosy visibilidad parala marca.

» Monitoreoy soporte continuo; Establecerunsistemade seguimientoy soporte paralosfran-
quiciados en el extranjero garantizarad que se mantengala calidadyla esenciadelamarca.

» Uso de tecnologia: Implementarherramientas tecnoldgicas que facilitenlacomunicaciony
la gestion de operaciones entre la franquicia matrizy las sucursales en el extranjero.

Llevarunafranquicia al extranjero es un proceso que requiere planificaciony adaptacion, pero
puede seruna excelente oportunidad para crecery diversificar el negocio.

Ala hora de implantar una empresa en el extranjero, hay que tener presente que los derechos
de propiedad intelectual son, ante todo, de naturaleza territorial, es decir, se limitan alos terri-
toriosenlos que se hayan originado o se hayanregistrado/concedido. Dicho de otromodo, los
derechos que existen en Bolivia solo se pueden hacervaler en Bolivia.

Los derechosy obligaciones enun pais suelen estarregidos porlalegislacién nacional y regio-
nal. En el contexto de Bolivia, existen varios acuerdos y tratados internacionales que pueden
influirenlaaplicaciony proteccion de derechos. Aquialgunos ejemplos:

» Constitucion Politica del Estado: La Constitucion de Bolivia establece una serie de dere-
chos fundamentales que son aplicables solo dentro del territorio nacional, incluyendo de-
rechos civiles, politicos, socialesy econdmicos.

» TratadoslInternacionales: Boliviaes parte devariostratados que protegenderechoshuma-

nos, como:

® Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos: Asegura derechos como laliber-
tad de expresidony el derecho a unjuicio justo, aplicables a nivel internacional, pero la
implementacion depende del pais.

® Convencion Americanasobre Derechos Humanos: Garantizaderechosylibertades,y
permite que los ciudadanos bolivianos presenten casos ante la Comision Interameri-
canade Derechos Humanos.
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» Acuerdos de Comercio: Bolivia ha firmado acuerdos comerciales con varios paises y blo-
ques, comolaComunidad Andinay Mercosur. Estos acuerdos pueden establecerderechos
especificos paraempresasy consumidores que operan en esos mercados, aunque su apli-
cacionpuede serlimitada alasregionesinvolucradas.

» Derecho Ambiental: Bolivia ha ratificado convenios internacionales, como el Acuerdo de
Paris sobre cambio climatico, que obligan al pais a cumplir con ciertas normativas ambien-
tales, pero suaplicacidon se dadentro del contexto nacional.

» Derechos de Propiedad Intelectual: Bolivia es miembro de la Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI), lo que significa que los derechos de propiedad intelectual
sonreconocidos internacionalmente, pero deben ser reclamados en el contexto local se-
gunlalegislacion boliviana.

» Lanormativa aplicable en Bolivia sobre Propiedad Intelectual es la Decision 486 de la Co-
munidad Andina, que sibienesunanormativacomunitaria, no permite elregistro simultaneo
en los diferentes paises miembros de la CAN, cada registro debe presentarse y tramitarse
encadauno de los paises miembros (Peru, Ecuador, Colombiay Bolivia) por separado.

» Ley de Inversiones: La Ley de Promocidn de Inversiones en Bolivia protege los derechos de
losinversores nacionalesy extranjeros, pero su aplicacion es especifica al territorio boliviano.

Ese es el caso, particularmente, en lo que respecta a las marcas, los disefios industriales y las
patentes. Por consiguiente, siuna empresa prevé montar una operacién de franquicia en el ex-
tranjero, es importante comprobar que los derechos de propiedad intelectual estén protegi-
dos enese territorio. Antes de firmar el contrato de franquicia, es esencial que el franquiciador
tome lainiciativa deregistrar sus derechos de propiedadintelectual en el pais en el que se pre-
tendaexplotarlafranquicia. También es esencial que el franquiciador tome esas mismas medi-
dasenlosterritoriosvecinos, ante la posibilidad de que en el futuro desee explotarlafranquicia
tambiénenellos. Algunasdelas principales ensefiasinternacionalesregistran sus derechosde
propiedadintelectual entodo elmundo o enuna serie de paises especificos muchos afios an-
tes de que empiecen a explotarla franquicia. Las empresas que cometen el error de no prote-
gersus derechos de propiedad intelectual en el pais escogido y con mucha antelacion suelen
llevarse la desagradable sorpresa de que ha habido alguien suficientemente astuto que ya lo
hahecho,yno solo eso. Porejemplo, puede haberregistrado también determinados nombres
de dominio enlos que figure unamarca particulary, por consiguiente, puede que unaempresa
seveaobligadaapagarsumas exorbitantes pararecuperarlos derechos.

Algunos de los acuerdos y tratados internacionales mas relevantes que influyen en la aplica-
ciony proteccidon de derechos de propiedadintelectual, enlos que Bolivia es parte:

» Convenio de Paris paralaProteccion delaPropiedad Industrial: Establece normasbasicas
paralaproteccion de patentes, marcasy disefios industriales.

» Convenio de Berna parala Proteccién de las Obras Literarias y Artisticas: Protege los de-

/115 //



En buena compaiia

rechos de autory derechos conexos en obras literariasy artisticas.

» Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con
el Comercio (ADPIC): Forma parte de la Organizacion Mundial del Comercio (OMC) y es-
tablece estandares minimos para la proteccidn de la propiedad intelectual entre los paises
miembros.

» Tratado de Cooperacion en materia de Patentes (PCT - depdsito pendiente del instru-
mento de adhesion, con observaciones a laratificacion): Facilitala obtencion de patentes
anivelinternacional a través de un procedimiento unificado.

» Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT): Complementa el Convenio de Berna,
adaptandolasnormas sobre derechos de autor ala era digital.

» Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN): Aungue Bolivia no es parte di-
recta, este tipo de acuerdos a menudo incluye disposiciones sobre propiedad intelectual
que puedeninfluirennormasregionales.

» Convenio de Estocolmo sobre la Creacion de la Organizacién Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI): Establece la organizacién encargada de la proteccién de la propiedad
intelectual a nivel mundial.

» AcuerdodeLibre ComerciodelaComunidad Andina (CAN): Incluye disposiciones sobrela
proteccidnde la propiedadintelectual entre los paises miembros.

Estos tratadosy acuerdos proporcionan un marco legal que ayuda a protegerlos derechos de
propiedadintelectual a nivel internacional, facilitando el reconocimientoy la defensa de estos
derechos enmultiplesjurisdicciones.

4. Ventajas y desventajas de la franquicia

Ventajas Desventajas

Acceso aun modelo de negocio probado: | Dependencia: El franquiciado puede encon-
El franquiciado puede beneficiarse de un | trarse limitado en su capacidad de tomar deci-
modelo que yahademostrado serexitoso. | sionesindependientes.

Menor riesgo empresarial: Al operar bajo | Costosinicialesyregalias: Las tarifas de entrada
una marca reconocida, el franquiciado |y lasregalias pueden ser significativas y afectar
puede atraer clientes mas facilmente. larentabilidad.

Poder compartir el “know-how” del franqui-
ciador: Existe un proceso y modelo de ne-
gocio ya conocidos y probados, del cual el
franquiciante podra beneficiarse sin necesi-
daddeiniciarunprocesode “pruebay error”.

11167/



En buena compaiia

Modelo de negocio garantizado por el
prestigio de la marca: Esto proporciona
una aceptacion y reconocimiento a nivel
nacionaly/ointernacional.

Asistencia técnica y formacién continua:
Otorgados por el franquiciador como par-
te delmodelo de negocio.

Publicidad y marketing: Cubiertos por el

franquiciador.

Jardin de Asia, emprendimiento boliviano con siete afios de vida, logra exponer lo
mejor de la cocina asiatica con influencia amazdnica y andina, ofreciendo siempre
una experienciamisticay deinnovacién de sabores al comensal.

S

Eslaprimerafranquiciaenelmundo que combinaplatillos asiaticos coningredientes
andino-amazoénicos. Abrid el 14 de octubre de 2008 en Santa Cruzy en octubre de
2013 enLaPaz,y se prepara para ofrecer supropuesta pronto en Chile.

Los derechos de marcay la expansion internacional

» La norma aplicable en Bolivia es la Decision 486 de la Comunidad Andina (Régimen Comun
de Propiedad Intelectual), adoptadacomo Ley de la Republica a partir del aiio 2000.

» Las marcas son derechos de naturaleza territorial: poseen validez exclusivamente en el pais o
region en que estan registrados, a menos que la marca sea declarada como notoriamente co-
nocida.

» Para protegerlamarca se debe proceder a suregistro enlos paises escogidos. Al solicitar el
registro de lamarcahay que prever futuras estrategias de expansion del producto.

» Se debe aprovechar el periodo de prioridad (seis meses) para solicitar proteccion en el ex-
tranjero.

» Es vital cerciorarse de que no se infringen los derechos de marca de terceros. Para eso se
deberealizar una busqueda exhaustiva de marcas que por su aparienciay pronunciacion sean
semejantes ala marca propia, o que posean el mismo sentido. También se recomienda com-
probarlos nombres de dominioregistrados.
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» Serecomienda familiarizarse con el sistema de marcas del paisy no dar por supuesto que las
leyesde marcasdelosdemads paises sonigualesalas propias. Es preciso conocerbienlosveri-
cuetosdelalegislaciénextranjeray contratarabogados de conflanza. Hay que estaraltantode
datoscomoelhechodesisetratadeunpaisenelque se aplicaelsistemadel primersolicitante
delregistrodelamarcaodeunpaisenelque se aplicaelsistemadel primerusuario delamarca
¢Realiza la oficina de marcas el examen de los motivos relativos de denegacién?; ;como es el
régimen de oposiciones?; jcuanto tiempo lleva obtener el registro de la marca?; ses preciso
contarconuna autorizacién para otorgarlos contratos de cesidny de licencia de marca?

» Enelcaso de Bolivia, se aplicalanormativa Andina, que regula el registro de marcasy paten-
tes, disefiosindustriales, modelos de utilidady circuitos electronicos, la Decision 486, elevada
arangodeLey.

5. Las asociaciones de franquicias

En muchos paises existen asociaciones de franquicias y buena parte de ellas estdn agrupadas
en el Consejo Mundial de la Franquicia (World Franchise Council, o WFC). La finalidad de dichas
asociaciones es dar a conocer las ventajas de la franquicia y atraer la atencion del publico al
respecto entre partes interesadas, incluido el publico en general y los gobiernos. Aunque las
asociaciones de franquicias suelen funcionar como lugares de contacto entre franquiciado-
res, existen asociaciones que van mucho maslejos en sus actividades, a saber:

» promueven franquicias en susitio web;
» organizan cursos educativos;

» orientan alos miembros sobre dénde encontrar asesoramiento profesional;

» mantienenrelaciones con érganos gubernamentales; presentan propuestas dereformale-
gislativa, planesy campafas;

» establecenyhacenvalercédigos de deontologia en el ambito de las franquicias;
» siguende cercalaconductadelos miembros;

» ofrecenmecanismos de solucidon de diferencias.

Existen también asociaciones o cooperativas de franquiciados que fomentan y protegen los
intereses de los franquiciados en general o de los de un tipo determinado de franquicia. Al
actuar de forma conjunta, los franquiciados tienen mayor poder de negociacién que si tienen
que negociar cada uno por su cuenta. Ademas, actuar de forma conjunta es un medio mas
eficazdedifundirlos problemas que afectanatodo el sistemadefranquicias. Lasasociaciones
de franquiciados se ocupantambién de defenderlosintereses delosfranquiciados, orientana
los miembros que necesitan asesoramiento profesional y, en general, constituyenunforo para
darconsoluciones alos problemas particulares que se les plantean.
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En Bolivia, existe la Camara Boliviana de Franquicias (CAFRAN), una Asociacién Civil de
derecho privado sin fines de lucro, compuesta por empresas que manejan concesiones en
Bolivia, puedenserbolivianas o extranjeras, y su objetivo es desarrollar el mercado y cuidarlos
intereses y derechos de los empresarios de franquicias, como tambiénlos de los empresarios
que lasadquieren.

Hamburguesas Toby es una de las marcas de comida rdpida mas importantes del
pais, que cuenta con 28 locales en Bolivia. Cuenta con un protocolo familiar para el
cambio de liderazgo de la compafiay, como corporacién, cuenta con un directorio
que se encarga de proyectar el crecimiento, expansidn einversiones delafirma.

\

El 11 de octubre de 1981 se inaugurd el ler restaurante “Toby” con 15 personas, entre
ellasy en sumayorialafamilia PACHECOs
Debidoalademandadelpublicoyelcreciente mercado enese entonces, es que sede-
cididincursionarenlaaperturadelocalesendiferentes puntosdelaciudad,incorporan-
doencadaunodeelloslaatencidnyelsaborunicoy caracteristico de este producto.
Esta empresa familiar fundada por Carol Pacheco Llerena, después de tres genera-
ciones de estar enla familia Pacheco se convirtid enlas hoy conocidas hamburgue-
sas “Toby”.

Hoy Toby cuenta con 31locales distribuidos en las ciudades de Santa Cruzy La Paz,
siendo esta cadena de comidardpidalamas grande de Bolivia.

La empresa Toby genera fuentes de trabajo directo e indirecto, apostando siempre
al desarrollo de la empresa y de Bolivia. (https://hamburguesastobyscz.blogspot.
com/p/blog-page.html)
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6. Estudio de viabilidad y prueba piloto

Al examinar la posibilidad de conceder una franquicia, conviene realizar un estudio de viabili-
dady pedirayuday asesoramiento de expertos en franquicias que puedan pronunciarse obje-
tivamente. En particular, conviene familiarizarse con el marcojuridico vigente y ponerse al tan-
to de si existen en el pais asociaciones de franquicias y cédigos de franquicia. Importante es
también que un establecimiento de la propiaempresaensaye la franquicia alos fines de deter-
minar sielconcepto esviableonoyllevarunregistrodetodolohechoymejorarlasactividades
comerciales. Los conocimientos y la experiencia adquiridos durante el estudio de viabilidad
y la prueba piloto seran el puerto de partida para elaborar el manual de explotacidny los pro-
gramas de formacion, principales métodos utilizados para transferirinformacién confidencial,
secretos comercialesy conocimientos técnicos alos franquiciados.

No obstante, las pruebas piloto no constituyen un requisito legal nitampoco se realizan en to-
doslos paises. No faltanlas empresasylos métodos de franquicia que han cosechado buenos
resultados sin haberrealizado pruebas. La Casa del Camba es toda una marcaregistradadela
cocina de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (comida camba). En diciembre de 1986 el matri-
monio formado porJuan Carlos Medinay Rosa Paradainaugurabaunrestaurante donde se po-
diadegustarlostipicos sabores cambas, enunaépocaenlaquelainfluenciade otrastierrasya
empezabaamodificarellegado gastrondmicolocal. La oferta Culinaria se haestablecidoenla
ciudad de Sucre, después de demostrar que cumple a cabalidad con requisitos importantes,
como: la calidad de los productos, una esmerada atencidn y un lugar calido que represente a
Santa Cruz de la Sierra. Los platos ofrecidos en Sucre soniguales a los originales, ademas, to-
doslos trabajadores recibieron una capacitacion especial de 15 dias en Santa Cruz, cumplien-
do asi los pardmetros establecidos por el establecimiento original, permitiéndole obtener la
certificacién de calidad ISO 9001. (Actualmente existen varias sucursales, entre ellas un res-
taurante enlaciudad de LaPaz).

Otra cadena, Vacafria, llegd desde la ciudad de Santa Cruz a la ciudad de Cochabamba en el
afno 2016. Todos sus productos son elaborados coninsumos y materia prima de lamas alta ca-
lidad, sin preservantes nicolorantes. En el aiio 2022 la heladeriallegd a las ciudades de Potosi,
SucreyTarija, llegada que fue producto delarduo trabajo de tres emprendedoras que lograron
desarrollarunnegocio de prestigioy alta calidad en sus diferentes ciudades natales. Estamar-
ca,yaconsolidad, se autodenomina “la franquicia de helados de calidad premium mas grande
de Bolivia”. Fundada en Santa Cruz en el afio 2011 por tres mujeres emprendedoras, en menos
de 3afossumoé 10 sucursales enlamisma ciudady actualmente bordealas 30 tiendas en dife-
rentes ciudades del pais.

Crearunafranquiciaapartirdeunaideaquenuncahasidoensayadaenelmercadovaencontra
del principio mas elemental delafranquicia. En China, paravenderuna franquicia hay que tener
porlo menos dos establecimientos propios en el mercado que lleven un afio funcionando. En
los Estados Unidos de América se puede establecer una franquicia con poca experienciay sin
prototipo delaactividad, pero no conviene hacerlo.

1217/



En buena compaiia

7. Divulgacion

Siendo este un contrato innominado o atipico en Bolivia, sin regulacién expresa y especifica,
la inexistencia de un orden normativo en el formalismo juridico imposibilita a los empresarios
nacionales tenerunaopciéndentro de laley que permita equilibrar y/o flexibilizar en lamedida
delo posible estarelacidon contractual. En este caso enrealidad lo que sucede es que se estd
convirtiendo al contrato de franquicia enun contrato de adhesion. El contrato de franquicia es
uncontratodetiponoformaldondelasolemnidadno esunelemento esencial o estructural del
mismo. Es uncontratoinnominado o atipico ya que no posee unreconocimiento legal, expreso
y una regulacion positiva particular, pese a ser ampliamente reconocido por las legislaciones
enfuncion alalibertad contractual. Este tipo de contrato relne los requisitos de la figura con-
tractual genéricamente hablando, en la forma de contrato mixto, ya que se constituye porla
yuxtaposicion de varios contratos tipicos (lo que no implica cambiar su caracteristica de ati-
pico), como son los contratos de licencia de marca, licencia de saber hacer (“know-how”), de
distribucion exclusiva, de aprovisionamiento, de prestaciones.

Elcontrato seregulardporlo quelas partesconvengan, envirtud del postulado delaautonomia
delavoluntad. En efecto, esta directrizcontractual faculta a las partes para determinar el con-
tenido del contrato, sus clausulas, etc.

Sise tomacomoun contrato de adhesidn, entonces existe la exigencia de que éstos sean pre-
viamente aprobados por la autoridad que otorgue la autorizacion de la actividad, y los con-
tratos que no cumplan con las condiciones establecidas careceran de eficaciajuridica total o
parcial, previa determinacion fundamentada por la autoridad competente, de acuerdo conlo
establecido porlosarticulos19a23 delalLey No. 453 de Defensa del Consumidor.

Asimismo, lainterpretacidondelos contratosinnominados, se deberd haceruso enformaestricta
de las clausulasinsertas en el respectivo documento donde consta el contrato, observando en
todo casolosefaladoporlosArts. 510 al 518 y particularmente alo dispuesto porel Art. 510 del C.
C., que textualmente dice: “Art. 510 (Intencion comun de los contratantes). |. Enlainterpretacion
de los contratos se debe averiguar cual ha sido laintencion comun de las partes y no limitarse al
sentidoliteral delas palabras. Il. Enla determinaciondelaintencidon comuin delos contratantes se
debe apreciar el comportamiento total de éstosy las circunstancias del contrato”.

En cuanto a la obligacion especifica de su divulgacion, como contrato atipico e innominado,
debe serregistrado ante el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (SEPREC), entidad
que, en sujecion alo sefalado por el articulo 786 del Cédigo de Comercio, que sefala que se
aplican supletoriamente, principios de prueba del Cédigoy Procedimiento civil alos negocios
comerciales. En este entendido, se debe registrar un contrato de franquicia ante el SEPREC,
mediante el llenado de un formulario con caracter de declaracidn jurada, adjuntando el Testi-
monio de Escritura Publica de Contrato Comercial y realizando el pago correspondiente por
servicios. Unavezregistrado, la autoridad emitira un Certificado de Registro de Contrato Co-
mercial, conun cédigo QR para suvalidacion.
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Las legislaciones en materia de divulgacion e inscripcion en el registro de las franquicias sur-
gieron porque se vendian franquicias sinvalor oincluso ficticias ainversores que luego perdian
todo o casitodo el capital. Un ejemplo muy conocido a eserespecto es el de The Minnie Pearl,
cadena de restaurantes de pollo frito de los Estados Unidos de América, que vendid mas de
2.000 franquicias, de las cuales se abrieron apenas 200 y ninguna de ellas sobrevivid.

Incluso en los paises en los que no esta legislada la obligacion de informacion precontractual,
lo prudente es firmar el contrato solamente siuno posee pleno conocimiento de todos sus por-
menores. El franquiciador debe entregar al interesado por escrito la documentacidn sobre la
franquicia, que debe serverazy completa, con antelacién suficiente a la firma del contratoy en
cualquiercasoantesderecibirpago alguno porlaoperacién. Sinembargo, enlapractica, el fran-
quiciadorno cumple con esa obligacidn, salvo que se lo exija la ley. Ademas de esa documenta-
cion que se debe entregarinicialmente, laley contempla el requisito de informar periddicamen-
te al franquiciado incluida la obligacion de suministrar informacion actualizada periédicamente
(porlo general, todos los afios) de las modificaciones que haya enladocumentacion.

Sin olvidar las diferencias de legislacion y usos vigentes en los diversos paises, en lo que res-
pectaalosrequisitos de informacion, a continuacion, se explicalo que se considera “informa-
cioncompletay exacta”:

» Ladescripcion del tipo de franquicia ofrecida: licencia para abrir un Unico establecimien-
to, para abrir varios, franquicia principal o franquicia regional; conclusiones de la puesta a
prueba de la idea; antigiedad del franquiciador; identidad de quienes ocupan los cargos
de la sociedad franquiciadora; relacion y circunstancias de las franquicias ya concedidas,
ensucaso;competenciaaque debehacerfrente el franquiciador; reglamentacidonespecial
delaactividad franquiciada (requisitos o autorizaciones particulares).

» Los problemas del franquiciador: condenas por delitos de fraude o infraccion de laley de
franquicias aplicadas a la propia sociedad franquiciadora o a sus directores; pleitos inter-
puestosporelfranquiciadorcontraelfranquiciado o poréste contraaquélenelano anterior;
litigios pendientes que puedan afectar a la actividad franquiciada; actividades emprendi-
das porotro u otros franquiciados en el mismo ramo y que fracasaron;y procedimientos de
quiebra contra el franquiciador o sus cargos.

» Los gastos necesarios para poner en marchala franquiciay explotarla: el canoninicial, los
depdsitos o pagos periddicos que no seanreembolsablesy los gastos para pagarlas exis-
tenciasiniciales de mercaderia, los letreros, lamaquinariay la publicidad. Otros gastos que
elfranquiciadorno esté obligado acomunicar(segunlalegislaciénnacional) como elcanon
de explotacion, y el precio de los suministros y los seguros.

» Lasrestricciones que, en su caso, limiten la actividad del franquiciado: como los provee-
dores obligatorios, la prohibicion de vender determinados articulos y lazona a que se deba
restringirla explotacion de la actividad.
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»

»

»

»

»

»

Los derechos de propiedad intelectual: (marcas, secretos comerciales, disefos industria-
les, derechos de autory patentes) que pertenecen al franquiciadory cuyo uso parala fran-
quicia éste cede al franquiciado, particularmente las fechas de caducidad de las patentes
ylas de renovacion de los registros de marcas, asicomo el estado en que se encuentren en
la zona cubierta por la franquicia, sin olvidar los litigios de propiedad intelectual que tenga
elfranquiciador.

Las cuentas anuales querevelen el estado enque se encuentra el patrimonio del franquiciador.
Las asociaciones profesionales o de franquicias alas que pertenece el franquiciador.
Las cldusulas sobreretrocesion de derechos.

Los mecanismos pararesolverlas diferencias que surjan entre ambas partesy laindicacion
de codmo sedistribuiranlos respectivos gastos de litigacion.

El ejemplar del formulario del contrato de franquicia en vigor (particularmente las clausulas
sobre prérroga, extincidony cesion del contrato).

Factory

FACITORY

Grill & Bar

La idea del empresario Sergio Arenas y de sus socios del restaurante Factory, ma-
durd a paso seguro, hasta convertirse en una de las propuestas mas solidas del area
gastrondmica del pais, pero ahora aspira a convertirse enuna alternativaregional.
Es que no se trata sélo de un restaurante, a secas. Desde que este establecimien-
to fuera concebido, los emprendedores que estan detras de estainiciativa sofiaron
conuna franquicia - la practica de utilizar un modelo de negocios, contodos los de-
rechos, enunadeterminadazona- que, porsus ventajas comparativas, se expandie-
ra no soélo por las principales ciudades bolivianas, sino por todas las que rodean el
territorio nacional, explica Arenas.
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Elafio 2013 unimportante grupo empresarial del norte chileno, que ha desarrollado
laindustria de las zonas francas, establecié negociaciones con Factory, para que la
marcaingresara atodoslos centros comerciales que administra.

Inicialmente, como ellos revelaron durante las tratativas, trataron de despertar el
interés de una gran cadena estadounidense que opera en Santiago, pero que des-
cartd la oferta, porlo cual los ejecutivos se contactaron con laempresa de Arenasy
de sus socios; después de probar la calidad de los productos en el restaurante que
abrid Factoryen Cochabamba, los ejecutivos chilenos buscaban cerrareltrato, para
que laempresanacional abriera establecimientos en sus patios de comidas, perola
compafia boliviana, que en esos meses se expandia desde La Paza Cochabambay
Santa Cruz, postergd el plan, hasta consolidar supresencialocal.

Factory no habria alcanzado el actual éxito de no ser porque sus propietarios, ade-
mas de impulsar el restaurante, planificaron el desarrollo de una franquicia. Incluso
antes de crearla empresa, no descartaban laidea de traer al pais una cadena esta-
dounidense, pero consideraron elevada la inversion. De modo que asi surgio la ini-
ciativa de crear su propia franquicia, para que el negocio lograra expandirse en el
mercado nacional e internacional.

Ejemplo de capitulos de un documento de informacion previa del contrato
de franquicia

» Datosy estructuradelfranquiciador: filialesy nombre einformacion delos administradores,
como titulosy antecedentes profesionales.

» Experienciadelasociedadfranquiciadora durante un plazo prolongado.
» Tipo de actividad que se quierelicenciarenlazona estipulada.
» Diferencias (laudos arbitrales)y litigios (sentencias).

» Procedimientosciviles o penales de que hayansido objeto el franquiciadorouno de sus ad-
ministradores.

» Quiebra o suspensidon de pagos del franquiciador y el franquiciador esta bajo administra-
cionjudicial o tiene obligaciones con fuerza ejecutiva.

» Gastosy pagos en concepto del contrato (canon inicial, canon de explotacion e inversidn
inicial aproximada)y plazos de entrega.

» Relaciénde franquiciados actuales con datos de contacto.

» Relaciénde los antiguos franquiciados (porejemplo, de los tres Ultimos afios), con datos de
contacto, indicando, ademas, si fueron vendidas, se compraron al franquiciado o se deci-
dié cerrarlas, etcétera.

» Restricciones sobre los productos y servicios que pueda comprar o contratar el franqui-
ciado, yrelacion de los productos y servicios que seran provistos por el franquiciador o los
asociados de éste.
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» Demas obligacionesy prohibiciones que recaigan sobre el franquiciado.
» Indicacidnsucintadelaaportacién de capital necesaria.
» Apoyo, publicidad, mediosinformaticosyformacidn que prestara el franquiciador.

» Zonaoemplazamiento paraelcualse concedelafranquicia,conindicaciondelosrequisitos
que deben reunir, asi como la actividad realizada anteriormente en dichos establecimien-
tos, ensucaso.

» Titularidad o licencia para utilizar derechos de propiedad intelectual que posee el franqui-
ciador (marcas, secretos comerciales, derechos de autor, disefios industriales y patentes)
gue son necesarios para explotarlafranquicia.

» Obligaciénde confidencialidad o de no divulgacidn, segun proceda.

» Obligaciénde participarenlaexplotacion delafranquicia.

» Restricciones sobrelo que puede o novenderelfranquiciado (productos o servicios).

» Prérroga, extinciony cesion del contrato de franquicia.

» Solucion de diferencias.

» Rendimiento econdmico delafranquicia, realy proyectado.

» Relacidonde establecimientos que posee la franquicia e informacion sobre el franquiciado.
» Estadosfinancieros.

» Contratos (documentos que se habran de firmar).

» Documentos justificantes (recibo que acredita que se ha recibido el documento de infor-
macion precontractual).

8. Como comercializar la franquicia

La dificultad de seleccionar franquiciados no debe subestimarse pues la suerte de la franqui-
ciadepende de escogeralapersonaadecuada.

En este contexto, se debe entender qué hacen los franquiciados para encontrar la franquicia
que lesinteresa. Mas de las tres cuartas partes empiezan por consultar el sitio web del franqui-
ciadory mas de la mitad investigan otras marcas. Es probable que esas cifras aumenten en el
futuro, de ahique los franquiciadores tengan que velar por que su sitio web sea facilde encon-
trary de consultary atractivo de cara a posibles franquiciados. El franquiciador debe también
garantizar que su franquicia sea al menos tan interesante como la de la competenciaenlo que
serefierealcanoninicial, el canon de explotacidn,lafacturaciony elrendimiento. Quienes bus-
canadquiriruna franquicia suelen consultar sitios web de caracter general, empezando conlas
asociaciones de franquicias del pais. Ademas, asisten a seminarios y ferias, es decir, que sue-
len estarbieninformados sobre la cuestidny sobre las posibilidades que existen.
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9. Condiciones que debe reunir el
franquiciado

Aun cuando no existe un modelo de franquiciado, todos los franquiciados presentan una serie
de caracteristicas comunes, a saber:

» Cuentanconelrespaldo de lafamilia;

» Danmuestras de determinacidny sontrabajadores;

» Tienenespiritucomercial o son capaces de adquirirlo;

» Endeterminados casos, demuestran dotes paralaventa;
» Poseen capital suficiente;

» Estandispuestos acumplirlas condiciones de lafranquicia.

EnBolivia, alno existirlegislacion expresa sobre este tipo de contratos, se sugiere que eneldo-
cumentodeinformaciénprecontractual se encuentreunadescripcionexplicitadelas caracte-
risticasdel “franquiciadorideal”,comolaexperiencia, los estudios cursadosy otras caracteris-
ticas que sean necesarias o convenientes. Al establecer criterios, la cadena ofrece orientacién
para contratar alos franquiciados mas aptos.

Aun cuando sea lucrativa y se preste a la franquicia, una empresa puede resultar perjudicada
si el tramite de seleccion de nuevos franquiciados se hace mal o con prisas. Esimportante que
el franquiciador fije con todo detalle los criterios que debe cumplir el franquiciado; no basta
con que éste Ultimo disponga de suficientes recursos econdmicos para adquirir la franquicia.
Elfranquiciadordebe sopesarlas posibilidades de que larelacion sea provechosa paraambas
partes, o sea, que se rija por las amplias pautas que se estipulan en un acuerdo de franquicia
gue puedan aceptarambas partes.

10. Debida diligencia del franquiciado

A continuacion, figura unalista minima de puntos que debe contenerla lista de comprobacion
de todo franquiciado que actie con debida diligencia:

» Confirmar la validez, alcance y vigencia de los derechos de propiedad intelectual que el
franquiciadordeseaconcederenlicenciaalfranquiciado. Conesefinse debera comprobar
quelas marcas seanvalidas parala correspondiente clase de productosy servicios; que los
derechos de autorylos secretos comerciales son objeto de la debida gestidny proteccion;
y la fecha de expiracion de toda patente y de todo disefo industrial y registro marca, ade-
mas de siestan protegidos en el territorio de explotaciéon de la actividad. Sise prevéllevarla
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actividad a otrazona, deberantomarse medidas para garantizar que se obtenga proteccion
delapropiedadintelectual endichazona.

» Hacerlas siguientes preguntas alos actuales franquiciados:

® Silaactividad sigue siendo lucrativay, en caso afirmativo, cuales sonlos factores que
explicanlos buenosresultados obtenidos.

® Cuanto tiempo le ha llevado empezar a ser rentables. Cuanto capital necesitd para
montarlaempresay llegaral punto de amortizacion.

® Quéopinidntienendelfranquiciador, encuanto alacalidad delainformaciéon suminis-
tradaenelmanual de explotacion;laasistenciainicial, laformaciony el apoyo suminis-
trado; y si consideran que el franquiciador cuenta con un equipo de gestién suficien-
temente experimentado en mercadotecniay enformaciény asistencia.

® Encaso de que decidieran empezar de nuevo, si escogerian la misma franquiciay las
razones paraello.

» Ponerse en contacto con el mayor nimero posible de franquiciados que hayan abandona-
do ese sistemay determinar por qué razones.

» Averiguar siel franquiciador procedié a una prueba piloto antes de ponerenmarchala fran-
quiciay por cuanto tiempo. Comprobar si el franquiciador tiene un manual de explotacion,
asicomo un programa oficial de formaciony asistenciay se ese programa es suficiente para
explotarlafranquicia. Aclararsielnegocio esfactibleysusactividadesviables. Aclarar sihay
competencia que pueda afectar al negocio y, llegado al caso, desde cuando existe dicha
franquicia.

» Siprocede, averiguar el nimero litigios enlos que haya sido parte el franquiciador; qué tipo
de casosyelmodo enque concluyeron.

» Solicitar asesoramiento de unbuen profesional/abogado especialista en franquicias sobre
el documento de informacidn precontractual y sobre las clausulas del contrato de franqui-
cia. Consultar con un contable toda informacidn financiera suministrada/no suministrada
por el franquiciador.

» Averiguar si existen asociaciones de franquicias en el territorio que proceday si el franqui-
ciador pertenece a alguna de ellas, por cuanto la existencia de esas asociacionesy coope-
rativas sonunindicio de que el sistema de franquicia se encuentra bastante asentado.
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PRACTICAS OPTIMAS PARA EXPLOTARLAS MARCAS

LA SELECCION DELA MARCA. Elementos que se deben sopesar alahorade escogero
crearunamarca:

Escogerunamarcaatractiva (que se distinga nitidamente de las demas). Las marcas propuestas
se puedenclasificaren cinco categorias, segunlamayor o menorfuerza de atraccion que posean:

Marcas en que se empleen palabras extravagantes o inventadas, pero que carecen de sig-
nificado real (marcas de fantasia). Desde el punto de vista legal son las méas ventajosas, pues
no hay otras que tengan mas posibilidades de ser admitidas en el registro. Sin embargo, en lo
que se refiere a la publicidad, no transmiten a los consumidores una idea clara del producto
que se quiere vendery, por tanto, obligan a dedicar mas medios, y dinero, a la publicidad. No
obstante, unavezasentadas, esas marcas tienenunaenorme fuerza de atraccion. Kodak es un
ejemplo de marcade ese tipo.

Enlas marcas arbitrarias figuran palabras o signos que tienen sentido, aunque carecendere-
lacionldgica conel producto que se anuncia. También obligan arealizar abundante publicidad
paracrearlaasociacionentrelamarcay el producto enlamente de los consumidores, aunque,
igual que las marcas extravagantes o inventadas, son admitidas sin mayor problema en el re-
gistro. Lamarca de computadoras Apple esun ejemplo de ese tipo de marcas.

Las marcas sugestivas son las que indican la naturaleza, calidad o atributos del producto,
aungue no describen los atributos. Esas marcas se distinguen poco de las demds marcas. De
acuerdo conlaJurisprudencia emitida por el Tribunal de Justicia de la CAN, los signos descrip-
tivos sonaquellos que informan exclusivamente sobre las caracteristicas o propiedades delos
productos, tales como su calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamafo, valor, destino,
etc. El articulo 135, literal e) de la Decision 486, seiala que no podran registrarse como mar-
cas, aguellas que consistan exclusivamente en un signo o indicacién que pueda servir en el
comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geografica,
la época de produccién u otros datos, caracteristicas o informaciones de los productos o de
los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicacidn, incluidas las expresiones
laudatoriasreferidas a esos productos o servicios; Como lamarcadescribe el producto, o sus
caracteristicas, no se podraimpedir que terceros usen las mismas palabras parar describir sus
productos. Ejemplos: La marca Soleado para vender lamparas indicara que el producto sirve
parailuminar al hogar. Otro ejemplo dentro de la Comunidad Andina, es la oposicidn entre las
marcas MILKINUA vs. MILKANA, proceso resuelto a través de la Interpretacién Prejudicial 12-
IP-2021, en cuya parte resolutiva la autoridad ha determinado que el término MILKINUA con-
tiene denominaciones descriptivas. https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/
Procesos/12_IP_2021_COMPRESSED.pdf

Las marcas descriptivas poseen escaso caracter distintivo y no retinen las condiciones para
gozar de proteccidon, a menos que se demuestre que han adquirido ese caracter gracias a su
extensouso enelmercado.

Las palabras genéricas carecen porcompleto de caracterdistintivoy tampoco tienen dere-
cho agozarde proteccion.s

Cerciorarse (hay que consultar bases de datos de marcas) de que nadie ha registrado la marca
propuesta o unamarcaque, porsusimilitud, puede llevar a confusion.

3Paramasinformacioén, véase el Anexo sobre los derechos de propiedadintelectual.
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Abstenerse de imitar marcas existentes. Basta unaleve modificacion de unamarcade
lacompetencia o unafalta de ortografia en el nombre de una marcafamosa para que se
deniegue elregistro.

» Cerciorarse de que lamarca propuestaredne todos los requisitos absolutos* que establece
elregistro.

» Comprobar que lamarca es facil de leer, escribir, pronunciary recordar, y que se presta para
suuso publicitario entodaslas clases de medios de difusidn.

» Asegurarse de que la marca no posea un significado o connotacion inapropiados en el pro-
pioidioma o eneldelos mercados de exportacion.

» Cerciorarse de que el nombre de dominio correspondiente a la marca (es decir, la direccion
deInternet) esté librey se puede registrar.

» Protegerlas marcas figurativas. Cuando buscan un producto, los consumidores se suelen de-
jar guiar porlos colores y la presentacidn grafica. Por eso las empresas emplean en la marca un
simbolo,logo, dibujo o unaforma, solos o acompafiados de unaomas palabras. Esos elementos
también quedan protegidos porlalegislacion de disefiosindustriales o de derecho de autor.

“lbidem.
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11. Legislacion aplicable ala franquicia

Es importante tener presente que la franquicia no esta legislada expresamente en todos los
paises,como ocurre enBolivia,y enconsecuencialas disposiciones que larigen se encuentran
dispersas enlas normas como el Codigo Civil, el Codigo de Comercio, La Ley de Defensa del
Consumidor, y las que otorgan los derechos de marca y demas derechos de propiedad inte-
lectual, como la Decision 486 de la CAN y la Ley No. 1322 de Derechos de Autor. Por ende, es
importante examinar el marcojuridico vigente para saberlalegislacién que serd aplicable.

Normas sobre la obligacion de informacion previa al contrato

Las normas sobre la obligacion de informacién previa al contrato de franquicia y sobre los re-
quisitos registrales (inscripcion de la franquicia en el registro que fija la ley) se deben observar
antes de que nazca el contrato. En algunos paises el franquiciador esta obligado a brindar de-
terminada informacién al futuro franquiciado (nueva franquicia o prorroga de la actual) antes
de firmarelcontrato o de pagarel precio. Aveces,como ocurre enlos Estados Unidos de Amé-
rica, laobligacién deinformacién previa al contrato esta legislada minuciosamente.®

En Bolivia, al no existir regulacién expresa sobre el contrato de franquicia, no existe ley que
obligue al franquiciador a entregar esainformacién al franquiciado antes de formalizar larela-
cion. En esos paises e incluso enlos paises en que la publicidad precontractual existe por ley,
incumbe al futuro franquiciado examinar debidamente la documentacién que recibe del fran-
quiciadory asesorarse con un profesional, en su caso. En los paises en los que no existe esta
obligacion, es altamente recomendable solicitar y examinar detalladamente la documenta-
cidon que describe elnegocio.

Requisitosregistrales

Lalegislacidnde ciertos paises obliga aregistrar determinadas categorias de contratos. Endi-
chos paises, los franquiciadores deben a veces inscribir en el registro que lleva el organismo
oficiallos documentos de informacion precontractual y todos los documentos acompafantes
(el contrato, el balance auditado, la relacion de las franquicias concedidas, etcétera). En esos
paises, los franquiciados no podran explotar la franquicia si no se registra la documentacion
del contrato. Del mismo modo, tampoco surtiran efecto las licencias de propiedad intelectual
quenoesténregistradas. Portanto, enalgunos paises, ademas deregistrarel contrato de fran-
quicia ante el organismo oficial, habra que inscribir tambiénlaslicencias de propiedadintelec-
tual. En Bolivia se exige el registro de los contratos innominados y atipicos como contratos co-
merciales ante la autoridad competente (SEPREC) a efectos de oponibilidad frente a terceros.
Igualmente, se recomienda celebrar y registrar un contrato de Licencia de Uso de las marcas

5Véase Piletoff Thomas My Garner, W. Michael, “Franchise Relationships Laws” en Fundamentals of franchising, ela-
borado bajoladireccion de Barkoff, Rupert My Seldens, Andrew C., American Bar Association, 2008, Capitulo 5.
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involucradas enlaFranquicia, ante el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) para
darvalidezaluso delas marcas en el desarrollo del negocio.

Normas por las que serige larelacion de franquicia

Las normas sobre la obligacién de informacion previa al contrato y sobre el registro de la fran-
quicia se aplicanenlo querespecta atoda cuestion que pueda surgirantes de que nazcalare-
lacién de franquicia, y una vez formalizado el contrato larelacion queda amparada porlalegis-
lacion en materia de Derecho civily Comercial, asicomo normas de Defensa del Consumidor,
tomando en cuenta que en Bolivia no existe unaregulacién expresa de este tipo de contratos.
Esasnormativas sonreflejo delapreocupacion poratajarlas conductas de los franquiciadores
que soninjustasy contrarias ala ética comercial. Entre otras, cabe destacar las siguientes dis-
posiciones:

Caodigo Civil:

» Los principios generales del derecho contractual se aplican, lo que incluye la libertad de
contrato, la obligacion de cumplir con lo pactado y la posibilidad de establecer condicio-
nes especificas entre las partes.

Codigo de Comercio:

» Proporcionadisposiciones sobrelas obligaciones comerciales, laconstituciénde socieda-
des, y otros aspectosrelevantes que puedeninfluirenlas franquicias.

Contratos:

» Esesencial que el contrato de franquicia esté bienredactado. Debe incluir cldusulas sobre
derechosy obligaciones, términos de la franquicia, condiciones de renovacién y termina-
cion, entre otros.

Proteccion al Consumidor:

» Las franquicias deben cumplir con las leyes de proteccidn al consumidor, lo que implica
asegurar que los productosy servicios ofrecidos sean de calidad y cumplan conlasregula-
ciones sanitariasy de seguridad.

Propiedad Intelectual:

» Lalegislacidon sobre propiedad intelectual protege las marcas y patentes, lo que es crucial
en el contexto de las franquicias. El franquiciante debe asegurarse de que sumarca estére-
gistraday protegidalegalmente.
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Practicas Comerciales:

» Las practicas comerciales desleales pueden ser objeto de regulacién. Esto incluye la obli-
gacién de proporcionar informacion clara y veraz sobre el negocio a los potenciales fran-
quiciados.

AsesoriaLegal:

» Dada la falta de una regulacién especifica, es recomendable que las partes involucradas
busquen asesoria legal para elaborar contratos que protejan sus intereses y se ajusten ala
normativa vigente.

Camara Nacional de Comercio:

» Algunas asociaciones y cdmaras de comercio pueden ofrecer orientacidny recursos para
franquiciantesy franquiciados, promoviendo buenas practicas en el sector.

12. Principios fundamentales del contrato de
franquicia

En el contrato de franquicia debe haber un equilibrio de las partes, aunque, en la practica, el
mas favorecido es el franquiciador. Es asi porque el franquiciador siente la necesidad de pro-
teger su posicién con el argumento de que él corre la mayor parte delriesgo, pues cede a otro
elderechode usarsuvaliosa propiedadintelectual, sobre todoladocumentacion secretaylos
conocimientos técnicos.

En el contrato de franquicia siempre se hace referencia al manual de explotacion. El manual se
debe ajustar alo que dicen las cldusulas del contrato de franquicia, por lo cual los pactos mas
importantes no tienen que figurar en el manual de explotacidn, sino en el propio contrato.

El contrato de franquicia no se encuentra especificamente regulado en Bolivia y por ello es
considerado un contrato atipico librado a la autonomia de la voluntad de las partes. Desde el
punto de vistajuridico, es un contrato consensual, bilateral, principal, de cooperacion empre-
sarial, uniforme, innominadoy de tracto sucesivo.

13. Clausulas fundamentales del contrato de
franquicia

Uncontrato de franquicia en Bolivia debe incluirvarias clausulas especificas para protegerlosinte-
reses de ambas partes (franquiciante y franquiciado).
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Algunasdelas clausulas mas comunes son;
» Objeto del contrato: Descripcion clara de la franquiciay el modelo de negocio que seva a
implementar.

» Derechosy obligaciones: Detalle de los derechos y responsabilidades del franquiciante y
delfranquiciado, incluyendo eluso de lamarcay elknow-how.

» Territorio: Definicidon del drea geograficadonde el franquiciado puede operar, asicomo ex-
clusividades o limitaciones.

» Duraciondel contrato: Plazo delacuerdo, con opciones derenovaciony condiciones paraello.

» Canonde entradayregalias: Especificacion de las tarifasinicialesylasregalias que el fran-
quiciado debe pagaral franquiciante, asicomo la frecuencia de los pagos.

» Capacitaciony soporte: Detalles sobre la formacidn inicial y continua que el franquiciante
proporcionara al franquiciado.

» Normas de operacion: Estandares y procedimientos que el franquiciado debe seguir para
mantenerlacalidadylaimagendelamarca.

» Confidencialidad: Clausulas que protegen lainformacién confidencial y el know-how de la
franquicia.

» Clausula de no competencia: Limitaciones para el franquiciado en cuanto a operar nego-
cios similares durante y después de lavigencia del contrato.

» Propiedad Intelectual: Es recomendable que en esta clausula se detallen los Derechos de
PropiedadIntelectual delos que estitularelfranquiciadorenelterritorioinvolucrado, asicomo
lostérminos de Licenciade Uso delosmismos, y ensucaso, firmarun Contrato de Licenciade
Uso que debera serregistrado ante el SENAPI, a efectos de oponibilidad frente a terceros.

» Resolucionde conflictos: Métodos paralaresolucion de disputas, como mediacion o arbitraje.

» Causas de terminacion: Condiciones bajo las cuales el contrato puede ser rescindido por
cualqguieradelas partes.

» Obligaciones post-terminacion: Obligaciones que persisten incluso después de que el
contrato haya finalizado, como la confidencialidad.

14. Constancias que deja el franquiciado

Por ultimo, el franquiciado realiza diversas manifestaciones para dejar constancia de lo si-
guiente: a) que ha tenido bastante tiempo para examinary sopesarlainversion en la franquicia;
b) que hatenidolaoportunidad obtenerasesoramiento profesional sobrelas cuestiones patri-
moniales yjuridicas;y c) que, en su caso, se hanrespetado los plazos que establece laley para
cumplirla obligacion de publicidad previa a la formalizacion del contrato de franquicia.
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BUENAS PRACTICAS EN LA GESTION DELAS MARCAS

EnBolivia, el procedimiento de registro se puede describir de acuerdo alos siguientes pasos:

Proceso de Registro de una Marca ante el SENAPI (Paso a Paso)
1. Presentaciondelasolicitud

» Accion: Se presenta la solicitud de registro de marca ante el Servicio Nacional de Propiedad
Intelectual (SENAPI).

» Resultado: La solicitud pasa al andlisis de forma.
2. Analisis de forma

» Accion: EI SENAPI revisa la solicitud para confirmar que contiene todos los documentos exi-
gidos por:

e Lanormativainterna del SENAPI.

e LaDecision 486 dela Comunidad Andina de Naciones.
» Resultado:

¢ Sinobservaciones: La solicitud se envia ala Gaceta Oficial de Bolivia para su publicacion.

e Conobservaciones: El solicitante debera subsanarlos erroresidentificados.
Duracién aproximada: 120 dias.
3. Publicacion enla Gaceta Oficial de Bolivia

» Accion: Lasolicitudderegistrose publicaenlaedicioncorrespondiente de la Gaceta Oficial.

» Plazo de oposicion:

e Cualquier interesado tiene 30 dias habiles desde la fecha de publicacién para presentar
unaoposicion.

4. Analisis de fondo
» Accion:

e EI SENAPI evalla sila marca cumple conlos requisitos de registrabilidad establecidos en
laDecision 486.

¢ Verificaque no existan marcas similares oidénticas previamente registradas o solicitadas.
» Resultado:

e Sinobservaciones: La solicitud avanza.

e Conobservaciones: El solicitante debe resolverlos problemas detectados.

Duracién aproximada: 120 dias.
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5. Emisidondel Certificado de Registro

Accién: Sino existen observaciones durante el analisis de fondo, el SENAP| emite el Certifi-
cado de Registrode Marca.

Resultado: La marca queda oficialmente registrada.

Resumen

1. Solicitud » 2. Andlisis de forma > 3. Publicacion (30 dias para oposicion) > 4. Analisis de fondo >
5. Certificado de Registro

LA PROTECCION DE LA MARCA. Registrarlamarca

En Bolivia, de acuerdo con lo sefialado por la Decision 486 de la CAN, el registro de una marca es
obligatorio aefectos de que el titular pueda ejercer derechos sobre lamisma, y brinda numerosas
ventajas:

Exclusividad nacional: El titulardelregistro de marca posee el derecho exclusivo de utilizarlamar-
caparaelcomercio entodo el pais en el que obtuvo el registro.

Facilita la proteccion de los derechos: El registro de la marca conlleva la presuncién de propie-
dadyconellaelderechoinherente deimpedirque sea usada porterceros. Elloreducelacargade
lapruebaencasodelitigio: es decir, el propietario no tiene que probar que lamarca es valida, que
él es el titular, que la marca posee un fondo de comercio ni que su uso por terceros le ha causado
dafosy perjuicios. Enalgunos paises, cuando lamarca estaregistrada se puede reclamar mas di-
nero porlos dafosy perjuicios que causalainfraccion.

Desalientaalosinfractores: Elregistro previo delamarcay el Certificado o titulo otorgado a favor
delsolicitante, alertaatodosde que lamarcaestaregistrada. Lamarca que estaregistrada apare-
cerdenelinforme debusquedarealizado porotraempresaconlaintenciénderegistrarunamarca
que sea idéntica o que por su semejanza pueda llevar a confusion, lo cual desalentara a quienes
quieran hacerlo. Por ultimo, algunas oficinas de marcas rechazan registrar la marca para una de-
terminada clase de productos o servicios cuando entienden que por susemejanza puedallevara
confusidon con otramarca de esamisma clase.

Activo valioso: Es mucho mas facil venderuna marcaregistrada o darlaenlicencia.

Obtencion de recursos: Aveces la marca registrada con una buena reputacion puede servir para
obtener fondos de las instituciones de crédito que se dan cuenta de laimportante relacion entre
las marcasylaprosperidad delaempresa.
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Con12 anos enBolivia, Franquicias E-Lashes ha evolucionado desde seruna empresa
espacializada en extensiones de pestafas pelo a pelo, hasta convertirse en un oasis
integral de servicios de belleza, incluyendo lo Ultimo en pelugueria, brindando hoy en
diaméasde 100 servicios, con 25 sucursales que abarcanlos 9 departamentos del pais.

e o

T

Franquicias E-Lashes se ha convertido enun negocio con presencia a nivel nacional
que nacio de la pasion porla belleza de los ojos, pasando a serde un hobby, a serun
negocio que actualmente deja una huella trascendente en el sector de belleza de
todo el pais.

La proteccion del secreto industrial de la franquicia®

El secretoindustrial, se rige mas porlas normas de competencia desleal y cuando se transgre-
de acuerdos de confidencialidad que todos los funcionarios de una empresa deben firmar, o
bien esos secretos llegan a conocimiento de terceros, se iniciara la correspondiente accién
por competencia desleal. Los secretos industriales, son una buena opcion para empresarios,
medianos, grandes y pequefios, si no tienen los medios econdmicos necesarios para llevar
adelante el tramite de registro de patente, por el costo y por el tiempo que este dura. También
son una buena opcidn para proteger toda las investigaciones y desarrollo tecnoldgico que se
realiza, antes de tenertodos los requisitos listos para presentarla solicitud de privilegio indus-
trial, con el objetivo de teneruna patente otorgada.

EnBolivia, debido al bajo nivel de desarrollo tecnoldgico, se tiene que protegerlainformacién
empresarial através de los contratos de confidencialidad, también conocidos como acuerdos
de confidencialidad o NDA porsus siglaseninglés (Non-Disclosure Agreement), Estos sondo-
cumentoslegales utilizados para protegerinformacién confidencial o sensible que se compar-
te entre dos o mas partes. Estos contratos establecenlas condiciones y obligaciones relacio-
nadas con el manejoy la divulgacion de dichainformacidn. Los contratos de confidencialidad
son fundamentales para protegerla propiedad intelectual, secretos comerciales, informacion
estratégicay otros datos sensibles de una empresa o individuo. Estos acuerdos aseguran que
la informacién confidencial no sea revelada o utilizada de manera indebida, ya sea durante o
despuésdeunarelacion comercial olaboral.

¢Thomas Oppold: Top Ten Ways to Help Protect Your Franchise’s Trade Secrets; reproducido conautorizaciondela
International Franchise Association, que publicalarevista Franchising World.
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LAPROTECCION DEL SECRETO COMERCIAL DELA FRANQUICIA

Enelcontratode franquicia elfranquiciadordeberaincluiruna estipulacién extensadelo que
considere “secreto industrial”. Por ejemplo: “A los efectos del presente contrato, por docu-
mentacion secreta o confidencial se entender3, a titulo meramente enunciativo y sin caracter
limitativo, los manuales, contratos, datos delos clientes, datos de los proveedores, documen-
tacién contable, listas de precios, conocimientos técnicos, métodos, técnicas, compilacio-
nes, férmulas, programas o criteriosreferidos ala explotaciéndelafranquiciay alos productos
o servicios que sonobjeto de ésta”.

Asi mismo, dejard constancia expresa de que los elementos que se consideran secreto
industrial se entregan al franquiciado en concepto de licencia y no de propiedad, es decir, no
sevenden.

Se pactard que el franquiciado tiene prohibido desarmar o realizar operaciones de
descompilacion o de “ingenieria inversa” (para conocer el secreto de fabricacion) con los
elementos protegidos por el secreto industrial que se le entregan enlicencia.

Elfranquiciado deberd manifestar que noinfringe restricciones establecidas porun antiguo
patrén o porunafranquicia que haya poseido anteriormentey que norevelard nihard uso delos
secretos industriales pertenecientes al antiguo patrén o franquiciador para la actividad de la
actual franquicia.

Se resaltara laimportancia de mantener enreserva los secretos industriales de la franquicia
y con ese fin se debera recoger expresamente una clausula por la que el franquiciado
manifieste que esta en conocimiento de los secretos industriales del franquiciadory que, por
su considerable valor, dichos secretos comerciales le brindan una ventaja relativa frente a la
competencia.

Se estipulara expresamente que el franquiciado tendra restringidos el uso y la divulgacién
sin autorizacion de los secretos industriales de la franquicia y se le prohibird asimismo que
entregue documentos o publique articulos referidos a la franquicia o las actividades de ésta,
sipreviamente ellos no son examinadosy aprobados para su publicacién por el franquiciador.

Se convendra asimismo que, en el supuesto de que el franquiciado decida desvincularse de
la franquicia, quedara obligado restituir sin dilacion los secretos industriales y los elementos
en que se plasmen los secretos industriales y a dejar constancia expresa de que no posee en
ningun caso titulo de propiedad sobre dichos secretos y elementos.

También se recogeran directrices particulares sobre los manuales de explotacion para
proteger el secreto comercial del franquiciador, como los siguientes: limitar el conocimiento
de los secretos industriales exclusivamente a aquellos empleados de la franquicia que
deban hacer uso de ellos para el desempefio de su labor; obligar al cierre con llave de todas
las oficinas, armarios y salas de archivo en que se guarde la documentacidn secreta; rotular
debidamente todoslos elementos enque se plasme el secretoindustrial para que se distingan
claramente de los demas; limitar el uso de las computadoras y de las maquinas de fotocopia
y digitalizacion; y ademas de establecer una clave de proteccién en todas las computadoras,
cifrarlas comunicaciones electrénicas en que se hagamencién alos secretos comerciales.
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» Estipular que el franquiciado debera otorgarun contrato de trabajo con todo trabajador que
deba tener conocimiento de los secretos industriales del franquiciador en el cual figuren los
siguientes pactos: prohibicion de revelacion de dichos secretos, condiciones restrictivas de
suusoy obligacionde notificarlos puestos que el trabajador desempefie posteriormente.

» Estipular asimismo que el franquiciado celebrara peridédicamente reuniones con el personal
de la franquicia para instruirlos sobre la obligacién de preservar los secretos industriales del
franquiciador. Asimismo, cuando se extinga la relaciéon de trabajo, debera hacer que el trabaja-
dor deje constancia por escrito de las obligaciones contraidas con la franquicia para el periodo
posterioralfindelarelacion.
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15. El manual de explotacion

Elmanual de explotaciéneslaesenciamismadelareddelafranquiciay de éldepende entera-
mente la suerte de todalared. Elmanual complementa el proceso de formacidony es un medio
de consulta sumamente Util, pues ademas de aclarar las dudas mas comunes, guia al franqui-
ciado através delas distintas etapas de la explotacion dela franquicia.

Ademas de abordar detalles especificos acerca de la actividad y del ramo de la franquicia, el
manual suele constar de los siguientes capitulos y abordarlas siguientes cuestiones:

Introduccion

» Breve descripciénde laactividad delafranquicia
» Tareas delfranquiciado
» Asistencia que prestara el franquiciador

» Caracteristicas delared de lafranquicia

“

» Peculiaridades delmétodo del franquiciador

» Marcasydemas derechos de propiedad intelectual que se explotaran

Método de explotacion de la franquicia

» Descripcion detallada delmétodoy de sus elementos

Medios necesarios parala franquicia (relacion de los elementos necesarios
para explotar la actividad, los cuales dependen del ramo):

» Maquinaria

» Instrucciones de manejo de lamaquinaria

» Desperfectos delamaquinaria

» Existencias

» Parqueinformatico: computadorasy programas informaticos

» Vehiculos necesarios

Instrucciones especificas (relacion pormenorizada de todos los asuntos re-
feridos a la explotacion de la actividad):

» Formularios estandar
» Tramites comunes
» Librosde cuentas

» Estadoscontables
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»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Pago delosderechosdelafranquicia

Cuestiones de contabilidady tributarias, con explicacién del modo de rellenar los formula-
riosrespectivos

Comprobaciéon de cajay trdmites conbancos

Normas sobre uso de cheques, tarjetas de débito y tarjetas de crédito
Obligacionesdel personal

Uniforme

Formacioén del personal

Normas disciplinarias del personal

Breve descripcidnde lalegislacidon del trabajo

Descripcidondelos puestos de trabajo

Horario comercial

Caracteristicasy evolucion delramo comercial en que operalafranquicia
Existencias minimas

Fijacionde precios

Seguros

Publicidad y campaiias comerciales:

»

»

»

»

»

»

»

Prensalocal

Compafhiasderelaciones publicas

Normas sobre lanzamiento de lafranquicia

Medios publicitarios

Publicidad en el establecimiento comercial
Normas sobre publicidad enlazonadelafranquicia

Recomendaciones sobrerelaciones publicasy mercadotecnia

Local/Establecimiento

»

»

»

Recomendaciones sobre el emplazamiento ideal de la tienda
Acondicionamientoy decoraciéndellocal

Criterios sobre la presentaciony exposicion de los productos
Pulcritud

Tramitaciondereclamaciones
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Formularios (toda la documentacion y los formularios necesarios parallevar
la franquicia):

» Notificaciones de normativas sobre registro de nombres comerciales

» Formularios de contabilidady para operaciones bancarias

» Hojas de pedido

» Articulos de escritorio

» Formulariosrelativos alalegislacion de proteccién de datos de caracter personal

» Contratos de trabajo

Asuntos juridicos.

Enlos paises en que estareglamentada condetalle la obligacién de informacién previa al con-
trato, habra que cumplir los requisitos establecidos. Enlos demaés bastara con enumerarlale-
gislacion, ylaslicenciasy autorizaciones correspondientes.

Directorio del personal del franquiciador

» Listadelosempleadosdelfranquiciadorconindicaciéndelcargoyrelaciéonde dependen-
Ciajerarquica

» Numeros de teléfonoy demasindicaciones utiles

El manual de explotacion debe contener todo lo que el franquiciado necesita saber para ad-
ministrar debidamente la franquicia, de modo que todos los franquiciados puedan aplicar de
manera uniforme y coherente el modelo de explotacidn, que es la esencia de la franquicia. Se
pretende asi que los consumidores reciban el mismo servicio en todos los establecimientos
delafranquiciay, enconsecuencia, mantenerel prestigioylareputaciéndelaensefa. Millones
de consumidores acuden diariamente a las tiendas de McDonald’s, no necesariamente por el
hechode que sirvanlas mejoreshamburguesas, sino porque el consumidorencuentra siempre
las mismas hamburguesas en una tienda o en otra. El cardcter homogéneo del servicio es lo
que atrae al publicoylograreso esuno de los fines Ultimos del manual de explotacion.

16. Mejoras y perfeccionamientos

Alolargodelafranquiciaesineludible que tanto el franquiciadorcomo el franquiciadorealicen
mejorasy perfeccionamientos. En el contrato de franquicia se pacta que el franquiciado tiene
la obligacion de poner en practica las mejoras obtenidas por el franquiciador y asimismo que
las mejoras que élmismo realice debera cederlas al franquiciador o darselas enlicencia.
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17. Formacion

Se deberd brindar al franquiciado, formacion inicial, pues suele desconocer la actividad de la
franquicia, y dichaformacion debera ircompletandose de formaregular.

Laformacidninicial suele sergratuita, enelsentido de que sucosto seincluyeenelcanoninicial
que pagaraalfranquiciador. Laformacioninicial consiste enclasesy explicacionesenel propio
lugar de trabajo. Laformacidon permanente esremunerada al precio de costoy no se considera
una ganancia para el franquiciador, pues redunda en provecho de todos que el personal dela
red esté bien formado. En la actualidad, es muy habitual que la formacién se imparta por In-
ternet; se ponen asi al alcance de todos los franquiciados los medios didacticos necesarios,
como elvideo cldsicoy el podcast.

El control de calidad

Laesenciadelcontrato de franquiciaeslalicenciademarca, quejunto conlos demasderechos
de propiedadintelectual como el secreto comercial, los derechos de autor, los disefios indus-
trialesylas patentes, sustenta el prestigiodelamarca,.”’Lamarcaes el elementovitaldelafran-
quicia, y protegerlay fortalecerlareviste unaimportancia decisiva para el franquiciadory para
el franquiciado, pues la prosperidad de ambos depende de que se logre mantenerlamarcay,
consuerte, realzar su atractivo.

Para mantener el atractivo de la marca, hay que cuidar su calidad y conservar inalterable la
imagen que el publico tiene de ella. El franquiciador cede a otro (el franquiciado) el derecho
de usarla marca, pero no se puede desentender de la responsabilidad de velar por la calidad
de los productos y servicios que llevan la marcay porque se mantenga la coherencia en toda
experiencia visual y emocional de interacciéon con la marca. Es decir, prescindiendo del esta-
blecimiento de la franquicia al que acude, el consumidor debera encontrar siempre el mismo
producto. Otrarazén por la que el franquiciador no puede dejar de lado esa obligacién, pues
el control de calidad es vital para mantener el atractivo de la franquicia y el valor del fondo de
comercio de la marca. Si decaen las normas de calidad en un establecimiento de la red, eso
afectard atodalafranquicia. El franquiciador no se puede desentender, pues en su calidad de
propietario de lamarca, tiene la obligaciénlegal de velar por que lapersonaalaque hadadola
licencia (en este caso, el franquiciado), mantenga el control de calidad. Si el franquiciador no

7Eninglés existen dos palabras paradesignarlamarca, brandy trademark,y ambas se emplean de formaindistinta
enlapresente guia. No obstante, cabe precisar que brand se usaenelmundo de lamercadotecnia, mientras que
trademark esuntérmino deldmbitojuridico, porlo cualno sonsiempre equivalentes. Se aprecia claramente la dife-
renciaentrelos dostérminos cuando se dice que lamarca(brand)pierde valorenelmercado (porejemplo, debido
aactosodeclaraciones del propietario, lacompafiaouno de sus directores)que puedenempafarel prestigiode
lamarcaante el publico. Enesos casosno cambialacondicidnjuridicadelamarca, es decir, quelamarcano deja
de serunamarcainscritaenelRegistrode marcas. Dicho de otro modo, desde el dangulo del Derecho de marcas,
latrademark sigue siendo tanvaliday gozando de proteccidnjuridicacomo antes. Por consiguiente, la gestion
estratégicadelaimagendeunaempresaabarcamuchomas quelagestionde sus marcas entanto que activos
juridicos. Paramasinformacién en materiade marcas, véase www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_900_1.
pdf, publicaciéondela OMPIN.©900.1.
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cumple esa obligacion, se entendera que hace abandono de lamarcay perdera sus derechos
sobre ella. Elhecho de conceder enlicencia una marca sin realizar controles de calidad se co-
noce conelnombre de practicade “nudalicencia”.

Como quedailustrado, el franquiciadorejerce un control considerable sobrelaformaenque el
franquiciado lleva la franquicia para que en toda la red se respeten ciertas normas de calidad
fijadas de antemano. El control de la calidad empieza en el momento de escoger el franquicia-
doy continda alo largo de la explotaciéon de la franquicia. El manual de explotacion es la base
de la explotacidon de la franquiciay, por consiguiente, brinda una pauta objetiva para evaluar si
el franquiciado cumple o no las normas de calidad establecidas. Para asegurar el control de
calidad, hay que velar por que se cumplan los requisitos y normas fijados en el manual de ex-
plotacidn. Laformacidninicialy constante, seguida de visitas periddicas programadas, y otras
realizadas al azar, al establecimiento delfranquiciado, constituyenun medio sumamente Util de
garantizar que el método de la franquicia se aplique en todos sus aspectosy que lareputacion
delamarcapermanezcaintacta.

18. Combinacion de marcas

Se entiende por “combinacién de marcas” el hecho de que dos o mas marcas se unan para
realizarlasrespectivas actividades de franquicia bajo el mismo techo. La principal ventaja que
ofrece ese sistema es que contribuye areducirlos gastos, al compartirse los gastos generales
y los gastos corrientes, y al mismo tiempo se agranda la cartera de clientes, pues es muy pro-
bable que unlocal en el que haya dos o mas marcas envezde una sea mas visitado.

Entre las ventajas que suele presentarla combinacion de marcas estan:

» Agrandarla cartera de clientes/ganar cuota de mercado y por consiguiente incrementar la
facturacion;

» Reducir elimporte de la inversion y los gastos de explotacidn; dividir los gastos generales 'y
formaral personal para que sepahacerlaslabores que soncomunes aambos franquiciados;

» Sacarelmaximo provecho delasiniciativas de comercializacidny de losingresos generados;
» Reforzarlaposicidonfrente alacompetencia;
» Realzarelvalordelamarcaante el consumidor;

» Fortalecervarias marcas al mismo tiempo.

Silacombinacidnde marcasnosellevaacabo debidamente,los propietarios delnegocio corren
un gran riesgo de crear confusion en el cliente, lo que a su vez puede traducirse en una pérdida
devalordelamarca,y comolamarcaeslacolumnavertebral de lafranquicia, toda pérdidaaese
respecto puede sercatastroficapara el propietario delamarca. Entre las medidas practicas que
se puedentomar para evitar que eso ocurra estan:
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» Lasdosempresas que deseenrealizarunacombinacion de marcas debenserde naturaleza
complementaria; entre los ejemplos de lo que puede ser complementario en ese sentido
estanunalibreriayuncafé, ounagasolinerayunestablecimiento de comidarapida.No obs-
tante, auncuandola proximidad de las empresas puede ofrecerun mayornimero de venta-
jas al consumidor, debe haber bastante distancia en la naturaleza de la actividad pues delo
contrariose corre elriesgo de confundiral consumidor, que pensard que hay algunarelacion
entre ambos negocios.

» Aunque esténbajo elmismo techo, serd necesario que hayaun espacio suficiente entre una
yotraempresas. Ademas, enloquerespectaasuaspectogeneral, se destacaralaidentidad
especificade cadauna. Ademas, loslogotiposy letreros respectivos deben ser distintos.

» Cuando las marcas combinadas aparezcan juntas en el material de comercializacién o pu-
blicitario, cada empresa debe contar con un sistema para las cuestiones de disefo como
el tamano de letra, los colores, el espacio de separacion y los agradecimientos; se evita-
rad asi dentro de lo posible el riesgo de confusion entre marcas o de pérdida de valor de las
mismas. Por ultimo, en el contrato de combinacidn de marcas sera preciso estipular que el
fondo de comercio generado porcadaempresaira enbeneficio de cada propietario.

PRACTICAS OPTIMAS EN LA GESTION DE LAS MARCAS.

MANTENERLA SOLIDEZDE LAMARCA: Eluso correctodelamarca

Una vezregistradala marca hay que preocuparse de sumantenimiento en el Registro de marcas, pa-
gando las debidas tasas de renovacion. Ademas, es menester mantener su prestigio en el mercado,
utilizandola de forma diligente como seindica a continuacion:

Distinguir la marca del texto que la acompara mediante letras en mayuscula, negrita o cursi-
va, o poniéndolaentre comillas.

Utilizar la marca siempre de la misma forma. Sila marca estd registrada con una grafia, dise-
fo, color o tipo de letra particular, velar por que siempre sea utilizada de la misma forma. No
hay que modificarla, por ejemplo, utilizando guiones, abreviandola o expresandola mediante
unacombinaciéno abreviaciéon(porejemplo, se escribira “estilograficaMontblanc”, y no “Mont
Blanc”).

No se debe usarla marcacomo un sustantivo. La marca se usara exclusivamente como adje-
tivo (por ejemplo, hay que decir “bloques de construccionLego”, no “los Lego”).

No se debe usarlamarcacomo unverbo (porejemplo, se dird “retocado con el programain-
formatico Adobe Photoshop”, no “photoshopeado”).

No se debe usar la marca en plural (por ejemplo, se dira “los caramelos Tic Tac”, no “los tic
tacs”).

Establecerdirectricesy practicas dptimas claras que ensefien eluso delamarca al personal,
los proveedores, los distribuidores y los consumidores. Velar por que todos los interesados
observensinexcepciodnlasnormasy directrices.
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19. Denominacion social, nombre comercial y
nombre de dominio

Elfranquiciadordeberasopesarsiautorizaalosfranquiciadosaqueusenelnombredelafranqui-
ciaenunadenominacidn social, nombre comercial o nombre de dominio. Conviene evitar dicha
posibilidad, aunque en algunos casos lalegislacién obliga aregistrar como nombre comercial el
nombre con el que el franquiciado piensa emprender la actividad comercial de la franquicia. En
esos casos, el franquiciadordebera controlareseregistroy asegurarse de que su propio registro
prevalezca porencimadel franquiciado. Debera controlar tambiénlos nombres de dominio que
pretenda utilizar el franquiciado sien ellos ha de figurar el nombre de la franquicia.

Lanecesidad dereproducirtodoslosaspectos delaactividad comercial franquiciada
se ejemplificadebidamente conlacadenaboliviana de pollos broaster Pollos Chris

La iniciativa emergid un 26 de septiembre de 1991, en la visidon de los esposos José
Luis Sudrezy Edith Candia. Ylo que eshoy Pollos Chriss, recuerdalapareja, se debea
la pequenainversion de tres mil doélares, cuyo monto permitié comprar una freidora,
utensilios de cocinay seis mesasy sillas. Lo primero que hicieron fue crearunarece-
ta propia de marinado para el pollo y luego empezaron a venderenunlocal de la Av.
Santos Dumont, de Santa Cruz.

Lafortalezade Sudrezy sufamilia dia tras otro fue sumando éxitos a supequefio em-
prendimiento. Sibien Chriss se abrid ahienlaAv. Santos Dumont (donde actualmente
se encuentra), en un ambiente reducido, este era aprovechado de manera muy au-
daz por sus propietarios, quienes habilitaron la cocina a la vista de los clientes bajo
el concepto de que «el cliente sabia qué y como es lo que preparaban el pollo que
seiba aservirluego». Diezafhos mas tarde, el rapido crecimiento de laempresa de-
mandd que se fundarala CompafiaIntegral de Servicios y Alimentos (CISALtda.). Un
holding enel que seintegranlalogistica, las comprasylaproduccion.

Constituida en una empresa grande, Chriss hasta ese entonces se especializada en
pollos alabroasted, porlo que amplia su patio de comidas con pollos a la brasa, ali-
tas, nuggetsy chicharréon de cerdoy pescado.

Para el afo 2014 se proyectaron e instalaron ocho franquicias, cinco enla ciudad de
Santa Cruzy tres en las ciudades de La Pazy Cochabamba. https://chriss.com.bo/
empresa/#: ~:text=La%20iniciativa%20emergi%C3%B3%20un%2026,p0r%20
a%C3%B10s%20fue%20muy%20conocida.
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Elementos de la franquicia protegidos por derecho de autor:®

» Formularios, como contratos, hojas de pedido, cuadrosy hojas deinspeccion.

» Medios didacticos para la formacion de los franquiciados (videos, guias, pod-
casts, etcétera) o del publico, silafranquicia se dedica ala ensefanza.

» Publicidad y medios publicitarios: publicidad por television, prensa escrita e In-
ternet, carteleras, folletosy demas medios publicitarios concebidos expresamente
paraelestablecimiento.

» Prospectosdelafranquicia.

» Programasinformaticos creados expresamente parallevarlafranquicia.

» Sitios web e ilustraciones, como los dibujos de personajes emblematicos, ya
sean personas o animales; por ejemplo, Ronald McDonald (McDonald'’s), Colonel
Sanders (Kentucky Fried Chicken) o lavaca de la cadena Chick-fil-A, que estimulan
alcliente a “comermas pollo”.

» Menus, boletines, fotografiasy planos.

» Elementos graficos enlas camionetas de reparto, cochesy demas vehiculos que
se emplean paralafranquicia.

8 Extraido de “Copyright Protection: The Forgotten Stepchild of aFranchise Intellectual Property Portfolio”, por
Mark S.Vanderbroeky JenniferM. D’Angelo, 84 Franchise Law Journal (volumen 28,N° 2, otofio de 2008), pag. 84.
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20. Causas de diferencias entre las partes en
el contrato de franquicia

La solucion de las diferencias relativas a franquicias se rige por dos principios fundamentales. Por
unlado,ydentrodelo posible, el franquiciador no deberd darlaimpresion de que quiere imponer-
se al franquiciado con un criterio sumamente legalista. Por otro lado, tampoco podrad mostrarse
incautoy permitir que el franquiciado decida por su cuentalas cldusulas del contrato de franquicia
y las partes delmanual de explotacion que desea cumplir. No es facil conciliarambos principios.

En el contrato de franquicia, el sometimiento de una disputa a los procedimientos ADR de la
OMPIl es consensual entre el franquiciadory el franquiciado. El Centro de la OMPI, con el finde
facilitar este acuerdo entre partes, brinda recomendaciones para la elaboracion de clausulas
contractuales y acuerdos de sometimiento en mediacion; arbitraje; arbitraje acelerado; de-
cisidn de experto; mediacién seguida, en ausencia de solucion, de arbitraje (acelerado); me-
diacion seguida, en ausencia de transaccidn, por decisidén de experto; mediacion seguida, en
ausencia de solucion, de procedimiento judicial y; decision de experto, vinculante salvo que
seaseguidaporarbitraje (acelerado).

En Bolivia, ante la carente normativa boliviana en la materia, los procedimientos ADR permiten
acuerdos parasometerlas controversiasanormasdiversasalasbolivianasy,ensondeprecau-
telar por la eleccion de profesionales expertos en la materia, también permiten llevar las dis-
putas al exterior del pais. Aspectos que se resumen enla eleccidon de las partes a acudiracen-
tros de conciliaciony/o arbitraje en especifico, que cumplan conlos estdndares que exigenlas
partes, entonces todaslas controversias o desavenencias, sinexcepcidénalguna, que pudieran
surgirentre las partes, incluyendo pero sinlimitarse a aquellas derivadas del cumplimiento, in-
terpretacion, resolucion o terminacion del mismo y que no se solucionen de comun acuerdo,
seransolucionadas enaplicaciondelalLey de Arbitrajey ConciliacionN°708.

Servicios de solucion de diferencias que presta el Centro de Arbitraje y Mediaciondela
OMPI

El Centro de Arbitraje y Mediacién de la OMPI (el Centro de la OMPI) es reconocido por su neu-
tralidad en la solucion de diferencias en el ambito internacional. Brinda mecanismos alternativos
paralasolucidon de diferencias, comolamediacion, el arbitraje y el arbitraje acelerado con arreglo
al Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI, y por esos servicios cobra unas tasas que no
tienen fineslucrativos.

Enlajurisprudencia del Centro de la OMPI figuran casos de propiedad intelectual y otros conflic-
tos comerciales, como los de licencia y distribucion, contratos de licencia y de coexistencia de
marcas, regalias, y pactos de exclusividady de rescisién del contrato. El Centro de la OMPI cuenta
con 1.500 mediadoresy arbitros de todo el mundo, entre ellos, especialistas en franquicias, que
pueden ser designados porlas partes paralos procedimientos llevados ante la OMPI.
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El Centro de la OMPI ha elaborado modelos de clausulas contractuales que pueden utilizarse en
los contratos de franquicia, y brinda unainfraestructura porla cual se asignan administradores ex-
perimentadosy plurilingles parallevarlos procedimientos de mediaciony de arbitraje acelerado.
Eladministrador del procedimiento brinda asistencia a las partes, ayuda a designar el mediadory
el arbitro o arbitros, facilitalacomunicacion, se encarga de las cuestiones econdmicas, y asimis-
mo puede brindar asistencialogistica. Las partes de los casos que se ventilan ante la OMPI tienen
a su disposicion el servicio electronico de presentacion de demandas (WIPO ECAF), gracias al
cual ellasylos demas interesados en el procedimiento pueden presentar los documentos por via
electronica para facilitar la comunicacion. El Centro de la OMPI vela por la eficacia de todos los
aspectos del procedimiento.

Lalaborde mediaciéonde la OMPI permite resolver mas del 70% de los casos, y enlo que respecta
al arbitraje, lasoluciénllegaacercadel 60% de los asuntos tramitados.

Los reglamentos de arbitraje y mediacion de la OMPI y las clausulas recomendadas, asi como

otrosrecursos, pueden consultarse en el sitio web: http://www.wipo.int/amc/es/

Cuestiones litigiosas mas habituales en un contrato de franquicia

» Incumplimiento de los pagos. Una de las causas de mayor nimero de diferencias es el im-
pago del canon de explotacion cuando el franquiciado que lleva ya un tiempo en la activi-
dad dejade pagarlo porque considera escaso el rédito que obtiene.

» Eleccion del emplazamiento y usurpacion de la zona estipulada o intromision en la clien-
tela ajena y redes de distribucion. Por lo general incumbe al franquiciado escoger el em-
plazamiento y el franquiciador debe ayudarlo, pero en ultima instancia tiene derecho are-
chazar el lugar elegido. El rechazo del emplazamiento que escoge el franquiciado puede
provocar diferencias entre las partes. También surgen problemas cuando el franquiciado
entiende que se usurpa su zona por que el franquiciador abre establecimientos competi-
dores a proximidad del territorio que se le ha asignado. Hay otras maneras de competircon
elfranquiciado, como venderlos productos porInternet o en establecimientos queradican
en el territorio asignado.

» Practicas y procedimientos contables. El contrato de franquicia impone al franquiciado
la obligacidon de presentar amplia informacién para que el franquiciador pueda evaluar
el rendimiento y comprobar si se cumplen el pago del canon de explotaciéon y las demas
obligacionesdelcontrato.Muchasdiferenciassedebenalanopresentaciondeinformacién.

» Uso indebido de fondos para publicidad. En la franquicia se constituye un fondo especial
parapublicidad, conlasaportacionesdelosfranquiciadosy gracias al cual se sufragalapu-
blicidad de toda la ensefa. Elempleo con otros fines del capital de ese fondo se considera
“usoindebido” y generaunlitigio.

» Supervision y apoyo. Uno de los atractivos que tiene la franquicia como forma de hacer
negocios es el apoyo permanente que brinda el franquiciador al franquiciado a lo largo de
todo el contrato. Lafaltade formacidny del apoyo convenidos es fuente de litigio.
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» Proveedores autorizados. Para mantener el control de calidad, lo habitual es que los fran-
quiciadores exijan que los franquiciados adquieran determinados articulos a proveedores
autorizados, y en algunos casos, a los franquiciadores mismos. Si el franquiciado averigua
gue puede comprar mas barato los mismos articulos a otros proveedores, no podra hacerlo
sin el consentimiento del franquiciador.

» Precio de venta delamateria prima. Otra causa de descontento es cuando el franquiciado
no se beneficiade lasrebajas que hace el fabricante al franquiciador. Las economias de es-
calaesunade las ventajas que el franquiciado espera obtener de la franquicia; y de ahique
aspire a comprar materia prima a un precio mas barato que sila comprara por su cuenta. El
conflicto surge silos franquiciados creen que la competencia paga menos por esa misma
materia prima.

» Diferencias de trato. Por norma general, las ventajas que el franquiciador ofrece a un fran-
quiciado deben hacerse extensivas al resto de los franquiciados, salvo que se puedajustifi-
car que, por circunstancias especiales, las ventajas solo pueden ofrecerse exclusivamente
aunfranquiciado.

» Cesion de la licencia de franquicia. Si, por la razén que sea, el franquiciado desea vender
la franquicia, el franquiciador debera facilitar ese proceso y ayudarlo a encontrar un inte-
resado en comprarla. El franquiciador solo podra rechazar la candidatura de compradores
potenciales que proponga el franquiciado sitiene razones fundadas para ello.

» Falsas declaraciones por el equipo de gestién y ventas del franquiciador. Otra causa de
litigios son las falsas declaraciones realizadas por los empleados del franquiciador a los
interesados en adquirir la franquicia para convencerlos de que firmen el contrato. Lo mas
habitual esinflarlas previsiones de beneficios o no exponer correctamente las condiciones
de lainversién inicial). Por consiguiente, es importante poner en guardia a los equipos de
gestion y ventas del franquiciador sobre el peligro de la exageracion a los fines de vender
la franquicia. Ademas, en los paises en los que la legislacidén contempla requisitos especi-
ficos en materia de divulgacion, hay que esforzarse por cumplir esos requisitos, por cuanto
alnohacerlo se corre elriesgo de serdemandado por el franquiciado y porlasinstituciones
competentes.

» Modificacion del método de explotacion y del nombre de la marca. Dentro de lo posible,
losfranquiciadores propiciaran que los franquiciados participen enla modificaciéndelmé-
todo de explotarla franquicia y en la busqueda de un nuevo nombre para la marca. Ambos
trabajos suelen entrafar costos elevados; por consiguiente, es preciso que los franquicia-
dosesténtotalmente deacuerdoyse comprometanconloscambios propuestos. Enlame-
didaen que el cambio delnombre de lamarcaimplique un cambio enlamarca o la creacion
de unavariante de lamisma, habra que tener en cuentalas consecuencias juridicas de esos
actos, tanto enla titularidad y como en el derecho a utilizar la marca; esa cuestion debe ser
abordaday aclarada debidamente.
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» Diferencias en materia de propiedad intelectual. Por lo general, las diferencias surgen en
este dmbito por el hecho de que el franquiciado no utilice los derechos de propiedad inte-
lectualconcedidos porelfranquiciadorsegunlo pactado; unterceroinfringelos derechosy
se debe decidiraquién correspondeinterponerladenunciay correrconlos gastos; el fran-
quiciado es demandado porinfraccion de derechos de propiedadintelectual y hay que es-
tablecer siel franquiciador esta obligado a sumarse al pleito en defensa del franquiciado o
aindemnizarlo. También surgen problemas una vez extinguido el contrato si el franquiciado
continua utilizando la propiedad intelectual de la franquicia o revela informacion confiden-
cialadquirida durante larelacionde franquicia. Enlos casos enlos que el franquiciador, pro-
cura evitar que el franquiciado utilice la marca, una vez expirado el contrato, se suele alegar
en su contra que no tomo medidas para velar por que el franquiciado se adhiriera a normas
especificas de control de calidad como se habia pactadoy que, por consiguiente, abando-
no los derechos sobre la marca enrazéon de una “nuda licencia”. Otro ejemplo de problema
que puede originarunlitigio de propiedad intelectual es que el franquiciadorno haya regis-
tradolamarca al crearlafranquiciay el franquiciado haya procedido al registro de lamisma
en su propio nombre; cuando se produce ese tipo de situaciones, lo normal es introducir
unaclausula en el contrato porla cual el franquiciado transfiere la marca al franquiciador. La
otra posibilidad es que el franquiciador funcione o realice sus actividades bajo una marca
especifica, pero permita que los franquiciados afiadan una descripcién geografica, como
“Londres” o “Reino Unido”. En esos casos, el franquiciado a veces hace valer sus derechos
sobrelamarcayladescripcidn geografica. De ahique deba evitarse ofrecer al franquiciado
la posibilidad de afadir descripciones enlamarca.

La posibilidad de que se produzcan litigios y malentendidos podria minimizarse si se mantiene
una documentacién adecuada. Ademas, una labor concienzuda por parte del franquiciador
durante el proceso de seleccion del franquiciado puede contribuir a evitar o minimizar
futuros problemas. La seleccion adecuada del franquiciado es fundamental para el éxito de
la franquicia. Aun cuando no hay garantias, el hecho de que el franquiciador haya invertido la
debida cantidad de tiempo y de energia para realizar una evaluacion detenida de laidoneidad
y las cualificaciones del franquiciado (experiencia, solvencia patrimonial, motivacién y
compromiso) puede suponer muchos menos conflictos. Andlogamente, es importante que el
franquiciado tome también sus precauciones, solicitando asistencia de expertosy estudiando
debidamentelas obligacionesfinancieras potencialesenque puedeincurriralosfinesde estar
seguro de que podra cumpliresas obligacionesy de que el negocio serarentable.
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LA GESTION DELOS SECRETOS INDUSTRIALES
1. Hay que haceruninventario de los secretosindustriales:
i. Informacion cientificaytécnica:
a. Informacion sobre los productos:

> Caracteristicas técnicas, y recetas, compuestosy formulas que son de propiedad del
franquiciador

b. Informacionreferida alafabricacion:

> Métodosy conocimientos técnicos que se emplean en la produccion.
> Dispositivos fisicos y los correspondientes manuales de servicio o de mantenimiento
> Métodos, técnicas, procedimientosy disefios de prototipos

> Planos, dibujos técnicos, croquis y diagramasy caracteristicas mecanicas
c. Tecnologiainformatica:

> Cdédigos fuentey codigos objeto de programasinformaticos los cuales no hayan sido
publicados

> Documentos de disefio de programas informaticos

> Algoritmos, férmulasy cuadros de flujo de datos

d. Solicitudes entramite de patentesy de modelos de utilidady cuadernos de laboratorio

e. Antecedentes “negativos”: defectos delaactividad que no se han podidoresolvery pro-
yectos deinvestigacion abandonados

ii. Informacionestratégica

> Planes de explotacién, de publicidad y de mercadotecnia

> |ldeas literarias plasmadas; métodos comerciales o de explotacidon que confieran una
ventaja particular

> Estrategias deinversién
> Informes de estudios de mercado y de seguimiento de lacompetencia

> Contratos: datos de informacién confidencial de mercadotecnia, tarifas de publici-
dad, nuevos nombres de productos y marcas, diseflos o elementos graficos de los arti-
culos de embalaje, etcétera

iii. Informacion financiera

-> Datos sobre costosy precios
> Previsiones financieras
> Facturaciéony catadlogos de precios

> Salariosy planes deretribucién del personal
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iv. Informacion comercial

> Contratos con proveedores

> Acuerdos

-> Base de datosy compilaciones de datos electrénicos
> Informacidén sobre los clientes

> Informacién sobre el personal
2. Medidas de proteccion:
i. Referidasalpersonal:

a. Fomento de toma de conciencia/fuertes medidas de observancia

b. Contratos o clausulas y pactos restrictivos (prohibicion de competir y prohibicion de
contratarpersonal o de ganar clientes que pertenecen ala contraparte)

c. Comprobarque elnuevo personal que proceda de firmas de lacompetenciano haya co-
metido actos de apropiacionindebida de secretos comerciales

d. En el manual del personal hay que hacer hincapié en laimportancia de los secretos co-
mercialesy delos procedimientos que hay que seguir para proteger esos secretos

e. Utilizar acuerdos de confidencialidad en las relaciones con consultores, socios, contra-
tistas, etcétera

ii. Medidasde proteccion:

a. Guardar conllave ladocumentacion

b. Enlas computadoras hay que emplear una contrasefia, ademas de programas antivirus y
cortafuegos, etcétera

c. Ladocumentacion se entregara exclusivamente a quienes debenhaceruso deella

» o«

d. Los documentos se distinguirdn con leyendas como “confidencial”, “prohibida la repro-
duccion”, etcétera

e. Se pondrasumo cuidado alahorade utilizarlos aparatosy accesorios portatiles (compu-
tadoras, teléfonos, llaves USB)

f. Restriccion del acceso; registro en larecepcion, libro de visitas, acompafantes para las

y o«

visitas, letreros de “prohibida la entrada”, “exclusivamente personal autorizados”, tarjetas
de acceso

g. Vigilar el uso de las fotocopiadoras, escaner y computadoras. Los documentos no se
arrojaran alapapelera, sino que se destruiran conlamaquina trituradora

h. Vigilarla transmision de documentos por Internet
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21. Vigencia del contrato

Elcontratode franquiciasuele durarcinco odiezafos. Unpequefo porcentaje delos contratos
nollegaaloscinco afios. Franquicias como McDonald’s, BurgerKing, Subwayy KFC otorgan li-
cencias de veinte anos, lo que se explica porla duracion de los contratos de arrendamiento de
los franquiciadosy el elevado capital necesario para poner en marcha elnegocio.

Laventajade pactaruncontrato de cinco afos es que el franquiciador podra presentarunnue-
vo contrato de franquicia con nuevas condiciones y nuevos canones cada vez que debareno-
varse el contrato, aun cuando la introduccion de condiciones y canones diferentes puede dar
pie aconflicto. Ademas, los contratos de cinco afios permiten que el franquiciadorno proceda
a la renovacion si los resultados del franquiciador dejan mucho que desear. Si en el contrato
no se estipula el derecho del franquiciado a una renovacidn automatica, serd mas facil porlo
general para el franquiciadorrechazar la prérroga que rescindir el contrato. Las causas de res-
cisionde un contrato en este dmbito estdn aveces contempladas enlalegislacién nacional.

Alos fines de establecerunplazoinicialrazonable debe tenerse en cuenta el tipo de actividad,
losrequisitos y lainversién necesaria para entender el negocio, asicomo el rédito que deje.

Causas de rescision anticipada del contrato

Es sumamente importante preservar el derecho a rescindir el contrato, pues de cara al mun-
do exterior, los franquiciados son el propio franquiciador. Por ejemplo, poquisimos clientes de
los restaurantes KFC estan al corriente de que, enrealidad, no son clientes de ese restaurante,
antes bien, clientes de otra entidad cuya conexidn con ese restaurante es el contrato de fran-
quicia. Por consiguiente, si el franquiciado actia mal, lo normal es que el franquiciador desee
tomar medidas inmediatas para evitar perjudicar a la marca; entre esas medidas puede estar
la rescision del contrato de franquicia. Por consiguiente, para el franquiciador es sumamen-
te importante que en el contrato se estipule el derecho a rescindir este ultimo en el supuesto
de que el franquiciado incumpla determinadas disposiciones del contrato. Porlo general, los
contratos de franquicia no suelen contener cldusulas similares que concedan esas mismas fa-
cultades al franquiciado).

Conla salvedad de que incumbe a la legislacién nacional reglamentar las causas de rescision
de un contrato, a continuacién, tomando en cuenta que en Bolivia no existe una regulacién
expresa sobre el contrato de franquicia, y que se debera sefalar expresamente en el contrato
lascausasderescision,acontinuacion, seexponenvariosprincipiosrectoresenloquerespecta
alas clausulas derescision de los contratos de franquicia:

» Espreciso estipulardeformaclaray sin dejarespacio paraelequivoco las situacionesenlas
que el franquiciador podra ejercitar la facultad de rescindir el contrato. Hay que enumerar
las situaciones que pueden dar pie a ese derecho. Los tribunales de determinados paises
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no ven con buenos 0jos que una parte (sobre todo cuando esa parte tiene mas poder eco-
nomico que la otra) tenga derecho arescindir un contrato alargo plazo porincumplimientos
relativamente leves del contrato de franquicia. Enlos Estados Unidos de América, el docu-
mento de informacidon precontractual es todopoderoso. El franquiciador puede rescindir
un contrato de franquicia firmado por veinte afios si el franquiciado se retrasa tres dias en el
cumplimiento de las obligaciones de pago, siempre y cuando esa clausula figure en el do-
cumento de informacidén precontractual.

» Determinadas causas de incumplimiento son tan graves que exigen una rescision inmedia-
ta; entre esas causas estan las situaciones en las que el franquiciado esta involucrado en
actos de competencia desleal; ha violado derechos de propiedad intelectual, ha divulga-
do informacién confidencial, esta alentando a los demas franquiciados a que no cumplan
el contrato de franquicia o esta declarando intencionadamente menos de lo facturado. En
funcion de la situacion de que se trate, el franquiciador debera considerar la posibilidad de
adoptar una posicién alternativa, por ejemplo, ofrecer asistencia al franquiciado por la via
delanegociacionylamediacionantes de emprenderaccionesjudiciales que podrianllevar
alarescision del contrato.

» Enelcontrato debe estipularse un plazo de notificaciony, segunlas circunstancias, lafacul-
tad de subsanar oremediar elincumplimiento. Por dltimo, sihay que proceder alarescision,
debe actuarse de formajustay educada.

Cuando se hayaincumplido en el contrato, si existe una declaracion a voluntad de la parte per-
judicada derescindirel contrato y desvincularse de la otra parte, dicha parte perjudicada ten-
dratodo el derecho allevaracabo dichaaccion.

Las circunstancias mas comunes de incumplimiento en un contrato de franquicia son las si-
guientes:

» Modificacion del Know-How (Saber-hacer)

» Alteraciondelalnformaciény/oMoraenlas Regalias

» Prestacionde Servicios no Autorizados

» Enajenaciénno Autorizada de la Franquicia aun Tercero

» Utilizacidnilegal de las Marcas o Derechos del Sistema de Franquicias

La prorroga del contrato

En general, el franquiciado espera que tras el plazo inicial le sea concedida una prérroga de al
menos 15 0 20 afos para explotar la franquicia, siempre y cuando se cumplan las condiciones
estipuladas. En caso de reventa (cesién de un franquiciado a otro) de la franquicia se deberd
conceder al nuevo franquiciado un plazo “garantizado” para explotarla franquicia equivalente
al que se ofrece a todo nuevo franquiciado, y no solo el periodo restante estipulado en la
franquicia original.
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Se recomienda que en la clausula de prorroga se recojan, entre otras, las siguientes
particularidades:

» Mediante la figura de la prérroga el contrato se mantiene con todas sus consecuencias y
efectos, bajo las mismas condiciones de tiempoy precio del contrato de franquicia prorro-
gado. En la renovacion, por el contrario, las partes deciden celebrar un nuevo contrato. Al
renovarse el contrato de franquicia, las partes pueden cambiarunas obligaciones porotras,
efectuarle algunas modificaciones al contrato original, o simplemente pueden dejarloigual
cambiandolaclausula del término.

» El franquiciado debera notificar al franquiciador la voluntad de renovar el contrato, por lo
general, tres meses antes de que expire el mismo. El plazo exacto de notificacion suele de-
penderdeltiempo que tardaria el franquiciadoren encontrarun nuevo franquiciado sielac-
tualno quiere renovar el contrato de franquicia.

» Elfranquiciado no debera tener antecedentes de incumplimiento grave, debe haber cum-
plido el contrato en términos generales y no debera encontrarse en estado de incumpli-
miento en la fecha en la que notifique la solicitud de prérroga o cuando ésta surta efecto.
Enlos contratos de franquicia habria de evitarse la introduccidn de clausulas que priven de
la facultad de prérroga al franquiciado en caso de incumplimiento leve o menor, pues esas
circunstancias soninevitables enelmundo delafranquicia.

» Elfranquiciado deberarenunciaratodaacciéninterpuesta contra el franquiciador. Larazon
de ser de esa clausula es que el franquiciador no tenga que preocuparse de que puedan
interponerse acciones judiciales en relacion con hechos que tuvieron lugar durante el
“antiguo” contrato; ambas partes deben comenzar desde cero. Con esa clausula, en
esencia, el franquiciador concede la prorroga a condicidon de que el franquiciado no lo
demande en virtud del anterior contrato. Hoy en dia, esa clausula se recoge habitualmente
enlos contratos de franquicia.

» El franquiciado tiene la obligacion de tomar todas las medidas necesarias para garantizar
que cumple las normas estipuladas por el franquiciador puede ocurrir que éste haya reno-
vado lamarca oimpuesto requisitos adicionales de material después de firmarla franquicia
que ahora se quiere prorrogar.

» Puede que el franquiciador tenga que pagar un canon de renovacion. Como el interés pri-
mordial del franquiciador es que, en la medida en que haya funcionado de forma satisfac-
toria, el franquiciado permanezca enla franquicia, si se fija el canon de prérroga, debera ser
la cantidad minima necesaria parareembolsar los gastos juridicos y administrativos en que
incurra el franquiciador para formalizar el nuevo contrato de franquicia.

» Elfranquiciado puede perder el derecho de prorroga si ha obtenido malos resultados. Aun
cuandohay muchasreservas sobre sies ono conveniente fijarrequisitos minimos en materia
deresultados durante el plazo del contrato (en algunos paises no existen), lainclusiéon de un
requisito de una clausula de rendimiento minimo en el contrato de prérroga es totalmente
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distinto. Los franquiciadores deben considerar la posibilidad de incluir una disposicion en
el sentido de que no tienen obligacion de prorrogar el contrato silos resultados obtenidos
por el franquiciado no superan el tramo del 10% de la escala, aun cuando eso solo funciona
silos territorios dados en franquicia o las zonas de captacién son comparables en términos
generales.

» Elnuevo contrato que debera firmar el franquiciado sera el que esté vigente a la fecha de
la prérroga. En la mayor parte de los casos, el franquiciador puede fijar a su gusto las con-
diciones del nuevo contrato de prérroga, pues no sabe qué resultados tendra la franquicia
ni conocer de antemano qué cambios tendran lugar en la legislacion. Se trata de un asunto
delicado: ;jpuede el franquiciador, en el momento de renovacion de la franquicia, realizar
cambios radicales como aumentar el canon por los servicios de gestion, del 5% al 15%7 La
respuestadependeradelasleyesy practicas de cada pais.

22. Condiciones de la cesion de la franquicia

En el contrato de franquicia se suele estipular que el franquiciador podra transmitir libremente
a un tercero la actividad y el contrato de franquicia. Por otro lado, el franquiciado solo podra
transmitir el negocio aunapersona que acepte el franquiciadory que rednalos criterios de se-
leccion fijados por éste. Ademas, en el contrato de franquicia suele constar una disposicion
que otorga al franquiciador un derecho de opcién prioritaria para adquirir el negocio del fran-
quiciado siel franquiciado quiere venderlo o para ceder el contrato de franquicia. Igualmente,
importante es elrequisito de que el franquiciador quede satisfecho conlosresultados obteni-
dos porelnuevo compradoren el programa de formacion.

23.Cuestionesrelativas alarescision del
contrato

Una vezrescindido el contrato, el franquiciador se tendra que ocupar de las repercusiones de
larescisionenlareputaciéndelafranquiciay el riesgo de que el antiguo franquiciado haga uso
delamarca, los secretosindustrialesy lademéas documentacién secretay conocimientos téc-
nicos adquiridos araiz del contrato. Con ese fin se estipulan clausulas para protegerlamarcay
laimagen de marca; esas disposiciones se conocentambién como pactos de nocompetencia
y querestringen elderecho delantiguo franquiciado de ejerceruna actividad que compitacon
lafranquicia.

De ahique, paraprotegerlareputaciondelafranquicia, el antiguo franquiciado debatomaruna
ovarias de las medidas siguientes:?

?“Termination of the Franchise Relationship” en: whichfranchise.co.za/termination-franchise-relationship/
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» Cancelarelregistrodelalicenciade uso delamarcaconcedida porelfranquiciador.
» Cambiarlosletrerosyladecoracidondellocalydelosvehiculos.

» Restituirtodalapublicidad, articulos de embalaje, de mercadotecniay medios publicitarios
que guardenrelacion conlafranquicia.

» Cesarelusodelosarticulos de escritorio, elementosimpresos, sitios web, etcétera, quelle-
venlas marcas de comercio, marcas de servicio,nombres comercialesy nombres de domi-
nio del franquiciadory demas elementos que guardenrelacién conla franquicia.

» Restituirtodoslos manuales de explotacion.
» Cesarelusodelmétodo del franquiciador.

» Cesareluso del material del franquiciador que estd amparado por derecho de autor.

Ademads, el franquiciadorse puedereservarelderecho de comprarelinmovilizado material (los
bienes materiales) de la actividad segun una féormula fijada de antemano (como el costo de-
preciado) y de hacerse con el contrato de arriendo del local donde se ejerce la actividad. En
ese caso, el franquiciado perdera por completo el negocio. Muchos franquiciadores ejercitan
esos derechosyluegovendenellocalaunnuevointeresado como franquicia “llave en mano”.

El pacto de prohibicion de competir, que impide que el antiguo franquiciado compita con la
franquicia, es considerado una restriccion al comercio y surtira efectos Unicamente si se en-
tiende que la restriccidon es de caracter prudencial o proporcionado. Para eso la restriccion
debe cumplirlas tres condiciones siguientes:

» Laduraciéndelarestriccidon. Engeneral, se recomiendaun afio como maximo.

» El alcance de la restriccién. En determinadas jurisdicciones se reglamenta expresamente
este asunto, por lo cual es importante examinar la legislacion correspondiente. La restric-
ciondebelimitarse alaactividad que es objeto delafranquicia. Porejemplo, sielfranquicia-
dollevaunahamburgueseria, resultara nula por excesivala cldusula que le prohiba dedicar-
se a “actividades delramo de la alimentacion”.

» Lazonarestringida.Lazonaenlaque se prohibe competir conlafranquicia deberd limitarse
ala que se pactd en el contrato y, sino esta estipulada con precisidn, se entenderd que es
la “zona de influencia” del establecimiento franquiciado. Es decir, si el 80% de los clientes
delfranquiciado vive a cinco kildmetros dellocal no tendriajustificacion alguna prohibir una
zonamas extensa.
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Derechos de propiedad intelectual

La propiedad intelectual se refiere a las creaciones de la mente: invenciones, obras literarias
y artisticas, asi como simbolos, nombres e imagenes utilizadas en el comercio. La propiedad
intelectual se divide en dos categorias: la propiedad industrial y el derecho de autor

Lapropiedadindustrialincluyelas patentesdeinvenciones, lasmarcas, los disefiosindustriales
y lasindicaciones geogréficas. El derecho de autor, incluye obras literarias, tales como nove-
las, poemasy obras de teatro, peliculas, obras musicales, obras artisticas, tales como dibujos,
pinturas, fotografiasy esculturas, y disefios arquitectonicos. Los derechos conexos alderecho
de autorincluyen los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes sobre sus interpreta-
cionesy ejecuciones, los de los productores de fonogramasylos de los organismos de radio-
difusidnrespecto de sus programas deradioy television.

Sibien las leyes de propiedad intelectual de la mayoria de los paises avanzan hacia una mayor
armonizacion, el caracter de esas leyes sigue siendo nacional (o regional, cuando un grupo de
paises acuerdan una ley regional de propiedad intelectual), y su vigencia se limita al territorio
delpaisolaregiénencuestion. Porconsiguiente, un derecho de propiedad intelectual obteni-
doenunajurisdiccion determinada solo es valido en esajurisdiccion.

Las marcas

La marca es un signo distintivo que indica que ciertos productos o servicios han sido produci-
dos o proporcionados poruna persona o empresa determinada. El sistema ayuda alos consu-
midores aidentificary comprarunproducto o servicio que, porsucaractery calidad, indicados
porsumarcaunica, se adecua a sus necesidades.

La marca ofrece proteccion a su titular, garantizandole el derecho exclusivo a utilizarla para
identificar productos o servicios, o a autorizar a un tercero a utilizarla a cambio de un pago. El
periodo de proteccion varia, pero una marca puede renovarse indefinidamente, siempre que
se abonen las tasas correspondientes y que sea usada de forma permanente. Los tribunales
hacenrespetarla proteccién de las marcasy, enla mayoria de los sistemas, tienen la potestad
de sancionarlainfracciéon delas marcas.

Las marcas pueden consistir en una palabra o en una combinacidén de palabras, letras y cifras.
Pueden consistirasimismo endibujos, simbolos, signos tridimensionales como laformay elem-
balaje de los productos, y en algunos casos incluso signos auditivos como la musica o sonidos
vocales, fragancias o colores utilizados como caracteristicas distintivas. Ademas de las marcas
queidentificanel origen comercial de productosy servicios, existen otras categorias de marcas.

OExtraido de ¢ ,Qué eslapropiedadintelectual? (publicacion N° 450: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/
wipo_pub_450_2020.pdf);salvo eltitulo correspondiente al secreto comercial, que hasidotomado de Laclave de
lapropiedadintelectual - Guia para pequefiosy medianos exportadores, publicada por el Centrode ComercioIn-
ternacionalyla OrganizacionMundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) (Ginebra, 2004). Adaptada Bolivia: https://
www.wipo.int/en/web/business/sme-intermediaries-toolkit
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Las marcas colectivas son propiedad de una asociacion cuyos miembros las utilizan paraiden-
tificarse conun nivel de calidad y otros requisitos establecidos porla asociacion. Ejemplos de
dichas asociaciones son las asociaciones de contables, ingenieros o arquitectos. Las marcas
de certificacién se conceden a un producto que satisface determinadas normas, pero no se
restringen alos miembros de organizaciones. Pueden ser concedidas a cualquiera que pueda
certificar que los productos en cuestién satisfacen ciertas normas establecidas. Las normas
decalidad aceptadasinternacionalmente “ISO9000” sonun ejemplo de estas certificaciones
ampliamente reconocidas.

La proteccidnjuridica de lamarca en Bolivia se obtiene exclusivamente mediante el registroy,
en el caso especifico del Nombre Comercial, mediante el uso. El registro se obtiene presen-
tando la correspondiente solicitud enla oficina nacional competente, en este caso, el Servicio
Nacional de Propiedad Intelectual. https.//www.senapi.gob.bo/

La normativa vigente es la Decisidon 486 de la Comunidad Andina, y el procedimiento es el si-
guiente: Se presenta la solicitud de registro de una marca ante el Servicio Nacional de Propie-
dadIntelectual (SENAPI)y ésta esinmediatamente pasada para el andlisis de forma.

El andlisis de forma consiste en la revision que realiza el SENAPI a la solicitud de registro para
confirmar que la misma contiene todos los documentos exigidos por dicha entidad y la Deci-
sidn 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

Sino existe ninguna observaciénde parte del SENAPI, dicha entidad enviala solicitud de regis-
troala Gaceta Oficial de Bolivia parasupublicacidnenlaediciéncorrespondiente alapublica-
ciénde solicitudes de registro de marcas ante el SENAPI.

Estaprimera etapatoma aproximadamente 120 dias.

Unavezpublicadala solicitud deregistro enla Gaceta Oficial de Boliviay sino se suscita ninguna
oposicion de parte de ningun tercer interesado dentro del plazo de 30 dias habiles contados a
partirdelafechade publicacién el SENAPI pasala solicitud de registro para el analisis de fondo.

Elanalisis de fondo consiste enlarevision que realiza el SENAPI de que silamarca solicitadare-
une todos los requisitos de registrabilidad exigidos porla Decisidon 486 y siademads no existen
previamente marcas solicitadas y/o registradas que sean consideradas similares o idénticas
ante dicha entidad.

Estasegunda etapatoma aproximadamente 120 dias.

Sino existe ninguna observacion de parte del SENAPI durante el andlisis de fondo dicha enti-
dad procede deinmediato conlaemisidondel Certificado de Registro.

Las solicitudes de registro de marca se suelen rechazar por “motivos absolutos” cuando los
signos:

» no puedan constituirmarca conforme al primer parrafo del articulo anterior;

» carezcande distintividad;
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» consistanexclusivamente enformasusualesdelosproductos o de susenvases,oenformas
o caracteristicas impuestas por la naturaleza o la funcién de dicho producto o del servicio
de que se trate;

» consistanexclusivamente enformasuotros elementos que denunaventajafuncional o téc-
nica al producto o al servicio al cual se aplican;

» consistan exclusivamente en un signo o indicacidén que pueda servir en el comercio para
describirla calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geografica, la época de
produccidén u otros datos, caracteristicas o informaciones de los productos o de los servi-
cios paralos cuales ha de usarse dicho signo o indicacidn, incluidas las expresiones lauda-
toriasreferidas a esos productos o servicios;

» consistan exclusivamente en un signo o indicacion que sea el nombre genérico o técnico
delproducto o servicio de que se trate;

» consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designacidén comun o usual del
producto o servicio de que se trate en ellenguaje corriente o enla usanza del pais;

» consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una
forma especifica;

» puedan engafar alos medios comerciales o al publico, en particular sobre la procedencia
geografica, la naturaleza, el modo de fabricacion, las caracteristicas, cualidades o aptitud
paraelempleo delos productos o servicios de que se trate;

» reproduzcan, imiten o contengan una denominacion de origen protegida para los mismos
productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar unriesgo de confu-
sidn o de asociacién con la denominacidn; o implicase un aprovechamiento injusto de su
notoriedad;

» contenganunadenominacion de origen protegida paravinosy bebidas espirituosas;

» consistan enunaindicacién geografica nacional o extranjera susceptible de inducir a con-
fusionrespecto alos productos o servicios alos cuales se aplique;

» reproduzcanoimiten, sin permiso delas autoridades competentes, bien sea como marcas,
bien como elementos de lasreferidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas,
signosy punzones oficiales de controly de garantiadelos Estadosytodaimitaciondesde el
punto devistaheraldico, asicomolosescudos de armas, banderasy otros emblemas, siglas
o denominaciones de cualquier organizaciéninternacional;

» reproduzcan oimitensignos de conformidad connormas técnicas, amenos que su registro
sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Paises
Miembros;

» reproduzcan, imiten o incluyan la denominacidn de una variedad vegetal protegida en un
Pais Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a
esavariedad o suuso fuere susceptible de causar confusién o asociacion conlavariedad; o
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» seancontrariosalaley,alamoral,alordenpublico o alasbuenas costumbres;

La solicitud se rechaza por “motivos relativos” cuando los signos:

» seanidénticos oseasemejen,aunamarcaanteriormente solicitadapararegistro oregistra-
daporuntercero, paralos mismos productos o servicios, o para productos o servicios res-
pectodeloscualeselusodelamarcapuedacausarunriesgo de confusion o de asociacion;

» seanidénticos o se asemejenaunnombre comercial protegido, o, de serelcaso, aunrétulo
o ensefa, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de con-
fusion o de asociacion;

» seanidénticos o se asemejenaunlemacomercial solicitado oregistrado, siempre que, da-
daslas circunstancias, suuso pudiera originarunriesgo de confusién o de asociacion;

» seanidénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las cir-
cunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusion o de asociacion, cuando el soli-
citante sea o hayasidounrepresentante, undistribuidor o una persona expresamente auto-
rizada por el titular del signo protegido en el Pais Miembro o en el extranjero;

» consistanenunsignoque afectelaidentidad o prestigio de personasjuridicasconosinfines
delucro, o personas naturales, enespecial, tratandose del nombre, apellido, firma, titulo, hi-
pocoristico, seudénimo, imagen, retrato o caricatura de una personadistinta del solicitante
oidentificadaporelsectorpertinente delpublicocomounapersonadistinta delsolicitante,
salvoque se acredite elconsentimiento de esapersonao, sihubiese fallecido, elde quienes
fueran declarados sus herederos;

» consistan enun signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor
deuntercero, salvo que medie el consentimiento de éste;

» consistan enelnombre de las comunidades indigenas, afroamericanas o locales, o las de-
nominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus pro-
ductos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresion de su cultura o
practica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consenti-
miento expreso;y,

» constituyan una reproduccién, imitacion, traduccion, transliteracidn o transcripcidn, total
o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cuales-
quiera que sean los productos o servicios alos que se aplique el signo, cuando su uso fue-
se susceptible de causarunriesgo de confusidn o de asociacidn con ese tercero o con sus
productos o servicios;unaprovechamientoinjusto delprestigio delsigno;oladiluciénde su
fuerza distintiva o de suvalor comercial o publicitario.

Véase asimismo El secreto esta enlamarca - Introduccidén alas marcas dirigida alas pequenas
y medianas empresas (publicacion N° 9200.1de la OMPI).
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El secreto industrial

En términos generales, toda informacion comercial confidencial que otorgue a una empresa
una ventaja competitiva puede considerarse un secreto comercial. El mismo puede estar re-
lacionado con cuestiones técnicas, por ejemplo, la composicion o el disefio de un producto,
un método de fabricacion, o los conocimientos especializados" necesarios parallevara cabo
determinada operacion. Los elementos comunmente protegidos como secretos industriales
incluyen procedimientos de fabricacion, resultados de investigaciones de mercado, perfiles
de consumidores, listas de proveedores y clientes, listas de precios, informacién financiera,
planes empresariales, estrategias comerciales, estrategias publicitarias, planes de comercia-
lizacion, planesy métodos de ventas, métodos de distribucidn, disefos, dibujos, planos arqui-
tectdnicos, planes de trabajo, mapas, etcétera.

Sibienlas condiciones varian de un pais a otro, existen algunas normas generales que definen
lo que puede ser considerado secreto industrial. Lainformacion generalmente conocida o fa-
cilmente comprobable no puede protegerse comounsecretoindustrial. Inclusolainformacion
dificil de obtener puede perder su condicion de informacidn protegida si el titular no adopta
las precauciones apropiadas para mantener la confidencialidad o el secreto. La informacion
debe tenervalorcomercialy poreso esunsecreto,y el poseedor delainformacion debe haber
adoptado medidas razonables para mantener la confidencialidad o el secreto (por ejemplo,
mediante acuerdos de confidencialidad o no divulgacidn con todo aquel que tenga acceso a
lainformacion secreta. Elmero hecho de llamar secreto industrial aunainformaciénno le otor-
gara esacondicion).

El poseedor de un secreto industrial puede evitar que otros lo adquieran, divulguen o utilicen
indebidamente. Sinembargo, lalegislacidon concerniente al secreto comercialnodaderechoa
impedir que las personas adquieran o utilicen lainformacidn legitimamente, es decir, sinrecu-
rriramediosilicitos niviolaracuerdos oleyes nacionales.

A diferencia de otras formas de propiedad intelectual, entre ellas las patentes, las marcasy los
disefios industriales, el mantenimiento de un secreto industrial es basicamente una forma de
autoproteccion. La proteccion del secreto industrial dura mientras lainformacidn se mantiene
confidencial. Una vez que lainformacion se hace publica, acaba la proteccion del secreto co-
mercial.

Derecho de autor y derechos conexos

El derecho de autor abarca un conjunto de leyes que conceden a los autores, artistas y de-
mas creadores la proteccién de sus creaciones literarias y artisticas, generalmente llama-
das “obras”. Un ambito de derechos estrechamente relacionado con el derecho de autor es
el de los «derechos conexos», que son similares o idénticos al derecho de autor, aunque a

"Los conocimientos técnicos no son siempre unsecreto comercial, pues se entiende que constituyenunaamplia
categoriade conocimientosy técnicas que son propios delacompafiay que se podran considerar secreto comer-
cialencasode quereunanlas condiciones establecidas.
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veces mas limitados y de menor duracidn. Los beneficiarios de los derechos conexos son los
artistas intérpretesy ejecutantes (por ejemplo, los actores y los musicos) enlo que respecta a
susinterpretacionesy ejecuciones; los productores de grabaciones sonoras (por ejemplo, de
casetesydiscoscompactos)enrelacionconsusgrabaciones;ylosorganismosderadiodifusion
respecto de sus programas de radio y de television. Las obras amparadas por el derecho de
autorincluyen, entre otras, novelas, poemas, obras de teatro, obras de referencia, periddicos,
programas informaticos, bases de datos, peliculas, composiciones musicales, coreografias,
pinturas, dibujos, fotografias, esculturas, obras arquitectdnicas, anuncios publicitarios, mapas
y dibujos técnicos.

Los creadores de obras protegidas porderecho de autory sus herederosy derechohabientes (por
lo general denominados «titulares de derechos») gozan de ciertos derechos basicos en virtud del
derecho de autor. Detentan el derecho exclusivo de utilizar, o autorizar a terceros a que utilicen, la
obraen condiciones convenidas de comun acuerdo. El titular o los titulares de derechos sobre una
obra pueden prohibir o autorizar: su reproduccion bajo distintas formas, incluida la publicacion
impresay la grabacion sonora; suinterpretacion o ejecucion publica, asicomo sucomunicacién al
publico; su radiodifusion; su traduccion a otros idiomas; y su adaptacion, como en el caso de una
novela adaptada como guidn cinematografico. En virtud de los derechos conexos se conceden
derechos similares, entre otros, de fijacion (grabacion)y de reproduccion.

Muchos tipos de obras protegidas por derecho de autor y derechos conexos requieren
una gran distribucion, comunicacion e inversion financiera para ser divulgadas con éxito
(por ejemplo, las publicaciones, las grabaciones sonoras y las peliculas); de ahi que los
creadores suelan cederlos derechos sobre sus obras a empresas con mayor capacidad para
desarrollarlas y comercializarlas, a cambio de una compensacion en forma de pagos y/o
regalias (compensacion basadaenunporcentaje delosingresos generados porlaobra).

Los derechos patrimoniales del derecho de autortienenunaduracion, estipuladaenlos tratados
pertinentes de la OMPI, que comienza con la creacién y fijacion de la obra y dura por lo menos
50 afos a contar desde la muerte del creador. Las distintas legislaciones nacionales pueden
fijar plazos de proteccidén mas largos. Este plazo de proteccion permite que tanto los creadores
como sus herederos y derechohabientes se beneficien econdmicamente de la obra durante un
periodo de tiempo razonable. Los derechos conexos tienen un plazo de proteccion mas corto,
normalmente 50 afos a contar desde suinterpretacion o ejecucion, grabacion o radiodifusion.

La proteccién mediante derecho de autor de los artistas intérpretes y ejecutantes también
incluye derechos morales, que equivalen al derecho de reivindicar la paternidad de una obra
y de oponerse a modificaciones de la misma que puedan atentar contra la reputacion del
creador.

La proteccion del derecho de autor y los derechos conexos se obtiene automaticamente
sin necesidad de efectuar ningun registro ni otros tramites. No obstante, en Bolivia existe un
sistema nacional de registro facultativo y de depdsito de obras, el primero regulado por la
Ley No. 1322; el segundo entendido como el mecanismo que obliga con caracter gratuito al
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registroy entrega de un determinado nimero de ejemplares de toda obra publicada, grabada
o filmada, con fines de difusidn, a los repositorios designados para tal efecto. Estos sistemas
facilitan, por ejemplo, las aclaraciones de las controversias relacionadas con la titularidad o la
creacion, las transacciones financieras, las ventas, las cesiones y transferencias de derechos.
Numerosos autores y artistas intérpretes y ejecutantes no tienen la capacidad ni los medios
parahacerrespetarjuridicay administrativamente elderecho de autorylos derechos conexos,
especialmente teniendo en cuenta la utilizacion mundial cada vez mayor de los derechos
literarios,musicalesydeinterpretaciénoejecucion. Araizdeello,lacreacionyelfortalecimiento
de organizaciones o «sociedades» de gestion colectiva se esta convirtiendo enunatendencia
necesaria y cada vez mayor en muchos paises. Estas sociedades pueden proporcionar a sus
miembros los beneficios derivados de la experiencia y eficacia administrativa y juridica de
la organizacion, por ejemplo, recolectando, administrando y desembolsando las regalias
obtenidas por la utilizacién, interpretacion o ejecucidén nacional e internacional de las obras
de sus miembros. Asimismo, ciertos derechos de productores de grabaciones sonoras y
organismos de radiodifusion también se suelen administrar colectivamente.

Para mas informacion, véase Expresion creativa - Introduccion al derecho de autor v los

derechos conexos paralas pequenasy medianas empresas, publicacion No. 218 de la OMPI.

Patentes

Una patente es un derecho exclusivo concedido a una invencion, ya sea un producto o un
procedimiento, que debe ser susceptible de aplicacion industrial (Util), nueva (original) e
implicar una «actividad inventiva» (no ser de caracter obvio). Una patente proporciona a su
titular proteccion para su invencion. La proteccidn se concede por un periodo limitado que
suele serde 20 afos a partir de lafecha de presentacion de la solicitud.

La proteccidén de una patente significa que el titular de una patente tiene el derecho exclusivo
de impedir aotros la produccidn, utilizacion, ofrecimiento en venta, venta o importacion de su
invencidn. Por lo general, la observancia de los derechos de patente se hace respetar en los
tribunales que, enla mayoria de los sistemas, tienen atribuciones paraimpedirlasinfracciones
ala patente. Por otra parte, un tribunal puede declarar nula una patente si un tercero consigue
ponerlaenentredicho.

Eltitulardeunapatentetiene elderecho dedecidirquiénpuede, onopuede, utilizarlainvencién
patentada durante el periodo en el que la misma esta protegida. El titular de la patente puede
darsupermiso,olicencia,atercerosparaque utilicenlainvencionde conformidadcontérminos
establecidos de comun acuerdo. El titular puede asimismo vender el derecho de explotar la
invencidn a un tercero, que se convertird entonces en el nuevo titular de la patente. Cuando la
patente expire, expirara también la protecciony lainvencidn pasara a ser de dominio publico;
es decir, el titular deja de detentar derechos exclusivos sobre la invencion, que pasa a estar
disponible para su explotacion comercial por parte de terceros.
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Todos los titulares de patentes estan obligados, a cambio de la proteccidon mediante patente,
a divulgar publicamente informacidn sobre su invencion, a fin de enriquecer el acervo total
de conocimientos técnicos del mundo. Este volumen creciente de conocimiento publico
promueve una mayor creatividad e innovacién en otras personas. Asi pues, las patentes
proporcionan no solo proteccién para el titular, sino también informacidn e inspiracién valiosa
paralas futuras generaciones deinvestigadores e inventores.

El primer paso para obtener una patente consiste en presentar una solicitud de patente. La
solicitud de patente contiene, porlo general, el titulo de la invencidn, asicomo unaindicacion
sobre su ambito técnico; debe incluir los antecedentes y una descripcion de la invencidn,
en un lenguaje claro y con detalles suficientes para que una persona con un conocimiento
medio del dmbito en cuestion pueda utilizar o reproducir la invencidn. Estas descripciones
suelen ir acompafadas por material grafico, por ejemplo, dibujos, planos o diagramas, que
permiten describir mas adecuadamente la invencidn. La solicitud contiene asimismo varias
«reivindicaciones», es decir, informacion que determina el alcance de la proteccién que
concede la patente.

Para mas informacion, véase Inventar el futuro - Introduccion a las patentes dirigida a las

peqguenasy medianas empresas (publicacion N° 917.1 de la OMPI).

Disenos industriales

Los disefos industriales (también conocidos como dibujos y modelos industriales, en
funcién de si son bidimensionales o tridimensionales) representan el aspecto ornamental
o estético de un articulo. Pueden incluir caracteristicas tridimensionales, como la forma o
la superficie de un articulo, o bidimensionales, como los disefos, las lineas o el color. Los
disefios industriales se aplican a una amplia variedad de productos industriales y artesanales
que abarcan desde instrumentos técnicos y médicos, arelojes, joyas y otros articulos de lujo;
desde electrodomésticos y aparatos eléctricos, a vehiculos y estructuras arquitecténicas;
desde estampados textiles, a bienes recreativos. Para estar protegido por la mayoria de las
legislaciones nacionales, un disefo industrial debe ser nuevo u original y no funcional. Esto
significa que el caracter de un disefio industrial es esencialmente estético y la legislacién no
protege ninguno de losrasgos técnicos del articulo en cuestién.

Cuandoseprotegeundisefoindustrial, eltitular,esdecirlapersonaoentidad queharegistrado
el disefio, goza del derecho exclusivo contra la copia no autorizada o la imitacion del disefio
industrial por parte de terceros.

Para mas informacion, véase Lo atractivo esta en la forma - Introduccion a los disefios

industriales dirigida alas pequenasy medianas empresas (publicacion N° 498 de la OMPI).
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