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La clave parala Propiedad Intelectual

Agradecimientos

Esta publicacidn es una adaptacién ala normativa de Colombia del documento originario pu-
blicado por la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en 2019, titulado “ En
buena compania: La gestion de los aspectos de propiedad intelectual de los contratos de

franquicia. Publicacion de la OMPIN.° 1035”, el cual se ha modificado para responder alale-

gislacion nacional colombiana porla abogada Liliana Ariza Ariza en estrecha colaboraciéon con
con el Ministerio de Comercio Industriay Turismo y de acuerdo conlalicencia 3.0 IGO (CC BY
3.01G0). La Secretaria de la OMPIno asume responsabilidad alguna porla modificacién o tra-
ducciondel contenido original.

Descargo deresponsabilidad: Lainformaciéncontenidaenlapresente guiano suple elaseso-
ramiento juridico profesional. Su principal objetivo es proporcionar datos basicos.
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Considerando la creciente importancia que posee la franquiciacomercial como medio de expan-
sién comercial y dada la funcion también decisiva que desempefia la propiedad intelectual a ese
respecto, creemos que la publicacidn de una guia enla que se estudie la cuestién desde el dngulo
internacional colmaraunaimportante necesidad. Esperamos que esta guiaseaunrecurso Utileim-
portante paralos franquiciadoresylos franquiciados de todo elmundo, particularmente los de los
paises miembros delaALADI, ensubusquedade avanzarenacciones concretas que favorezcanla
integraciondelaregiony aseguren sudesarrollo econdmicoy social de sus paises.

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
un lenguaje sencillo y 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.

EnColombia, lafigurajuridicadelafranquicianotiene unadefiniciénotorgadaporlaley. Setra-
tade uncontrato delos denominados atipicos, porlo que no cuenta conunaregulacion espe-
cifica, sudesarrollo en Colombiano esta dado porley, sino porlajurisprudenciayladoctrina, lo
quenoimpide que seaunadelasfiguras mas utilizadas enlaactualidad en materiaempresarial.

En el coddigo de ética paralas franquicias en Colombia de la Cadmara Colombiana de Franquicias
se define esta figura como: “un sistema de comercializacién de productos, servicios y/o tecno-
logia, basado enunacolaboracionestrechay continuaentre personaslegalesy financieramente
distintas e independientes, el franquiciante y sus respectivos franquiciados, por el cual el fran-
quiciante concede a sus franquiciados el derecho e impone la obligacién, de llevar a cabo una
explotacion de conformidad con el concepto de negocio desarrollado por el franquiciante.

Este derecho faculta y obliga a cada franquiciado, a desarrollar un negocio bajo los requeri-
mientos determinados por el respectivo franquiciante, para lo cual utilizara el nombre comer-
cial, marcas comerciales y otros derechos de propiedad intelectual, el know - how, los méto-
dos técnicos y de negocio, los procedimientos y otros derechos de propiedad industrial del
franquiciante, a cambio del pago de una contraprestacion econdmica a favor de este ultimo.
En el desarrollo de cada negocio de franquicia, el franquiciante debera prestar, de manera
continua, apoyo y asistencia comercial y técnica a sus franquiciados, segun se prevea en las
estipulacionesy porla duracién acordada en un contrato de franquicia escrito, celebrado en-
tre las partes a tal efecto.”

1 COLFRANQUICIAS, Cédigo de Etica paralas Franquicias en Colombia, https://www.colfranquicias.com/wp-con-
tent/uploads/2025/04/COLFRANQUICIAS_CODIGO_DE_ETICA_PARA_LAS_FRANQUICIAS_EN_COLOMBIA.pdf
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La clave parala Propiedad Intelectual

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 gestion 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
conductor de todala publicacién; en particular, enla guia se destacalaimportancia de lamar-
cay de los diversos derechos de propiedad intelectual en los que se funda la marcay que la
sostienenyrefuerzan.

Confiamos en que esta publicacion sera un Util recurso para los que desean familiarizarse to-
daviamas conlafuncidnvital que cumple la franquicia en la prosperidad de unaempresa, enla
creacidonde empleoyeneldesarrolloecondmico general. Ylo que esmasimportante, espera-
mos que fomente una mayor comprensiény toma de conciencia acercade lafunciéon que des-
empenfa la propiedad intelectual en ese plano. Como tal, deberia también servir para recalcar
la importancia de gestionar debidamente los derechos de propiedad intelectual para que la
franquicia pueda dar sus frutos.
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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
obtenercapital externo se puederecurriraun préstamo, alaemisiéonde accionesobonos, cré-
dito comercial o capital deriesgo.

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
de una empresa conjunta o joint venture. Otra opcidn que no debe pasarse por alto es la posi-
bilidad de adquirir otraempresa o de fusionarse conella.

Lafranquicia constituye una delas estrategias mas popularesy enauge paralarentabilidadyla
rdpida expansion de las empresas, especialmente, en los casos en los que la empresa carece
de capital financiero propio o no desea utilizarlo. Aun cuando se basa en elementos de otras
estrategias de expansidn comercial enumeradas anteriormente, el franquiciado constituye
una persona juridica 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 propiedad intelectual.

Cuando se quiere extender la actividad comercial a otras zonas (ya sea en el propio pais o en el
extranjero)hay que estudiartodaslas posibilidades expuestas anteriormente. Obviamente, para
tomaruna decision sobre la opcidn o combinacion de opciones mas idénea habran de sopesar-
seventajasydesventajas. Aunque lamayorparte delasempresas deseanejercerelmismo grado
de controlrespecto de sus actividades en el extranjero que el que tienenenrelaciénconlas acti-
vidades ensu pais, la dificultad que entrafa obtener crédito, junto conlos obstaculos que supo-
nenladistancia geografica(comolos obstaculos porla diferencia enlos husos horarios, los usos
comercialesy el idioma) puede verse acentuada por el hecho de trabajar en un entorno juridico
oreglamentario diferente. En dichas situaciones, puede que la franquicia seala soluciénideal.

La franquicia

Enla franquicia hay una sociedad (el franquiciador), duefia de un método particular de explo-
tarla actividad comercial que ya esté consolidado y que autoriza al franquiciado o titularde la
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franquicia(que esuncomerciante o alguienque tienelaintenciénde establecerse porsucuen-
ta) elderecho de usar ese método propio (en otra ubicacién, y porun plazo definido), acambio
del pago del canoninicial o derecho de entraday, posteriormente, los pagos periédicos co-
rrespondientes al canonde explotacion. Junto conelderecho de usar su propio modelo de ex-
plotacién, el franquiciador autoriza también el uso de sus conocimientos técnicos y derechos
de propiedad intelectual, y ademas brinda al franquiciado formacién y asistencia al inicio del
contratoyalolargo de éste.

En esencia, el franquiciado reproduce, utilizando la misma marca, la actividad que realiza la
empresa franquiciadora conla direccidn, controly asistencia de esta ultima.

Graciasalalicenciade franquicia(es decir, laautorizacion parausarlos derechos de propiedad
intelectual pertenecientes al franquiciador) el franquiciado podra reproducir esa actividad.
Los derechos de propiedad intelectual que se autorizan por el contrato de franquicia son casi
siemprelas marcasy los derechos de autory, con frecuencia, el secreto comercial, los disefios
industriales y las patentes, segun la naturaleza de la actividad en cuestion; en otras palabras,
todo elespectro delos derechos de propiedadintelectual.

Lafranquiciaesotromododeacercarelproducto o servicio alconsumidor. Siempre que sea sol-
vente el modelo de actividad comercial, la franquicia permitird que practicamente toda clase de
compainias puedan penetrarennuevos mercados de unamaneraeficazenfunciéndelos costos.
No obstante, cabe precisar que no todas las actividades se prestan a ser objeto de franquicia,
pues es necesario que se pueda reproducir el negocio que se quiera ofrecer en franquicia. Las
siguientes clases de actividad no admitenlareproduccidony porellono se prestanalafranquicia:

» Actividadesde naturalezacreativa. Sonlas que no se puedenensefarfacilmente, pues obli-
gan aposeeruntalento especial, ya sea artistico o creativo.

» Actividades de caractertécnico. No suelen serobjeto de lafranquicia, pues casisiempre es
breve el periodo de formacidninicial que brinda el franquiciador. Sinembargo, unaforma de
solventar el problema es subcontratar el personal que posea la preparacion técnica nece-
saria,como ocurre conlas nuevas especies de franquicia.

» Las actividades que registran escaso margen comercial y las que no se pueden sostener al
cabo de cinco afios o que presentan problemas intrinsecos por su naturaleza. Envez de re-
solverlos problemas de origen la franquicia los agravara.

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

» Lafranquicia comercial o de distribucidn. Hay un producto que es fabricado por el franqui-
ciador (o porotro ensunombre) y que, a suvez, el franquiciado vende al consumidor conla
marca del franquiciador. Son ejemplos de ese modelo de franquicialaindustria de lamoda,
como Quest, ylaindustria de alimentos como Cocheros o Buiiuelos Mix. En esos casos, la
franquicia suele estarrestringida aunazona geograficadeterminaday el franquiciado paga
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»

»

el respectivo canoninicial por el derecho de entrar en la red de la franquicia. Sin embargo,
el franquiciado no tiene que abonar el canon de explotacion periddico por el derecho de
comerciarusando lamarcadel franquiciador, pues éste gana conlo que le vende a aquél.

Lafranquiciaindustrial o de produccién. Elfranquiciadorvende al franquiciado los elementos
imprescindibles o le brinda determinados conocimientos técnicos que, sumados a los con-
troles de calidad permanentes querealiza el primero, permiten que el segundo puedafabricar
elproductofinalde conformidad conestédndares establecidos o autorizando eluso de paten-
tes exclusivas u otros derechos de propiedad intelectual y venderlo al comercio minorista o,
en algunos casos, directamente al consumidor. Coca-Cola trabaja de ese modo en muchos
mercados delmundo, suministrando al franquiciado los elementosimprescindibles dela Co-
ca-Cola(queestaprotegidaporel secreto comercial) para que él puedafabricar el producto,
gue esvendido al comercio minorista que, a suvez, lo vende al publico consumidor.

La franquiciaintegral o en sentido propio. El franquiciador es titular de un determinado mé-
todo de explotarla actividad comercial y otorga al franquiciado el derecho de usar ese mé-
todo, en el cual quedan comprendidos los respectivos derechos de propiedad intelectual,
particularmente lamarca. Son ejemplos de esta categoria de franquicia prestigiosas firmas
internacionales como McDonald’s, Hilton Inns y 7-Eleven. En Colombia encontramos ejem-
plos como Qil Filter’s, franquicia integral de servicios automotrices. Como esla especie de
franquiciamas difundida, enelresto de la guia se hablard fundamentalmente de ella. Enmu-
chos paises eslaUnicaformade franquicia que esta reglamentada.

BBC Cerveceriaesunaempresadelaciudad de Bogotd, creadaenel 2002y pioneraen
lacategoriade cervezas artesanales. Conocidacomolacerveceriapequefiamas gran-
de de Colombia, BBC se sirve delafranquicia para acrecentar suactividad comercial.

Cuentacondosformatos defranquicias: (i) Bodegas BBCy (ii) Pub BBC, la diferencia
de ambaseselservicio, enlaprimerabajo un protocolo establecido porlamarcayla
segunda brinda servicio enlabarra.

El franquiciado tiene derecho a usar el nombre comercial, las marcas y marcas de
servicio, los conocimientos técnicos y demds derechos de propiedad intelectual
que posee el franquiciadora cambio del canon pactadoy un porcentaje deregalias.

Actualmente BBC cuenta con 30 puntos franquiciados en Colombia. Paramas infor-
macionvéase: https://www.colfranquicias.com/afiliados/bbc/
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Lafranquiciaintegral o en sentido propio se distingue porlos cuatro elementos siguientes:

» Elfranquiciador concede al franquiciado una licencia para usar sus derechos de propiedad in-
telectual, principalmente sus marcas, pero también disefos industriales, patentes, derechos
de autor,2asicomo sus secretos comerciales. Lamarcaes el elemento masimportante, puesen
ellareposaelprestigiodelacompania,yaque elreconocimientodelamarcaesloqueatraealos
clientesy estimula la demanda. Eso es lo que hace atractiva la franquicia para los interesados.
Por ejemplo, sialguien abre unrestaurante de hamburguesasy lollama “John’'s Hamburgers,” el
resultadoylafacturaciéonanual soninciertos, serdimposible preverlos. Porotrolado, la franqui-
ciadeun“McDonald’s” tiene un resultado casi asegurado, es posible proyectarlo y cuenta con
unafacturacidn anual que se calculaen 2,3 millones de dodlares 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 elfranquiciado ponga en practica efectivamente el “sistema” que le cedid.

» Elfranquiciadorbrinda al franquiciado formacion, consejo y asistencia permanente.

» Elfranquiciado abona al franquiciador el canoninicial y, luego, el canon de explotacion pe-
riodicamente.

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 propiedadintelectual correspondientes almodelo.

2. Las clases de franquicia

La franquicia directa

Elfranquiciador puede firmarun contrato aparte con cada establecimiento franquiciado (fran-
quicia individual), lo cual le permite ejercer un control directo sobre cada uno de ellos y obte-
ner ganancias que no tiene que compartir con terceros. Sin embargo, la franquicia directa no
seralasoluciénideal cuandolos establecimientos se encuentren en otro pais, en cuyo caso se
suelen presentar problemas, entre otros, larepatriacion de las ganancias, los limites que pesan
sobre lasremesas®y las cargas tributarias, sin olvidar las dificultades relacionadas conlas pe-
culiaridades de cada pais, como elidioma, la cultura, lalegislaciény los usos comerciales.

?Parasabermassobrelapropiedadintelectual serecomienda consultarlas siguientes publicaciones de la OMPIque han
sidoadaptadasalalegislaciénnacional: Elsecretoestdenlamarca-Introduccionalas marcasdirigida alas pequenas
ymedianasempresas; Lo atractivoestdenlaforma - Introduccionalos disefosindustriales dirigidaalas pequenasy
medianas empresas ; Expresion creativa - Introduccién alderecho de autorylos derechos conexos paralas pequenasy
medianas empresas ; e Inventarelfuturo - Introduccidn alas patentes dirigida alas pequenasy medianas empresas.

3Enalgunos paises, paraelenvio deremesas de sumas procedentes delos contratos de franquicia o de otras fuentes, es
obligatorioinscribir previamente el contrato ante un organismo oficial comola oficinade P.I. nacionalo elBanco Central.
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Porconsiguiente, enlastransaccionesinternacionales seimponerecurriralafranquicia principal.

Sielnegociovabien, el titular de la franquicia individual podra adquirir otros establecimientos
y tendra asiuna franquicia mdltiple.

La franquicia principal o maestra

Elfranquiciador puede recurrir a la franquicia principal, por la cual cede a una compainia el de-
recho de otorgarnuevas franquicias (subfranquicias) para que terceros puedan explotarelmé-
todo propio del franquiciador enla zona pactaday segun un plan de inauguracion de locales.
En garantia de esos derechos que recibe del franquiciador el franquiciado paga el canon ini-
cial, que oscila entre cientos de miles y millones de ddlares estadounidenses. Conla franquicia
principal se logra ampliar notablemente la franquicia sin necesidad de destinar mas personal
que se encargue de administrarlared, pues en este caso es el propio franquiciado quien hace
de franquiciador en el pais convenido.

Ladesventajade este método es que elfranquiciador carece de control sobre los subfranquicia-
dos (con quienes no tiene contrato alguno) y, en consecuencia, debe depositar en gran medida
suconfianzaenunasociedad sobrela que no tiene mas control directo que el pactadoenel con-
trato de franquicia principal. De ahi que las grandes ensefias internacionales, como McDonald’s,
7-Eleven, etcétera, escojan con suma precaucidon a quién otorgaran una franquicia principal.

La franquiciaregional

Por este contrato, el titular de la franquicia se compromete a abrir varios establecimientos (en
vezde otorgar subfranquicias) enunazonadefiniday durante un periodo de tiempo estipulado.
A grandesrasgos, presentalas mismas ventajasy desventajas que la franquicia principal, salvo
que, incluso mas que en ésta, el franquiciador corre el riesgo de poner todos los huevos enla
misma cesta, pues se confia a una misma empresala obligacion de abrir varios establecimien-
tos. Como en este tipo de contrato el franquiciado tiene que abrir los establecimientos por su
propia cuenta, envez de ceder a otros la franquicia (subfranquiciados), no se trata de unarela-
cionde franquicia entre el franquiciadoy los nuevos establecimientos, sino entre el franquicia-
dory el franquiciado, pues hay un Unico franquiciado en este caso. Este tipo de contratono es
apropiado paralafranquicia de establecimientos comerciales.

3. La franquicia internacional

Hay cinco maneras de llevaruna franquicia al extranjero:

» Elfranquiciadorotorga franquicias directas en el pais elegido. La operacion se dirige desde
el propio domicilio social de lacompafia o mediante una filial del extranjero.
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» El franquiciador constituye una filial en el extranjero y esa filial se encarga de conceder
franquicias.

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

» Elfranquiciadorconcede unafranquicia principal.

» Elfranquiciadorconcede una franquiciaregional.

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 un pais o regién dados, es decir que fueron registrados en la Oficina
de Propiedad Industrial de dicho pais, solo se pueden hacer valer en ese mismo pais o region.
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 franquiciaen 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.

4. Ventajas y desventajas de la franquicia

Ventajas dela franquicia

Para el franquiciador Para el franquiciado

Mayor prosperidad delaempresa(conel | Aprovechaelreconocimiento de que goza
dinero de terceros). unamarca de prestigio.

Afluencia de capitalnuevo gracias alcanon | Facilidades paraponerenlapracticaun
delafranquicia. modelo de actividad consagrado (no hay

gue comenzar desde cero).
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Aumento delas ganancias gracias al canon
de explotacion.

Disponibilidad de formacion, asistencia,
conocimientos técnicos, mercadotecniay
financiacién.

Los franquiciados trabajan mejor que los
empleados.

Carteradeclientes consolidada.

Menores gastos de explotacion.

Elriesgo esmenor.

Dispersion delriesgo.

Posee underecho de propiedad sobrela
actividad.

Organizacién central mas reducida.

Estabilidad, direcciony control de calidad.

Oportunidad de prosperaral amparo
delafranquicia. Cuando empiezaadar
resultados, el franquiciado puede adquirir
unsegundo establecimientoy tiene asi
la posibilidad de adquiriruna franquicia
multiple).

Derecho de exclusividad sobre lazona
pactada.

Menor gasto para adquirir las existenciasy
la maquinaria.

Desventajas de la franquicia

Paraelfranquiciador

Para el franquiciado

Riesgosy gastosrelacionados conlabus-
quedaylaformacidonde unfranquiciado,y
ayudarlo aponerenmarchalafranquicia.

Grandes gastosdeiniciodelaactividady
canonde explotacidn, conlos correspon-
dientesriesgos financieros que conlleva.

Un franquiciado mal elegido puede llevar
al desastre atodalared delafranquicia.

Muy supeditado alasvicisitudes delared:
lamalareputacionde unestablecimiento
afectaatodalaensefa.

Gastos de mantenimientodelareddela
franquicia.

Obligacion de rendir cuentas, de seguir
instrucciones detalladasy de mostrarla
contabilidad.

Hay que revelarla documentacion secreta
delacompafialo cualladejaencondicidn
mas vulnerable.

Escasa flexibilidad, pues es el franquiciador
quienfijalas pautasdelaactividad, eimpo-
sibilidad de haceruso delos conocimientos
adquiridos gracias ala experiencia anterior.
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Losingresos selimitanalos cdnonesy Pérdida deidentidad: los clientes no saben
regaliasyno alas ganancias. quién es el duefio del establecimiento.

Los franquiciados presionan para que se Obligacionde entregar al franquiciador
hagan cambios. todamejoray todo perfeccionamiento
realizados, que se pondran a disposicion
delos demas franquiciados.

servientrega

Mundo de Soluciones

Servientrega, nacié el 29 de noviembre de 1982. Fundada porlos hermanos LuzMary
y Jesus Guerrero, inicid la empresa con el suefio de mejorar la prestacion del servi-
cio de transporte de sobresy paquetes, a través del ofrecimiento novedoso parala
épocadeentregade enviosensolo 24 horas. Iniciaron promocionando sus servicios
enlaciudad de Bogota, bajo elnombre de Servientrega, aun sin oficinas, recursos o
conocimientos empresariales.

Poco a poco lograron reconocimiento y entendieron que la marca era crucial para
su éxito empresarial. De esta manera, se concentraron en generar distintividad en el
mercadoy asiatraer mas clientes. Una cadenaradial colombiana aceptd promocio-
narlos acambio de servicios de mensajeriay un publicistade lamisma cred sufamo-
so lema comercial “entrega segura’, el cual goza de reconocimiento y recordacién
entre los colombianos.

Movidos por el interés de mejorar y acrecentar el impacto de la marca, la compafiia
evoluciona para responder a las necesidades de los consumidores, atender la ce-
leridad impuesta por la globalizacién y la virtualizacidn, convirtiendo su portafolio
de productos enun “Centro de Soluciones”. Gracias a las ventajas de las franquicias
credlared mas numerosay extendida en Colombia conmaés de 4000 unidades, una
gran compafiadelogisticaque generamasde 12.000 empleos.

Los derechos de marcay la expansion internacional

» Lasmarcas son signos distintivos que identifican los productos o servicios de una empresa
o empresario. Pueden registrarse como marca, aquellos signos que sean perceptibles por
los sentidos, como las palabras, lasimagenes, las formas de los productos, los colores (de-
limitados enunaforma)ylos sonidos.

» Las marcas son derechos de naturaleza territorial: poseen validez exclusivamente en el pais
oregionenque estanregistrados, amenos que la marca sea sumamente conocida.
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»

»

Para protegerlamarcahay que procederasuregistro enlos paises escogidos. Al solicitar el
registro de lamarcahay que prever futuras estrategias de expansion del producto.

Hay que valerse del periodo de prioridad (seis meses) para solicitar proteccidn en el extranjero.

Hay que emplear el trdmite simplificado del Sistema de Madrid para presentar la solicitud
internacionalderegistrodemarca.El29 de agostode 2012 entré envigoren Colombia “Pro-
tocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas” junto
consu“Reglamento” e “Instrucciones Administrativas”, fecha apartirdela cual se puede ha-
ceruso en el pais del Sistema de Madrid.

Se escoge el idioma de la marcay se registran todas las variaciones. Conviene consultar a
un especialista enidiomas y escoger una marca que tenga atractivo y que suene bienalos
oidos delos consumidores del pais.

Hay que cerciorarse de que no se infringen los derechos de marca de terceros. Para eso se
debe realizar una busqueda exhaustiva de marcas extranjeras que por su apariencia y pro-
nunciacion sean semejantes alamarca propia, o que posean el mismo sentido. También ha-
bra que comprobarlos nombres de dominio registrados.

Hay que familiarizarse con el sistema de marcas del paisy no darporsupuesto que lasleyes de
marcas de los demas paises soniguales a las propias. Es preciso conocer bien los vericuetos
delalegislacidénextranjeray contratarabogados de confianza. Hay que estar altanto de datos
como elhecho de sise trata de un pais en el que se aplica el sistema del primer solicitante del
registro de la marca o de un pais en el que se aplica el sistema del primer usuario de lamarca
;Realiza la oficina de marcas el examen de los motivos relativos de denegacion?; ;como es el
régimen de oposiciones?; ;cuanto tiempo lleva obtener el registro de la marca?; ;es preciso
contar conuna autorizacidn para otorgarlos contratos de cesiény de licencia de marca?

Enmuchos paises existen asociaciones de franquicias y buena parte de ellas estan agrupadas

en el ConsejoMundialdelaFranquicia (World Franchise Council, o WFC). Lafinalidad 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. Aungue las

asociaciones de franquicias suelen funcionar como lugares de contacto entre franquiciado-

res, hay asociaciones que vanmucho maslejos ensus actividades, a saber:

»

»

promueven franquicias en su sitio web;
organizan cursos educativos;
orientan alos miembros sobre donde encontrar asesoramiento profesional;

mantienenrelaciones con drganos gubernamentales; presentan propuestas dereformale-
gislativa, planesy campanas;

establecenyhacenvalercddigos de deontologia en el ambito de las franquicias;
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» 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. Alac-
tuarde forma conjunta, los franquiciados tienen mayor poderde negociacién que sitienenque
negociar cada uno por su cuenta. Ademads, actuar de forma conjunta es un medio mas eficaz
de difundir los problemas que afectan a todo el sistema de franquicias. Las asociaciones de
franquiciados se ocupantambiénde defenderlosintereses delosfranquiciados, orientanalos
miembros que necesitan asesoramiento profesionaly, en general, constituyenun foro paradar
consoluciones alos problemas particulares que se les plantean.

En Colombia existe la Camara Colombiana de Franquicias, COLFRANQUICIAS, una asociacién
sin fines de lucro, que reune franquiciantes y personas involucradas en la industria de franqui-
cias del pais. Su principal objetivo es generar un ambiente de colaboracidén en el desarrollo
sectorialy empresarial de las franquicias; “asicomo impulsar el estudio objetivo y cientifico de
la Franquicia en todos sus aspectos, la coordinacién de las acciones conjuntas de sus miem-
bros, y lapromocién de la Franquicia en general y de los intereses particulares de sus asocia-
dos.” Paramasinformacion: https://www.colfranguicias.com/conozcanos/#

Nativos esunamarca100% colombiana. Creadaen el 2015, centrasu actividad enla
venta de batidos, parfaits, bowls, alimentos saludables, snacks saludables, desayu-
nosyalmuerzossaludables. Nativos ofrece alos franquiciadosunared de proveedo-
res solidayrentable, trabajan con el sectoragropecuario del paisy las comunidades
indigenas, a través de la comercializaciéon de frutas exdticas como el agai, acerola,
araza, copoazu, camu camu, guarana, borojé, corozo.

Cuenta con alrededor de 100 franquicias en 21 departamentos y 45 ciudades del
pais. Su modelo de franquicia permite el uso de lamarcay la operacién en un esta-
blecimiento bajo el pago de un derecho de entrada, asi mismo, incluye formacién
para la prestacion del servicio, cuenta con plataforma virtual, y provee insumos de
calidad. Uno de los aspectos que resaltan al franquiciado es la ubicacién del local,
asesorando enlapertinencia del punto de venta.

Ofrece como valor agregado su apoyo a comunidades indigenas del Amazonasy a
fundacionessociales. Enrelacion conlasventajas que ofrece suacuerdo de franqui-
cia, Nativos sefala que dentro delmismoincluye los aspectoslegales, suescuelade
capacitacion “Apasionados Nativos”, para prestar el mejor servicio, con plataforma
virtualy capacitacionpresencial,elmanejodelasredes socialesy mercadeo, elapo-
yo permanenteyacompafiamiento enlaaceleraciény activaciéndelafranquiciay el
retorno de suinversionentiempo prudente.
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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.4En particular, conviene familiarizarse con el marcojuridico vigentey 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 esviableonoyllevarunregistro detodolohechoymejorarlasactividades
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 transferirinformacion confidencial,
secretos comercialesy conocimientos técnicos alos franquiciados.

No obstante, las pruebas piloto no constituyen un requisito legal nitampoco se realizan en to-
doslos paises. Sinembargo, unodelos puntos que serecomiendatenerencuentaantesdeini-
ciarcualquier conversacion sobre una franquicia es la verificacion de que el franquiciante tiene
un negocio propio como el que piensa franquiciar. Al punto que no importa si se trata de una
franquicia recién formada, si a través de los puntos propios el franquiciante puede demostrar
que se trata de un modelo de negocio replicable y rentables. Porlo tanto, que el franquiciante
no cuente con puntos propios es un es un aspecto que debe alertar al posible franquiciado, si
nolotiene en Colombia, debe tenerlo en el extranjero.

Incluso dentro del Codigo de Etica paralas franquicias en Colombia se sefialacomouna delas
obligaciones del franquiciantes “Haber explotado con éxito un concepto de negocio, durante
un periodo de tiempo razonable y, como minimo, una unidad piloto antes de poner en marcha
lared de franquicia.

En conclusidn, crearuna franquicia a partir de unaidea que nunca ha sido ensayada en el merca-
dovaencontradel principiomas elemental delafranquicia. Aunque comoyalomencionamosen
Colombiano existe unaregulacién particular para este tipo de contratos, varios paises siregulan
este aspecto. Como ejemplo encontramos que en China, paravenderuna franquicia hay que te-
nerporlo menos dos establecimientos propios en elmercado que lleven un afio funcionando.

Como se menciond anteriormente, en Colombialas franquicias no se encuentranreguladas de
manera especifica en la legislacion, por esta razén no existe en la legislacion la obligaciéon de
declararlaconcesiondefranquicias. No obstante, serecomiendaquelapersonainteresadaen
unafranquiciaconstate quelamarcaomarcasdelafranquiciaque piensaadquirirse encuentra
debidamente registrada ante la Superintendencia de Industria y Comercio. En esta consulta,

“EnlaRepublicade Coreahay que aprobarunexamen de habilitacion para ejercercomo “experto enfranquicias”.
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también podra confirmar que la persona que le ofrece el modelo de negocio es el propietario
delamarca, encaso de que no sea asi, debera solicitarle informacion sobre las autorizaciones
del titular para licenciar el uso de la marca. Asi mismo, a través del certificado de existenciay
representacion legal de la Camara de Comercio podra obtenerinformacion sobre laempresa
y eldomicilio del franquiciante.

En caso de que se esté buscando adquirir una franquicia en el exterior, esimportante conocer
gue enmuchos paises estalegisladalaobligacion de declararla concesiénde franquicias, con
lafinalidad de que elinteresado en adquirirla franquicia cuente coninformacidén suficiente an-
tes delaventaacercadelainversidny el contrato necesarios de modo que pueda decidir con
conocimiento de causa.

Las legislaciones en materia de divulgacion e inscripcion en el registro de las franquicias sur-
gieronporque se vendian franquicias sinvaloroincluso ficticias ainversores que luego perdian
todo o casitodo el capital. Un ejemplo muy conocido a ese respecto 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.

Lo prudente es firmar el contrato solamente si uno posee pleno conocimiento de todos sus
pormenores. El franquiciador debe entregar alinteresado por escrito ladocumentacion sobre
la franquicia, que debe serverazy completa, con antelacion suficiente a la firma del contratoy
en cualquier caso antes de recibir pago alguno porla operacion.

Enlo querespectaalosrequisitos deinformacioén, a continuacion se explica de manera no ex-
haustivalo que se considera “informacion completay exacta”:

» Nombre, denominacién orazén social, domicilioy nacionalidad del franquiciante

» La descripcion 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; reglamentacion especial
delaactividad franquiciada (requisitos o autorizaciones particulares).

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

» Los gastos necesarios para poner en marcha la franquicia y explotarla: el canon inicial, los
depdsitos o pagos peridédicos que no seanreembolsables y los gastos para pagar las exis-
tenciasiniciales de mercaderia, los letreros, lamaquinariay la publicidad. Otros gastos que
elfranquiciadorno esté obligado acomunicar(segunlalegislacidonnacional) como el canon
de explotacién,y el precio de los suministrosy los seguros.
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»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Las restricciones 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 explotaciénde laactividad.

Los derechos de propiedad intelectual (marcas, secretos comerciales, disefios industriales,
derechosdeautory patentes)que pertenecenal franquiciadory cuyouso paralafranquiciaéste
autoriza al franquiciado, particularmente las fechas de caducidad de las patentesylas dereno-
vacion de los registros de marcas, asicomo el estado en que se encuentren enla zona cubierta
porlafranquicia, sinolvidarlos litigios de propiedadintelectual que tenga el franquiciador.

Las cuentas anuales querevelen el estado en que se encuentra el patrimonio del franquiciador.
Las asociaciones profesionales o de franquicias a que pertenece el franquiciador.

Las clausulas sobre retrocesion de derechos.

Tipos de asistencia técnicay servicios que el franquiciante debe proporcionar al franquiciado.
Derecho delfranquiciado aconceder o no subfranquicias a terceros, y en caso de permitir-
lo, los requisitos que dicho franquiciado deba cumplir para ello.

Obligaciones del franquiciado respecto de lainformacién de tipo confidencial que le pro-
porcione el franquiciante.

Los mecanismos pararesolverlas diferencias que surjan entre ambas partesy laindicacion
de como se distribuiranlosrespectivos gastos de litigacion.

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

Juan Valdez

La Federacion Nacional de Cafeteros, utiliza varias figuras de proteccidn de la pro-
piedadintelectual como estrategia para el reconocimientoy la definicion del origen
del café colombiano. En ese sentido, su estrategia de propiedad intelectual logré
el reconocimiento de patentes, modelos de utilidad, marcas y denominaciones de
origen.BajolamarcaJuanValdez, tambiénse hanfortalecidolos canales de distribu-
ciondelaindustria cafetera.
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La calidad es uno de los pilares de la marca y las denominaciones de origen prote-
gidas, los productos son controlados desde el proceso de seleccion manual de los
granos y durante su paso por los procesos logisticos y de produccidén. Con ello se
garantiza el mantenimiento de las cualidades que identifican el café de Colombiay
los cafésregionales.

Enelmarco delainternacionalizacion delmodelo de distribuciéndelamarcaylos de-
mas derechos de propiedad intelectual, desde el 2011, inicié un programa de expan-
sidn a través de franquicias internacionales. Sumodelo de franquicias esta principal-
mente enfocado en América, pero no se cierra aincursionar en otros mercados como
elasiatico.De estamanera, sehaconsolidadolapresenciadelosproductosen13.000
puntos deventaen40 paisesy el establecimiento de 260 tiendas en 20 paises.

Para obtener la franquicia el solicitante debe conocer el sector, contar con la expe-
rienciay capital requerido y presentar un plan de negocios de la franquicia a 5 afos,
en el cual se detalle el formato de tienda deseada acorde conlos modelos estable-
cidos porlaempresa (Flagship, Terraza, Barra, Express)

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

» Datosyestructuradelfranquiciador: filialesy nombre e informacién de los administradores,
como titulosy antecedentes profesionales.

» Experienciade lasociedad franquiciadora 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.

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

» Relacién de franquiciados actuales con datos de contacto.

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

» Restricciones sobre los productos y servicios que pueda comprar o contratar el franqui-
ciado, yrelacion de los productosy servicios que seran provistos por el franquiciador o los
asociados de éste.

» Demas obligacionesy prohibiciones que recaigan sobre el franquiciado.
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» Indicacidnsucintade laaportacién de capital necesaria.
» Apoyo, publicidad, mediosinformaticosy formacidn que prestara el franquiciador.

» Zonaoemplazamiento paraelcualse concedelafranquicia,conindicaciondelosrequisitos
gue 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 explotarla franquicia.

» Obligacién de confidencialidad o de no divulgacidn, segun proceda.

» Obligaciénde participarenla explotacion delafranquicia.

» Restricciones sobrelo que puede o novenderel franquiciado (productos o servicios).

» Prérroga, extincidny cesién del contrato de franquicia.

» Solucién de diferencias.

» Rendimiento econdmico de lafranquicia, realy proyectado.

» Relaciénde 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-
macién precontractual).

8. Como comercializar la franquicia

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

Hay que entender qué hacen los franquiciados para encontrar la franquicia que les interesa.
Mds de las tres cuartas partes empiezan por consultar el sitio web del franquiciadory mas de
lamitadinvestigan otras marcas. Es probable que esas cifras aumenten en el futuro, de ahique
los franquiciadores tengan que velar por que su sitio web sea facil de encontrary de consultar
y atractivo de cara a posibles franquiciados. El franquiciador debe también garantizar que su
franquicia seaalmenostaninteresante comoladelacompetenciaenlo que serefiere alcanon
inicial, el canon de explotacién, la facturacion y el rendimiento. Quienes buscan adquirir una
franquicia suelen consultar sitios web de caracter general, empezando con las asociaciones
de franquicias del pais. Ademas, asisten a seminarios y ferias, es decir, que suelen estar bien
informados 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;

» Poseenconocimientosenelsector;

» Estandispuestos acumplirlas condiciones de la franquicia.

Enlalegislacién de determinados paises, no es el caso de Colombia, toda vez que como men-
cionamos el contrato de franquicia no estaregulado en la legislacion nacional, se estipula que
eneldocumento de informacidn precontractual debe describirse las caracteristicas del “fran-
quiciador ideal”, como la experiencia, los estudios cursados y otras caracteristicas que sean
necesarias o convenientes. Al establecer criterios, lacadena ofrece orientacion 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 una lista minima de puntos que debe contener la lista de comprobacion
de todo franquiciado que actie con debida diligencia:

» Confirmar la validez de los derechos de propiedad intelectual que el franquiciador desea
concederenlicenciaal franquiciado. Conese finse deberd comprobar que las marcas sean
vélidas para la correspondiente clase de productos y servicios; que los derechos de autor
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y los secretos comerciales son objeto de la debida gestion y proteccidn; y la fecha de ex-
piracion de toda patente y de todo disefio industrial y registro marca, ademas de si estan
protegidos enelterritorio de explotaciéndelaactividad. Sise prevé llevarla actividad aotra
zona, deberantomarse medidas para garantizar que se obtenga protecciondelapropiedad
intelectual endichazona.

» Hacerlas siguientes preguntas alos actuales franquiciados:
® Aspectos financieros:

- Sila actividad sigue siendo lucrativa y, en caso afirmativo, cudles son los factores
que explicanlos buenosresultados obtenidos.

- Cuanto tiempo les hallevado empezar a serrentables. Cuanto capital necesitaron
paramontarlaempresayllegaral punto de amortizacion.

- Los costosreales sonsimilares alos proyectados porelfranquiciante
® Aspectos operativos

- Si es oportuna la preveeduria de los productos y servicios por parte del franqui-
ciante. Si la calidad del producto o servicio es la esperada y ofrecida por el fran-
quiciante.

-~ Qué opinién tienen del franquiciador, en cuanto a la calidad de la informacion su-
ministrada en elmanual de explotacioén; la asistenciainicial, laformaciony el apoyo
suministrado;y siconsideranque elfranquiciador cuentaconunequipo de gestién
suficientemente experimentado en mercadotecniay en formaciény 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 aban-
donado ese sistemay determinar por qué razones.

® Averiguar siel franquiciador procedid a una prueba piloto antes de ponerenmarchala
franquicia y por cuanto tiempo. Comprobar si el franquiciador tiene un manual de ex-
plotaciénasicomo unprograma oficialde formacidny asistenciay se ese programaes
suficiente para explotarlafranquicia. Aclararsielnegocio es factible y sus actividades
viables. Aclarar si hay competencia que pueda afectar al negocio y, llegado al caso,
desde cuando existe dicha franquicia.

® Siprocede, averiguarelnimerolitigios enlos que haya sido parte el franquiciador; qué
tipo de casosyelmodo enque concluyeron.

® Solicitar asesoramiento de un buen profesional/abogado especialista en franquicias
sobre el documento de informacion precontractual y sobre las clausulas del contrato
de franquicia. Consultar conun contable todainformacion financiera suministrada/no
suministrada porelfranquiciador.
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® Averiguarsiexisten asociaciones de franquicias en el territorio que proceday si el franqui-
ciador pertenece a alguna de ellas, por cuanto la existencia de esas asociacionesy coo-
perativas sonunindicio de que el sistema de franquicia se encuentra bastante asentado.

PRACTICAS OPTIMAS PARA EXPLOTAR LAS MARCAS

LA SELECCION DE LA MARCA. Elementos que se deben sopesar ala hora de escogerocrearuna
marca:

>Escoger una marca atractiva (que se distinga nitidamente de las demas). Las marcas pro-
puestas se pueden clasificar en cinco categorias, segun la mayor o menor fuerza de atraccion
que posean:

e Marcasenque seempleenpalabrasextravagantes oinventadas, pero que carecende signi-
ficadoreal. Desde elpunto de vistalegal sonlas mas ventajosas, pues no hay otras que tengan
mas posibilidades de seradmitidas enelregistro. Sinembargo, enlo que serefiere alapublici-
dad, notransmitenalos consumidoresunaidea clara del producto que se quiere vendery, por
tanto, obliganadedicarmasmedios, ydinero, alapublicidad. No obstante,unavezasentadas,
esas marcastienenunaenorme fuerza de atraccion. Milo es un ejemplo de marca de ese tipo.

e Enlas marcas arbitrarias figuran palabras o signos que tienen sentido, aunque carecen de
relacion légica con el producto que se anuncia. También obligan a realizar abundante publi-
cidad para crearla asociacion entre lamarcay el producto en la mente de los consumidores,
aunque, igual que las marcas extravagantes o inventadas, son admitidas sin mayor problema
enelregistro.Lamarcade productosde panaderiaRamo esunejemplo de esetipodemarcas.

e | as marcas sugestivas o evocativas son las que indican la naturaleza, calidad o atributos
delproducto,aunque nodescribenlos atributos. Esas marcas se distinguenpoco delasde-
mas marcas. Enalgunos paises, si se entiende que lamarca sugestiva es muy descriptiva del
producto, no podra serregistrada. Como la marca describe el producto, o sus caracteristi-
cas, no se podraimpedir que terceros usen las mismas palabras parar describir sus produc-
tos. Ejemplos: La marca Dermotine para vender productos en crema, ungliento, talco, gel,
locidn para uso externo en humanos. En Colombia las marcas evocativas son susceptibles
de registro, pero consideradas débiles teniendo en cuenta que cualquier persona puede
utilizar las caracteristicas de los productos o servicios en su signo distintivo. De esta mane-
ra, eltitularde unamarcasugestiva o evocativano puedeimpedirque otras marcas evoquen
igualmente las mismas propiedades o caracteristicas dela suya.

¢ | as marcas descriptivas poseen escaso caracter distintivo y no reldnen las condiciones
para gozar de proteccién, a menos que se demuestre que han adquirido ese caracter gra-
cias asuextensousoenelmercado.

e | aspalabrasgenéricas carecenporcompleto de caracterdistintivoy tampoco tienende-
recho a gozarde proteccion.®

SParamasinformacion, véase el Anexo sobre los derechos de propiedadintelectual.
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>Cerciorarse (hay que consultar bases de datos de marcas) de que nadie haregistra-
dolamarca propuesta o unamarca que, por susimilitud, puede llevar a confusion.

>Abstenerse de imitar marcas existentes. Basta una leve modificacion de una marca
de la competencia o una falta de ortografia en el nombre de una marca famosa para
que se deniegue elregistro.

>Cerciorarse de que la marca propuesta relne todos los requisitos absolutosé que
establece elregistro.

>Comprobar que la marca es facil de leer, escribir, pronunciar y recordar, y que se
presta para suuso publicitario entodas las clases de medios de difusion.

>Asegurarse de que lamarcano poseaun significado o connotacioninapropiados en
el propioidioma o eneldelos mercados de exportacion.

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

>Proteger las marcas figurativas. Cuando buscan un producto, los consumidores se
suelen dejar guiar porlos coloresy la presentacion grafica. Poreso las empresas em-
plean enla marca un simbolo, logo, dibujo o una forma, solos o acompanados de una
o mas palabras. Esos elementos también quedan protegidos porlalegislacion de di-
sefos industriales 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 es el caso de Colombia, y en consecuencialas disposiciones que larigen se en-
cuentrandispersas enlas normas sobre los contratos de agenciay de trabajo, los cédigos co-
merciales, las leyes de defensa de la competenciay del consumo, y las que otorgan los dere-
chos de marcay demas derechos de propiedad intelectual. Por ende, es importante examinar
elmarcojuridico vigente para saberlalegislacion que sera 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 muchos paises, la ley no obliga al franquiciador a entregar esa informacion al franquiciado
antes de formalizarlarelacion. En esos paises e incluso en los paises en que la publicidad pre-
contractual existe porley,incumbe al futuro franquiciado examinar debidamente la documen-
tacion querecibe del franquiciadory asesorarse conun profesional, en su caso.

Requisitos registrales

Lalegislacionde 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 informacidon precontractual y todos los documentos acompafantes
(el contrato, el balance auditado, la relacion de las franquicias concedidas, etcétera). En esos
paises,losfranquiciados no podranexplotarlafranquiciasino seregistraladocumentaciondel
contrato. Delmismo modo, tampoco surtiran efecto laslicencias de propiedadintelectual que
no esténregistradas. Portanto, en algunos paises, ademas de registrar el contrato de franqui-
ciaante el organismo oficial, habrd queinscribirtambiénlaslicencias de propiedadintelectual.

En Colombiaelregistro delalicencia de marca ante la Superintendencia de Industriay Comer-
cioesopcional,de maneraque suausenciano afectalavalidezu oponibilidad ante terceros de
lalicencia. Sin embargo, en caso de que se decidaregistrarla licencia, la misma debe constar
porescrito o su solicitud deregistro debe serfirmada porlas partes.

’Véase 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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Normas por las que serige larelacion de franquicia

Las normas sobre la obligacion de informacion previa al contrato y sobre el registro de la fran-

quicia se aplican en lo que respecta a toda cuestidén que pueda surgir antes de que nazca la

relacion de franquicia, y una vez formalizado el contrato la relaciéon queda amparada porlale-
gislacion en materia de franquicias. Esas normativas son reflejo de la preocupacién por atajar

las conductas de los franquiciadores que son injustas y contrarias a la ética comercial. Entre

otras, cabe destacarlas siguientes disposiciones:

»

»

»

»

»

Rescision del contrato. Es deseable que el contrato de franquicia incluya especificamente
las causas derescisién del contrato acorde conlavoluntad de los contratantes. No obstan-
te, sino estaregulado entre las partes, el contrato puede rescindirse porque el tiempo del
acuerdo se haya completado; cuando una de las partes incumpla sus obligaciones en los
términos del contrato; o por mutuo acuerdo.

Modificacion de larelacion de franquicia. Como el contrato de franquicia no esta regulado,
los contratistas pueden decidir si quieren renovar o no el contrato de franquicia, queda su-
jetoalavoluntad delas partes.

Derecho de prérroga de la franquicia. Esta sujeto a la voluntad de las partes. No existe una
obligacionlegal derenovarlafranquicia, no obstante esimportante incorporarenel contra-
tounaclausula que permitalarenovaciéndelafranquiciay busque protegeral franquiciado
para que pueda cosecharlas ganancias de la actividad que ha explotado.

Sucesion. Noexiste enlalegislacion previsiones expresas sobre eltema, porlo que se segui-
ranlas disposiciones generales sobre sucesidonylo expresado en el contrato de franquicia.

Usurpacion de lazona pactada o intromision enla clientela ajenay redes de distribucion. Con
lainclusion de esta cldusula el franquiciado queda protegido si el franquiciador pretende in-
augurar otro establecimiento enlas cercanias de su local (“proximidad injustificada”). En ese
caso, podra reclamar que le sea ofrecido primeramente el nuevo establecimiento (“derecho
detanteo”) o0, ensudefecto,unacompensaciénporlaclientelaque pierdaporesacausa.

Otras practicas. Aunque no es el caso de la legislacion colombiana, por cuanto como
mencionamos en la misma no se encuentran regulaciones especificas para el contrato
de franquicia, parece importante resaltar que en algunos paises , las leyes en materia de
franquiciareglamentanlos siguientes aspectos: la exoneracién general de responsabilidad
ylarenuncia aformularlas manifestacionesy garantias escritas o verbales que se pactanen
elcontrato; larestriccion delderecho delibre asociacion delos franquiciados; el establecer
diferencias entre unos y otros franquiciados; y laimposicion de obligaciones desmedidas
enlo que se refiere a los resultados que deba alcanzar el franquiciado. Hay disposiciones
de materias que no guardan relacion directa con la franquicia, pero que también la rigen.
Por ejemplo, la legislacion de Australia prohibe los actos de conducta inescrupulosa y de
conductaengafosa, que son habituales causas de litigio.
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La defensa delacompetencia

Los actos que restringen, distorsionan o impiden la libre competencia suelen estar prohibi-
dos por la legislacion nacional (por ejemplo, en los Estados Unidos de América estas normas
se denominan “ley de monopolios” o “anti-trust laws” y en otros muchos paises, ley o politica
de competencia desleal, y ley de practicas comerciales justas). La fuerza de negociacién del
franquiciador es superior a la del franquiciado, y eso puede dar lugar a numerosas formas de
abuso en perjuicio de éste y, en Ultima instancia, del consumidor. Por eso diversas normas del
Derecho delacompetenciasonaplicables al contrato de franquicia.

A pesar de que enlalegislacion colombiana no esta permitido celebrar acuerdos o coordinar
acciones o estrategias entre un suministradory su proveedor, la Superintendencia de Industria
y Comercio, autoridad encargada del régimen de competencia, entiende que en algunos ca-
sos estosacuerdosno generanrestriccionesindebidas alacompetencia.

En ese orden, podriamos sefalar que puede haber una coordinacién entre el franquiciado y el
franquiciador cuando: (i) su finalidad es proteger el sistema de franquicia y la capacidad del
franquiciado para distribuir el respectivo bien o servicio; (ii) las partes no tienen una participa-
cidnsignificativaenelmercado, caso en el cual esimprobable que el acuerdo restrinjalacom-
petenciay (iii) se tratade unacuerdo que, individualmente considerado no distorsionalas con-
diciones delmercado, es decirno posibilitala eliminacién de lacompetencia.

Los siguientes pactos del contrato de franquicia estan prohibidos por el Derecho de la com-
petencia:

» Imposicién de precios. Es una especie de medida de concertaciéon de precios porlacual el
franquiciador impone un precio de reventa minimo para los productos y servicios que en-
trega al franquiciado. El franquiciador puede recomendar el precio dereventa oimponerun
precio maximo, pero no puede obligar ni tratar de inducir a que se respeten esos precios ni
tampoco establecer precios minimos o fijos. En algunas jurisdicciones, cuando el franqui-
ciador recomienda el precio de reventa, debe acompafarlo de un escrito en el que afirme
que no hay obligacidn de respetarese precio.

» Exclusividad territorial. Los franquiciadores delimitan la zona en que se ha de explotar la
franquicia, lo cual puede servir para crear monopolios en ese mercado. Casi siempre la
competencia de productos sustituibles impedira que surjan efectos perjudiciales para la
competencia, aungue convendra asesorarse con expertos que conozcan el medio.

» Imposicidn de proveedores u obligacion de abastecimiento exclusivo. El franquiciador es-
tipula que suministrara directamente al franquiciado determinados productosy servicios o,
en su defecto, que deberan ser adquiridos al proveedor que él establezca. Al franquiciador
le interesa que se mantenga la calidad de los productos o servicios que distribuye el fran-
quiciado;enconsecuencia, puede establecerquieneshande serlos proveedores, mientras
gue no se trate de un contrato del tipo “atado”, que se considerailicito (véase el parrafo si-
guiente). Portanto, el franquiciado tiene el derecho de abastecerse con otros proveedores,
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siempre que lo consienta el franquiciador. El consentimiento del franquiciador depende
porlogeneraldelo queindicanlas pruebasylacalificacion delnuevo proveedor,y se obtie-
ne si se garantiza el prestigio, la calidad y el fondo de comercio del franquiciador.

» “Contrato atado” oimposicién de compra de un surtido completo. En este tipo de contrato
laventadel productoquedasupeditadaaque elcompradoradquieraasimismounsegundo
producto, que, si no fuera por esa obligacidn, no compraria o conseguiria en otra parte en
otras condiciones. En el contrato de franquicia, se vende un producto con la condicién de
gue el franquiciado compre otro producto (productos o servicios) al propio franquiciador o
asusasociados.

» Laventa porInternet. Esa forma de vender se considera “venta pasiva” y por lo general los
franquiciadoresno puedenimpedirquelosfranquiciadosposeanunsitioweb propio, siem-
pre que el sitio se ajuste ala obligacién de cuidar el prestigio de la franquicia.

Otras disposiciones legales

Larelacidnde franquicia se rige también porlalegislacién tributaria, de trabajo, control de cam-
biosy seguros, asicomo porlade alimentosy demas normas de proteccion del consumidor.

12. La franquicia disimulada

Segun se ha visto con la entrega de informacion previa al contrato y el propio contrato se busca
proteger al franquiciado de los abusos de poder que pueda cometer el franquiciador, quien esté
obligadoainformardebidamente al futuro franquiciado sobrelanaturaleza delarelaciénpropues-
tamucho antes de firmar el contrato de franquicia. Existen varios mecanismos de proteccion, que
no se pueden burlar ni anular mediante pacto en contrario de las partes y por los cuales se regira
larelacion de franquicia, siempre que el contrato posea efectivamente esa naturaleza, aungue las
partes hayan tenido otraintencion o pretendan burlarlaley denominandola simplemente “licencia
de marca”. Por o tanto, hay numerosas relaciones, como las de agencia, distribucion, licencia de
marcay sociedad mixta, etcétera, alas que se aplicaran las leyes propias de la franquicia siresulta
que poseen esanaturaleza; entales casos se habla de “franquicia disimulada”.

Enlamedida de que el contrato de franquicia no cuenta en el pais con unareglamentacion es-
pecifica, resultaimportante verificar que las cldusulas contractuales reflejen la voluntad de las
partes, teniendo en cuenta que en caso de cualquier controversia se revisaran las mismas te-
niendo en cuenta el pleno ejercicio de la autonomia contractual, la costumbre mercantil, y el
postulado de buenafe entre los contratantes.
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13. 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 asiporque el franquiciadorsientelanecesidad de prote-
gersuposicidénconelargumento de que él corre lamayor parte delriesgo, pues autoriza a otro
elderecho de usarsuvaliosapropiedadintelectual, sobre todoladocumentacidonsecretaylos
conocimientos técnicos.

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

14. Clausulas fundamentales del contrato de
franquicia

Las partes

Seindicaelnombrey demas sefias de las partes contratantes. La parte que cede los derechos
eselfranquiciadorylaparte quelosrecibe es el franquiciado.

Definiciones

En esta clausula del contrato se estipula el sentido que tendran determinados términos, que
expresan los elementos mas importantes de la relacion contractual, para que esos términos
signifiquen siempre o mismo.

Derechos cedidos
Se estipulan con precisidonlos derechos que se ceden al franquiciado.

» Caracterdelalicenciade franquicia que otorga el franquiciador: con exclusividad o sin ella.

» Lazona o territorio para el que concede lalicencia de franquiciay enla cual el franquiciador
no podra otorgar otras franquicias.

» Los derechos de propiedadintelectual cuya explotacion se autoriza al franquiciado .

Precio del contrato

Porlo general, hay tres clases de precio que debe entregar el franquiciado: el canoninicial, que
es una cantidad fija o suma a tanto alzado, y que también se denomina “canon” o “precio dela
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franquicia” o “derecho de entrada”; el canon de explotacion, que es un porcentaje de la factu-
raciéon bruta; y por ultimo, hay sumas que se pagan una solavezen concepto de la prérroga del
contrato, publicidad, administracidn, etcétera.

Plazo

Elplazoinicialdelcontrato oscilade 5a10 afios, segunlaclase de actividad,yhay elderechode
prorrogarlo. La duracion debe ser lo suficiente para permitir a los franquiciados amortizar sus
inversionesiniciales.

Normas objetivas para asegurar que se cumpla el contrato

Para asegurarse de que el franquiciado cumple todas las condiciones pactadas en el contra-
to de franquicia, el franquiciador tendra derecho a inspeccionar, sin previo aviso, el estable-
cimiento y la actividad del franquiciado para comprobar si se respetan las normas de la fran-
quicia y determinar lo que debe hacer (0 no debe hacer) para que se sigan observando esas
normas. Es costumbre mercantil en el contrato de franquicia que el franquiciante realice au-
ditoria permanente sobre el negocio del franquiciado para que este implemente y desarrolle
adecuadamente lafranquicia contratada.

No ser agencia

Unacldusulaenlaqueseestipule que el franquiciadono es agente delfranquiciadornisuasociado.
Seaclaraasique el franquiciado deberaresponder élmismo porlas obligaciones que contraiga.

Obligaciones del franquiciador (orientaciéony asistencia)

En Colombia es costumbre mercantil en el contrato de franquicia, que el franquiciante, para
transmitir su know-how, suministre al franquiciado entrenamiento inicial y capacitacion per-
manente respecto de los bienes o servicios que constituyen la franquicia. El franquiciador tie-
ne que ayudar a establecerse al franquiciadoy paraello le brinda la siguiente asistencia inicial:
» Asesoramiento parabuscarellocal.

» Asesoramiento sobre elusodelamaquinariay sobre como acondicionary amueblarellocal.
» Asesoramiento general paraponerenmarchalafranquicia.

» Emprenderunacampafaderelaciones publicas.

» Entregarunejemplardelmanual de explotaciony deladocumentaciénreferidaalared.

» Dictarlaformacidninicial.

» Indemnizar al franquiciado o brindarle asistencia si debe litigar a raiz de una denuncia por
actosdeinfracciondelapropiedadintelectual.
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» Es preciso registrarla marca en la zona pactada antes de que las partes puedan formalizar
el contrato de franquicia. No obstante, sino ha sido registrada, entre otras causas, porque
lalegislacion nacional obliga a que la marca sea utilizada en esa zona antes de registrarla, el
franquiciador debera solicitar asistencia del franquiciado pararegistrarlamarca(y velar por
que figure anombre suyoy no del franquiciado).

» Entregaalfranquiciadounmanualde operacionesy procedimientos, conlafinalidad de que
este Ultimo puedarealizar exitosamente el negocio contratado.

Ademads el franquiciador debera prestar al franquiciado la siguiente asistencia permanente:

» Brindarasesoramientoy orientacion sobre la actividad.
» Suministrarlos productos.
» Formaralpersonal.

» Brindar la orientacidn y asistencia necesarias para mantener la calidad de los productos y
servicios que explota el franquiciado gracias alos derechos de propiedadintelectual quele
autoriza el franquiciador.

Obligaciones del franquiciado
Delmismo modo, el franquiciado contrae las siguientes obligaciones, entre otras:

» Obtener en propiedad o en arriendo uno o mas locales o lugares para explotar la actividad
querecibe enfranquicia. Ellocal olugardebera cumplirlos criterios precisosy objetivos que
fije elfranquiciador: emplazamiento, caracteristicas, acondicionamientoydecoracién, ma-
quinaria, mobiliario, accesorios, letreros, etcétera. El franquiciadorsereservaelderechode
inspeccionary de autorizar el emplazamiento olocal antes de que pueda serinaugurado.

» Explotarlaactividad conforme se indica en elmanual de explotacion.
» Acondicionarellocaly dotarlo delos accesorios que indique el franquiciador.

» Emplear exclusivamente los articulos de escritorio, las facturas, los membretes y los pro-
ductos que entregue o autorice el franquiciador.

» Adquiriralos proveedores autorizados que estipule el franquiciadorlos productos que éste
no entregue directamente.

» Emplear en la actividad exclusivamente los letreros y los articulos de embalaje que hayan
sido autorizados por el franquiciador.

» Cumplirlasnormas delfranquiciadorreferidas alas condiciones dellocaly norealizarmodi-
ficacién alguna sin el consentimiento del franquiciador.

» Hacetodoloposible paradaraconocery extenderlaactividad.

» Explotarlaactividad enelhorario que establezca el franquiciador.
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» Velar por que el personal vista correctamente (debera llevar uniforme, si lo estipula el fran-
quiciador), cuide lapulcritudy seaamable.

» Antes de ser contratados, los jefes del franquiciado deberan realizar el curso de formacién
delfranquiciadory contar conla autorizacion de éste.

» Cuandolosolicite el franquiciador, brindarinformacion alosinteresados en obtenerlafran-
quicia.

» Protegerlos secretos comercialesy demas documentacién de propiedad del franquiciador.

» Informar al franquiciador de los actos de infraccién de los derechos de propiedad intelec-
tual cometidos por terceros o que puedan cometerse.

» Informar al franquiciador de las denuncias de actos de infraccién de que sea objeto el fran-
quiciado.

» Abonarenfechaloscanonesdelafranquicia.

» No hacer nada que pueda dafar lareputaciony el fondo de comercio de la franquiciay de
las marcas correspondientes.

Documentacion contable

El franquiciado tiene la obligacion de llevar los libros de cuentas y de presentar periddicamente
estados contables al franquiciador. Aveces se estipulaincluso que debera seguirunmétodo con-
table especial para que el franquiciador pueda comparar los resultados de los distintos franqui-
ciados. Tambiéndebe permitirque los libros de cuentas seaninspeccionados porel franquiciador.

Publicidad

Es muy habitual que el franquiciado deba contribuir periddicamente a un fondo aparte que el
franquiciador crea expresamente para sufragar la mercadotecniay la publicidad para el con-
junto de la franquicia. Ademas, se suele pedir al franquiciado que invierta un importe minimo
enpublicidad anivellocal, que suele serun porcentaje de la facturacién bruta. Sihay que hacer
publicidad en un caso particular (como para un establecimiento determinado), dicha publici-
daddeberaseraprobadaporlaagenciade publicidad, asuvezelegida porelfranquiciador. En
su defecto, el franquiciador se puede reservar el derecho de examinar la publicidad antes de
difundirlay tambiéntiene el derecho de vetarla, conlo cual el franquiciado debe utilizar exclu-
sivamente los medios publicitarios que le entregue o autorice el franquiciador.

Seguros

El franquiciador vela por que el franquiciado contrate los seguros necesarios previendo que
pueda ser demandado por los actos que cometa este Ultimo. El franquiciado tiene la obliga-
cion de asegurar el negocio y de entregar al franquiciador copia de las pdlizas y el justificante
de que pago las primas.
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Venta del negocio

Porlo general, el franquiciado no tiene derecho a transmitir la franquicia sin el consentimiento
del franquiciadory en ese caso éste goza del derecho de preferencia, que es un privilegio por
elcual, antes de buscarotro comprador, el franquiciado seladebe ofrecer primero a él. El fran-
quiciador puede aprobar o rechazar al adquirente que presente el franquiciado, aunque si no
quiere comprarlafranquicia, no se podrd oponeralacesiénsicarece de motivosjustificadosy
siempre que se cumplan normas minimas estipuladas por el franquiciadory que el actual fran-
quiciado no se encuentre en estado de incumplimiento del contrato. Siel franquiciador vende
elnegocio, los derechosyobligaciones contraidos con el franquiciado se transmitirdnalnuevo
titulardela franquicia.

Prohibicion de competir

Paraprotegerlareddelafranquiciase prohibe alfranquiciado dedicarse auna actividad similar
durante el plazo convenidoy posteriormente. Enla practica, la prohibicion de competir poste-
rioral contrato durauno o dos afios después de lafecha en que expire lafranquicia. Como esas
clausulas sonmiradas conreserva porlos tribunales, esimportante darlesun caracter “pruden-
cial” o “proporcionado”, sobre todo las prohibicionesimpuestas unavez expiralafranquicia; se
entenderd que la prohibicion resulta “prudencial”
sion del periodoy alazona.

si es limitada en lo que se refiere a la exten-

Confidencialidad

Es costumbre mercantil que, enlos contratos de franquicia, el franquiciado tiene la obligacién
de confidencialidad sobre el know-how transferido.

Propiedad intelectual

En el pacto por el que se otorga al franquiciado el derecho de explotar la franquicia también
se licencia el derecho de usar la propiedad intelectual que pertenece a la franquicia. En una
clausulaaparte se estipulanlos derechos de propiedadintelectual -marcas, disefiosindustria-
les,derechosde autor, secretos comercialesy patentes- correspondientes alafranquicia. Y se
aclarara que son de propiedad del franquiciador o que éste los posee enlicencia. Ademas, se
acuerdan mecanismos para protegerlos derechosy evitar que sean infringidos, como la obli-
gacion de respetar la naturaleza secreta de los secretos comerciales para lo cual el franqui-
ciado debera seguirlasinstruccionesrecogidas en el plan de explotacion de dichos secretos.

En el contrato de franquicia se establece asimismo que el franquiciado debera restituir o re-
tornar (“retrocesidn”) al franquiciador una licencia para usar las mejoras y perfeccionamientos
que hayarealizado enlas patentes de este Ultimo. Hay que informarse bien de la legislacion en
la materia a la hora de redactar esa clausula, pues en algunas jurisdicciones se considera que
laslicencias exclusivas de ese tipo sonrestrictivas de lacompetencia.
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Si el franquiciado extiende el uso de la marca con licencia a una nueva clase de productos o
servicios que no figurenenelregistro de marca que posee el franquiciador, serd preciso exten-
derlaproteccidndelamarcaalosnuevos productosy servicios. Enelcontrato se debe estipu-
larconclaridadlaparte que se encargarade presentarlasolicitud paraampliarlaprotecciénde
lamarcay laparte que sera propietaria delamarca.

También serd preciso convenirmecanismos parael caso deinfraccion de los derechos de pro-
piedad intelectual del franquiciador, precisando la parte que se encargara de denunciarlain-
fraccién, las consecuencias si el franquiciador no presentala denunciay si el franquiciado serd
onoindemnizado en ese caso. En determinadas jurisdicciones, el franquiciado no puede pre-
sentarunadenuncia porlos actos de infraccidn sin el consentimiento previo del franquiciador,
aunqgue la franquicia exclusiva autoriza a hacerlo si éste Ultimo no lo hace dentro de un plazo
determinadoy tras haberrecibido una notificacion del franquiciado. No obstante, en todoslos
supuestos el franquiciado tiene derecho asumarse aladenuncia que interponga el franquicia-
dor paraobtenerelresarcimiento de los dafiosy perjuicios causados porlainfraccion.

Enelcasode quelapatente cedida al franquiciadoinfrinjalos derechos de propiedadintelec-
tual de terceros, el franquiciador debera tramitar la licencia que le permite hacer uso de esos
derechosy cederlagratuitamente al franquiciado. Ademas, deberaindemnizar al franquiciado
siésteresulta culpable deinfraccion por utilizar esa patente que élle cedid.

Enalgunasjurisdicciones se pacta asimismo una clausula porla cual el franquiciado renuncia a
impugnarlavalidezde los derechos de propiedadintelectual del franquiciador.

Despuésde que se extingue el contrato el franquiciado no puede usarlas marcas del franquiciador
y tiene prohibido revelarlos secretos comerciales que le fueron entregados araizde la franquicia.

Indemnizacion y gastos del proceso

En el contrato de franquicia se estipula casi siempre que si el franquiciador es demandado por
causadelaexplotaciéondelafranquicia, elfranquiciado deberaresarcirle los dafosy perjuicios
que sufraaraizdeello.

Causas de rescision del contrato

El franquiciador puede desvincularse del contrato por causa de los siguientes actos del fran-
quiciado:

» No comienza a explotarla actividad dentro de los tres meses posteriores alafecha de la fir-
ma del contrato (segunla actividad).

» Incumple algunadelasobligacionescontraidas. Sielincumplimiento esde naturalezagrave,
no quedaraobligado aconcederalfranquiciado laoportunidad de subsanarlo (remediarlo).

» Incumple reiteradamente las obligaciones de pago contraidas con el franquiciador.
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» Se constata que la documentacion que acompafa a la solicitud de la franquicia presenta
elementos graves de falsedad o engafio.

» Esobjeto de procedimiento de quiebra oinsolvencia.

Unavezrescindido el contrato, el franquiciado tendré las siguientes obligaciones:

» Cesar la explotacién de las marcas del franquiciador, en particular los nombres comercia-
les,losnombres de dominioy demasderechos de propiedadintelectual,y enlo sucesivono
podra presentarse en calidad de titular de la franquicia.

» Abonarlas obligaciones de pago contraidas con el franquiciador, estén o no vencidas.

» Restituir sin excepcidén los manuales, publicaciones, material publicitario, articulos de ofi-
cina, impresos membretados, facturas y todo el material que indiquen la existencia de una
asociacion con el franquiciador.

» Entregaralfranquiciadorlarelaciénintegradelosclientesy delosinteresados que obrenen
suconocimiento.

» Abstenerse de usar o de revelarlos secretos comerciales y demas documentacion secreta
que hagareferencia almétodo olared de la franquicia.

» Abstenerse de ejercercompetencia con el franquiciador por el plazo establecido.

» Suprimirlaslistas de numeros de teléfonoy otros datos de contacto o, ensudefecto, entre-
garlos al franquiciador o aquien éste indique.

Foro a que se someten las partes

Dado que el contrato de franquicia no estaregulado porla legislacion colombiana, en caso de
que surjan controversias entre el franquiciado y el franquiciante sobre el cumplimiento de las
obligaciones de cada parte, o sobre la interpretaciéon del contrato y sus clausulas, como prin-
cipio general, las partes pueden tratar de resolver directamente sus diferencias logrando un
acuerdo sobre las mismas. En caso de que no sea posible resolver las controversias directa-
mente, las partes deberdn seguir las reglas en el contrato para resolver el litigio. Esto significa
que, silas partes acuerdan una clausula compromisoria, deben presentar sus diferencias ante
untribunal de arbitraje.

Silas partes no establecieron una via en el contrato pararesolverlos litigios, los jueces locales
pueden ser competentes para determinar la ley aplicable al contrato y, en funcion de ella, re-
solveranla controversia.

Solucion de diferencias

En el supuesto de que haya surgido una diferencia entre el franquiciadory el franquiciado, en
vezderecurriralaviajudicial, las partes podran escogerla mediacion o el arbitraje. Se buscara
primeramente componerladiferenciapormediaciény, siresultainfructuosa, se seguiralaviadel
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arbitrajey, luego, la viajudicial. Si se sigue la via arbitral, en el contrato de franquicia se deberan
estipularlas normas de arbitraje por que seregirdnlas partesy ellugar en que se cumpliréd el pro-
cedimiento. Enlacldusulade solucidonde diferencias tambiénse pactaralaparte que correrdcon
losgastosdelitigacionylos conceptos que seraprecisoabonar. Esposiblerecurriralos servicios
de solucidn de diferencias que presta el Centro de Arbitraje y Mediacién de la OMPI. En tal caso,
en esa clausula del contrato de franquicia las partes acordaran someterse a la mediacion de la
OMPly, de no mediaracuerdo, recurrir al procedimiento de arbitraje acelerado.?

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) gue hatenido laoportunidad obtenerasesoramiento profesional sobre las 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.

BUENAS PRACTICAS EN LA GESTION DELAS MARCAS

LA PROTECCION DE LA MARCA. Registrar la marca

Para obtener la proteccion legal de una marca, es necesario registrarla ante la Superintendencia
deIndustriay Comercio (SIC).

Elregistro confiere al titular:

>Exclusividad nacional: El titular del registro de marca posee el derecho exclusivo de utilizar
lamarca paraelcomercio entodo el pais en el que obtuvo elregistro. Facilitala proteccion de
los derechos: Elregistro de lamarca conllevala presuncion de propiedady conella el derecho
inherente deimpedirque seausadaporterceros. Ellole permite tomaraccioneslegales contra
aquellos que la utilicen sin autorizacion.

>Desalienta a los infractores: En primer lugar, el registro autoriza a emplear el simbolo @ junto
al nombre de la marca, aunque en Colombia no es necesario utilizarlo, se trata de un simbo-
lo que alerta atodos de que la marca esta registrada. En segundo término, la marca que esta
registrada aparecera en el informe de busqueda realizado por otra empresa con la intencion
de registrar una marca que sea idéntica o que por su semejanza pueda llevar a confusion, lo
cual desalentara a quienes quieran hacerlo. Por ultimo, la Superintendencia de Industriay Co-
merciorechazaregistrarlamarcaparaunadeterminadaclase de productososervicios cuando
entienden que por susemejanza pueda llevar a confusidon con otra marca de esamisma clase.

>Activo valioso: Las marcas pueden llegar a ser mas valiosas que los activos tangibles de la
empresa.

>Obtencion de recursos: A veces la marca registrada con una buena reputacion puede servir
para obtener fondos de las instituciones de crédito que se dan cuenta de la importante rela-
cionentrelasmarcasylaprosperidad delaempresa.

8 Clausulaquerecomiendala OMPIsobre lamediacidénseguida, enausenciade solucidn, de arbitraje [acelerado]
(http://www.wipo.int/amc/es/clauses/index.html#2).
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>Impide las importaciones: En Colombia los oficiales aduaneros cuentan con un directorio de
titulares de derechos de propiedad intelectual que les permite detectar productos falsificados.
Setratade unregistro en el cuallos titulares de derechos de propiedad intelectual inscriben sus
marcas, le dan detalles a la autoridad de cémo identificar productos falsificados y nombran un
contacto para que la autoridad los notifique cuando detecten mercancias sospechosas. De
esa forma la Aduana podra inspeccionar e incautar los productos falsificados en que se utilice
lamarcaregistrada, pero el titularno podra gozar de esta asistencia sino haregistradolamarca.

Paso apaso para el registro de lamarca

Paso 1: Consultarlos antecedentes marcarios

Antesde presentaruna solicitud convienerevisar que no existan marcas semejantes oidénticasya
registradas que puedan afectareltrdmite deregistrodelamarca, llevando asunegacionporparte
dela Superintendencia de Industriay Comercio.

Los antecedentes marcarios podran consultarse enla Oficina Virtual de Propiedad Industrial SIPI.
https://sipi.sic.gov.co/

Paso 2: Clasificarlos productos y/o servicios

Previo a presentarla solicitud, se debe determinar qué productosy servicios identificalamarcay
clasificarlos segun la Clasificacion Internacional de Niza.

Paso 3: Presentar la solicitud

Se puede presentar una solicitud de manera electrénica o enfisico. Enambos casos debera:

->Diligenciar el formulario correspondiente, el cual indicara el nombre de la persona natural o
juridica, su domicilio e informacién de notificacion, la denominacion del signo y si el mismo
es nominativo, mixto, figurativo, tridimensional, olfativo o sonoro, la clase de la Clasificacion
Internacional de Niza ala cual pertenecenlos productos o servicios, firmay cédula.

->Sielsolicitante actla a través de apoderado, debera anexar el poder. Este poder no necesi-
ta de presentacion personal, autenticacion o legalizacion y podra otorgarse mediante docu-
mento privado.

>Elpagodelatasa. Silasolicitud serealiza a través del SIPl el pago se efectuara por PSE.

>Silamarca solicitada es mixta, figurativa o tridimensional, el formulario debe iracompafado
deunarte delamisma.

VENTAJAS DEUSAREL SISTEMA DEMADRID

La ventaja principal del Sistema de Madrid es que el duefno de la marca puede registrarlaenuno o
mas paises que son miembros del sistema, paralo cualle basta con presentar:

->Unaunicasolicitudinternacional;
>Enunmismoidioma;y

->Conarreglo aunamisma serie de tasasy plazos.

Conposterioridad, bastaununico trdmite paramanteneryrenovarelregistrointernacional. De esa
forma el Sistema de Madrid permite reducirlos tramites y gastos administrativos necesarios para
registrary mantenerlas marcas envarios paises.
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En el sitio web de la OMPI (www.ompi.int/madrid) se encontrara respuesta a todas las dudas sobre el
Sistema de Madrid: quién puede presentarla solicitudy donde, relacién de los miembros del Sistema,
formularios, requisitos generales del tramite, los textos legales, los servicios porInternet, etcétera.

Colombiaesmiembro del Sistemade Madrid desde el 29 de agosto de 2012, fechaenla cual entro
envigor en Colombia el “Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Inter-
nacional de Marcas” junto con su “Reglamento” e “Instrucciones Administrativas”. Para mayorin-
formacion se puede consultar el siguiente enlace https://www.sic.gov.co/protocolo-de-madrid.

Fisby. El sabor auténtico del pollo y un servicio que conquisté alos colombianos.

En1997, el empresario colombiano Alfredo Hoyos y su esposa Liliana Restrepo hicieron
realidadunsuefio alabrirunlocal que ofreciapizzasyhelados ensunatal Pereira. Elnom-
bre surge de ver al chef lanzando la masa de pizza girando al aire, lo que se asemejaba a
un frisbee, lo que fue la inspiraciéon de la marca. Rapidamente iniciaron la busqueda de
nuevos productos y de esa manera incluyeron el pollo apanado en el menu. En el afio
1978 se expande elnegocio conlaaperturade nuevos puntosendiferentes ciudades del
Eje Cafeteroy en 1987 llegan a Bogota. Frisby cuenta con 8 franquicias, cerca de 5300
colaboradoresy 270 restaurantes ubicados en 58 municipios de Colombia. Frisby se ha
convertido enunamarcalideren el paisy esreconocida porel servicioy calidad, siendo
unadelascadenasconmayorcoberturaenelterritorio nacional.

Adicionalmente, se destaca por sucompromiso convalores como laequidad, lajusticia
y el crecimiento de todos sus grupos deinterés. Desde susinicios, la marca ha promovi-
dounaformamashumana de hacernegocios,lo que hoy se conoce como «capitalismo
consciente.» La Fundacion Frisby es un testimonio del compromiso social, al dedicar
esfuerzos a proyectos de educacion formaly culturaemprendedora, con el objetivo de
mejorarlacalidad devidadelascomunidades.

Ademas de la cadena de pollo frito, el grupo empresarial tiene en desarrollo para el
mercado colombiano las franquicias de las cadenas Sarku Japan y Cinnabon, de Es-
tados Unidos.
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LA PROTECCION DEL SECRETO COMERCIAL DE LA FRANQUICIA’

>Enelcontrato de franquicia el franquiciador deberaincluiruna estipulacion extensadelo que
considere “secreto comercial”. 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 de los clientes, datos de los proveedores, documen-
tacién contable, listas de precios, conocimientos técnicos, métodos, técnicas, compilacio-
nes,formulas, programas o criterios referidos ala explotacionde lafranquiciayalos productos
o servicios que sonobjeto de ésta”.

>Asimismo, dejara constancia expresa de que los elementos que se consideran secreto comer-
cialse entreganal franquiciado en conceptodelicenciay no de propiedad, es decir,no se venden.

>Se pactara que el franquiciado tiene prohibido desarmar o realizar operaciones de descom-
pilacién o de “ingenieria inversa” (para conocer el secreto de fabricacién) con los elementos
protegidos por el secreto comercial que se le entregan enlicencia.

>Elfranquiciado debera manifestar que no infringe restricciones establecidas por un antiguo
patrén o poruna franquicia que haya poseido anteriormentey que norevelaraniharduso delos
secretos comerciales pertenecientes al antiguo patrén o franquiciador parala actividad de la
actualfranquicia.

>Seresaltaralaimportancia de mantener enreserva los secretos comerciales de la franquiciay
con ese fin se deberd recoger expresamente una cldusula por la que el franquiciado manifieste
que esta en conocimiento de los secretos comerciales del franquiciadory que, por su conside-
rable valor, dichos secretos comerciales le brindan una ventajarelativa frente ala competencia.

->Se estipularad expresamente que el franquiciado tendra restringidos el uso y la divulgacion
sinautorizacion delos secretos comerciales de lafranquiciay se le prohibird asimismo que en-
tregue documentos o publique articulos referidos a la franquicia o las actividades de ésta, si
previamente ellos no son examinadosy aprobados para su publicacion 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 comerciales y los elementos
en que se plasmen los secretos comerciales y a dejar constancia expresa de que no posee en
ningun caso titulo de propiedad sobre dichos secretosy elementos.

>También se recogeran directrices particulares sobre los manuales de explotacién para pro-
teger el secreto comercial del franquiciador, como los siguientes: limitar el conocimiento de
los secretos comerciales exclusivamente aaquellosempleados delafranquiciaque debanha-
cerusodeellos paraeldesempefnode sulabor; obligaral cierre conllave de todas las oficinas,
armarios y salas de archivo en que se guarde la documentacion secreta; rotular debidamente
todos los elementos en que se plasme el secreto comercial para que se distingan claramente
de los demas; limitar el uso de las computadoras y de las maquinas de fotocopia y digitaliza-
cion; y ademas de establecer una clave de proteccion en todas las computadoras, cifrar las
comunicaciones electrénicas en que se hagamencidn alos secretos comerciales.

?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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>Estipular que el franquiciado debera otorgar un contrato de trabajo con todo trabajador que
deba tener conocimiento de los secretos comerciales 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 periédicamente reuniones con el personal
de la franquicia para instruirlos sobre la obligacion de preservar los secretos comerciales del
franquiciador. Asimismo, cuando se extingalarelaciénde trabajo, deberdhacerque el trabaja-
dordeje constanciaporescrito delasobligaciones contraidas conlafranquiciaparaelperiodo
posterioral findelarelacion.
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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
Caracteristicasdelared delafranquicia
Peculiaridades del método del franquiciador

Marcasy demas derechos de propiedadintelectual que se explotaran

Método de explotacién de la franquicia:

»

Descripciéndetallada del métodoy de sus elementos

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

»

»

»

»

»

»

Maquinaria

Instrucciones de manejo de lamaquinaria

Desperfectos de lamaquinaria

Existencias

Parque informatico: computadorasy programasinformaticos

Vehiculos necesarios

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

»

»

»

Formularios estandar
Tramites comunes

Libros de cuentas
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»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Estados contables
Pago delosderechosdelafranquicia

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

Comprobacién de cajay trdmites conbancos

Normas sobre uso de cheques, tarjetas de débito y tarjetas de crédito
Obligaciones del personal

Uniforme

Formacioén del personal

Normas disciplinarias del personal

Breve descripcidnde lalegislacidon del trabajo

Descripcidéndelos puestos de trabajo

Horario comercial

Caracteristicasy evoluciéndelramo comercial en que operala franquicia
Existencias minimas

Fijacionde precios

Seguros

Publicidad y campainas comerciales:

»

»

»

»

»

»

»

Prensalocal

Compafiasderelaciones publicas

Normas sobre lanzamiento de la franquicia

Medios publicitarios

Publicidad en el establecimiento comercial
Normas sobre publicidad enlazonadelafranquicia

Recomendaciones sobre relaciones publicasy mercadotecnia

Local/Establecimiento:

»

»

»

Recomendaciones sobre el emplazamientoideal de la tienda
Acondicionamientoy decoraciéndellocal

Criterios sobre la presentaciony exposicion de los productos
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» Pulcritud

» Tramitacion dereclamaciones

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 enque estareglamentadacondetalle laobligacionde informacién previa al contrato,
como mencionamos no es el caso de Colombia, habra que cumplirlos requisitos establecidos. En
los demas bastara conenumerarlalegislacion, y las licencias y 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 explotacion, que es la esencia de la franquicia. Se
pretende asi que los consumidores reciban el mismo servicio en todos los establecimientos
delafranquiciay, enconsecuencia, mantenerel prestigioylareputaciéondelaensefa. Millones
de consumidores acuden diariamente a las tiendas de McDonald’s, no necesariamente por el
hecho de que sirvanlas mejoreshamburguesas, sino porque el consumidorencuentra siempre
las mismas hamburguesas en una tienda o en otra. El caracter homogéneo del servicio es lo
que atrae al publicoylograreso es uno 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
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la obligacion de poner en practica las mejoras obtenidas por el franquiciadory asimismo que
las mejoras que élmismo realice debera cederlas al franquiciador o darselas enlicencia.

17. Formacion

Se debera brindar al franquiciado formacion inicial, pues suele desconocer la actividad de |a
franquicia, y dichaformacion deberéircompletdndose de formaregular.

Laformacidninicial suele sergratuita, enelsentido de que sucosto seincluye enelcanoninicial
que pagaraalfranquiciador. Laformacioninicial consiste enclasesy explicacionesenel propio
lugar de trabajo. Laformacidon permanente es remunerada al precio de costoy no se considera
una ganancia para el franquiciador, pues redunda en provecho de todos que el personal de la
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 clasicoy el podcast.

Cocheros® es una empresa dedicada a la comida rapida, cuenta conuna marca re-
gistrada en Latam, Norte Américay la Unién Europea, la cual ofrece un conjunto or-
denado de procedimientos, métodosy practicas especificas diferenciadasy exclu-
sivas de comercializacion.

Creada hace 10 afios, esta marca ha logrado conocimiento y formacién y la cons-
trucciondeunaredde franquicias conmas de 400 puntos. Se caracterizaporllevara
los clientes experienciasinolvidables enambientesinnovadores.

Cocheros, cuentaconunmanual de procedimientos, métodosy practicas que lo di-
ferencian en el mercado con esquemas exclusivos de comercializacion, incluyendo
la identidad visual estandarizada, Know-How, derechos de propiedad intelectual,
incluidos secretosindustriales. Cuenta con servicio al cliente, consultoria gerencial,
sistemade gestidony tecnologia.

Para garantizar la estandarizacion y calidad de sus productos Cocheros brinda a sus
franquiciados montajes de local bajo la figura llave en mano, entrenamientos, acompa-
flamientoy evaluacion especializada. Realiza una capacitacion de forma presencial du-
rante un mesy provee acompafnamiento directo enlos puntos de venta. Con ello busca
formarempresarios exitososy consolidar sumarcanacional einternacionalmente.
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El control de calidad

Laesenciadelcontrato de franquiciaeslalicenciademarca, guejunto conlos demasderechos
de propiedad intelectual como el secreto comercial, los derechos de autor, los disefios indus-
trialesylas patentes, sustenta el prestigiodelamarca.””Lamarcaeselelementovitaldelafran-
quicia, y protegerlay fortalecerla reviste unaimportancia decisiva para el franquiciadory para
el franquiciado, pues la prosperidad de ambos depende de que se logre mantenerlamarcay,
consuerte, realzar su atractivo.

Paramantenerel atractivodelamarca, hay que cuidarsu calidady conservarinalterable laima-
gen que el publico tiene de ella. El franquiciador autoriza a otro (el franquiciado) el derecho
de usarlamarca, pero no se puede desentender de laresponsabilidad de velar porla calidad
delos productos y servicios que llevan la marca y por que se mantenga la coherencia en toda
experiencia visual y emocional de interaccion con la marca. Es decir, prescindiendo del esta-
blecimiento de la franquicia al que acude, el consumidor debera encontrar siempre el mismo
producto. Otrarazdn porla que el franquiciador no puede dejar de lado esa obligacién, pues
el control de calidad es vital para mantener el atractivo de la franquiciay el valor del fondo de
comercio de la marca. Si decaen las normas de calidad en un establecimiento de la red, eso
afectara atodalafranquicia. El franquiciador no se puede desentender, pues en su calidad de
propietario de lamarca, tiene la obligacidonlegal de velar por que lapersonaalaque hadadola
licencia (en este caso, el franquiciado), mantenga el control de calidad. Si el franquiciador no
cumple esa obligacién, 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 practica de “nudalicencia”.

Como quedailustrado, el franquiciadorejerce un control considerable sobrelaformaenqueel
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 explotacion de la franquicia. El manual de explotacién es la base
de la explotaciéon 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. Laformaciéninicialy constante, seguida de visitas periddicas programadas, y otras
realizadas al azar, al establecimiento delfranquiciado, constituyenun medio sumamente (til de

°Eninglés existendos palabras paradesignarlamarca, brandy trademark,y ambas se empleande formaindistintaenla
presente guia. No obstante, cabe precisarque brand se usaen elmundo de lamercadotecnia, mientras que trademark
esuntérmino deldmbitojuridico, porlo cualno sonsiempre equivalentes. Se apreciaclaramente ladiferenciaentrelos
dostérminos cuando se dice quelamarca (brand) pierde valorenelmercado (porejemplo, debido aactos o declaracio-
nes delpropietario, lacompafiiaouno de sus directores) que pueden empafar el prestigio de lamarca ante el publico.
Enesoscasosnocambialacondiciéonjuridica delamarca, esdecir,que lamarcano dejade serunamarcainscritaenel
Registro demarcas. Dicho de otromodo, desde eldngulo del Derecho de marcas, latrademark sigue siendo tanvéliday
gozando de proteccidnjuridicacomo antes. Porconsiguiente, lagestién estratégicadelaimagende unaempresaabar-
camuchomas que lagestiénde sus marcas entanto que activosjuridicos. Paraméasinformacionenmateriade marcas,
véase https://www.wipo.int/documents/d/business/docs-es-el-secreto-esta-en-la-marca-co-es.pdf publicacion
delaOMPIN.°900.1adaptadaa Colombia.
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garantizar que el método de la franquicia se aplique en todos sus aspectosy que lareputacion
delamarcapermanezcaintacta.

Se entiende por “combinacién de marcas” el hecho de que dos 0 mds 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 enel que haya dos o mas marcas envez de una sea mas visitado.

Entre las ventajas que suele presentarla combinacidn de marcas estan:

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

» Reducir el importe de la inversidon 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.

Silacombinacion de marcas no selleva a cabo debidamente, los propietarios del negocio co-
rrenungranriesgo de crear confusiéonenelcliente, lo que asuvezpuede traducirse enuna pér-
didadevalordelamarca,ycomolamarcaeslacolumnavertebraldelafranquicia, todapérdida
aeserespectopuede sercatastroficaparael propietariodelamarca. Entrelas medidas practi-
cas que se puedentomar para evitar que eso ocurra estan:

» Las dosempresas que deseenrealizaruna combinacion de marcas deben serde naturaleza
complementaria; entre los ejemplos de lo que puede ser complementario en ese sentido
estanunalibreriayuncafé, ounagasolinerayunestablecimiento de comidarapida. No obs-
tante, auncuando la proximidad de las empresas puede ofrecerun mayornimero de venta-
jas al consumidor, debe haberbastante distancia enla naturaleza de la actividad pues delo
contrario se corre elriesgo de confundiral consumidor, que pensard que hay algunarelacién
entre ambos negocios.

» Aungue estén bajo el mismo techo, serd necesario que haya un 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 disefio como el
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tamano de letra, los colores, el espacio de separacion y los agradecimientos; se evitara asi
dentrodelo posible el riesgo de confusion entre marcas o de pérdida de valor de las mismas.

» Porultimo, en el contrato de combinacion de marcas sera preciso estipular que el fondo de
comercio generado por cadaempresaird en beneficio de cada propietario.

La combinacion de marcas esuna actividad que esta creciendo enlos Ultimos afos en nuestro
pais, en parte porque los consumidores piden mezclas de marcas icénicas que les permiten
traerlanostalgiade sabores tradicionales a productosinnovadores.

Sobretodo, enlaindustria de alimentos esta dinamica de colaboracion permite el crecimiento
delasventasylaapertura de nuevos mercados.

Uno de estos ejemplos esla alianza entre Alpinayla Compafiia Nacional de Chocolates através
delaunionde dos productos populares: Bon Yurty chocolates Jumbo, manifestando Valentina
Viera, vicepresidente de mercado de Alpina que “estaunion 100% colombianayllena de orgu-
llo, es esencial para no dejar de sorprenderalas nuevas generaciones”.

McDonald’s ha utilizado muy bien esa figura. Porejemplo, el McFlurry de McDonald’s mas Cho-
corramo de Productos Ramos, los productos mas conocidos de ambas marcas.

Con esta estrategia marcas internacionales buscan innovar continuamente, variando la oferta e
incluyendo nuevas marcas fabricantes de golosinas famosas a nivel mundial y local. Por otra par-
te, paralasmarcaslocales el hacerparte de este popular producto refuerza su posicionamiento,
pero sobre todo les permite beneficiarse de lavisibilidad que unamarca como McDonalds.

PRACTICAS OPTIMAS EN LA GESTION DE LAS MARCAS.

MANTENERLASOLIDEZDE LAMARCA: Eluso correctodelamarca

Unavezregistradala marca hay que preocuparse de su mantenimiento en el Registro de marcas,
pagando las debidas tasas derenovacion. Ademas, es menester mantener su prestigio en el mer-
cado, utilizdndola de forma diligente como se indica a continuacion:

>En Colombia no es obligatorio, pero se puede emplear el simbolo ®, que indica que se trata
deunamarcaregistrada.

->Distinguirla marca del texto que laacompafa mediante letras en mayuscula, negrita o cursi-
va, o poniéndola entre comillas.

->Utilizar la marca siempre de la misma forma. Sila marca esta registrada con una grafia, disefio,
colorotipodeletraparticular, velar por que siempre sea utilizada de la misma forma. No hay que
modificarla, por ejemplo, utilizando guiones, abreviandola o expresandola mediante una com-
binacion o abreviacion (porejemplo, se escribira “estilograficaMontblanc”, y no “Mont Blanc”).

->No se debe usarlamarcacomo 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 dirad “retocado con el programain-
formatico Adobe Photoshop”, no “photoshopeado”).
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>Nosedebeusarlamarcaenplural(porejemplo, se dira “los caramelosTic Tac”, no “los tic tacs”).

>Establecerdirectricesy practicas 6ptimas claras que ensefien eluso de lamarca al personal,
los proveedores, los distribuidores y los consumidores. Velar por que todos los interesados
observensinexcepcionlasnormasy directrices.

->Gestionarlamarca, establecery mantenerlaidentidad delamarca, losvalores que proyectansus
productosy serviciosy que permitencrearyampliarlarelaciondelamarcaconsupublico objetivo.

19. Denominacion social, nombre comercial y
nombre de dominio

Elfranquiciadordeberasopesarsiautorizaalosfranquiciadosaqueusenelnombre delafranqui-
ciaenunadenominacién social, nombre comercial o nombre de dominio. Conviene evitar dicha
posibilidad, aunque en algunos casos lalegislacion 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 controlarese registroy 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 elnombre de la franquicia.

La necesidad de reproducir todos los aspectos de la actividad comercial franquicia-
dase ejemplificadebidamente conlacompanfiadedicadaal cuidadoydisefio de ufias

%ﬁgwlll

nails experience

SuperWow!!!® se haconsolidado comounacompaiiacolombianaenfocadaenel cui-
dadoyeldisefio delasuias, através delaestructuracionde unmodelo de negociode
Spas deuhasenfocado enpotencializarlabelleza, estiloy confianza delos clientes.

FundadaporLiliana Franco,unamujeremprendedora, creativa, trabajadoray perse-
verante quien en 2013 inicié el negocio como un showroom de maquinas impresoras
de disefios de uias que ofrecia a peluquerias. Después de un tiempo, toma la deci-
sionde detenerlaventa delas maquinasy usarlas en su propio negocio, para ofrecer
unaexperiencia de calidad estandarizada alos clientes.

Asicrea un spa para ufias, en un espacio totalmente diferente a las peluquerias tra-
dicionales. Unlugar con productos libres de quimicos, bioseguro, con manicuristas
profesionalesyadministradoras que se destacan porsuatencidnal cliente.
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En 2016, junto con su esposo, quien decide retirarse del mundo de la bolsa para tra-
bajar con ellay expandirlamarca a través de un modelo de franquicias, deciden uti-
lizar esta herramienta para que el modelo creado pudiera crecery estandarizar una
experienciainnovadoray atractivaenelsectordelabelleza. Iniciacon éxito este pro-
ceso, con mas de 1.500 solicitudes y con muchos emprendedores interesados en
invertirenunnegocio de belleza.

SuperWow!!! Ofrece a sus franquiciados todo elacompafamiento necesario para el
disefioy decoracién dellocal manteniendo la estética de la marca, capacitaciéonen
todos los procesos a través de un programa intensivo de dos semanas, el manual de
operaciones que detalla los procedimientos claves para el manejo del negocioy el
manual de marca que busca garantizar unaimagen homogéneay mantener el posi-
cionamiento delamarca, representaciony apoyo durante laaperturay suministralos
pasos aseguirparalacorrectaoperacion del sitio.

Adicionalmente realiza evaluaciones periédicas y presta ayuda permanente, asi
como una constante capacitacién a través de videos, noticias y correos electréni-
cos.Lamarcatambiéndesarrollaproductosinnovadores delamano delaboratorios
aliadosconelfindeimpulsarlasventasyfortalecersuimagenenlosclientesycuenta
conuna estrategia de marketing disponible paratodoslos franquiciados.

.

Elementos de la franquicia protegidos por derecho de autor:"

>Formularios como contratos, hojas de pedido, cuadrosy hojas de inspeccion.

>Mediosdidacticos paralaformaciondelos franquiciados (videos, guias, podcasts, etcétera)
o delpublico, silafranquicia se dedica alaensefnanza.

>Publicidady medios publicitarios: publicidad por television, prensa escrita e Internet, cartele-
ras, folletos y demas medios publicitarios concebidos expresamente para el establecimiento.

>Prospectos de la franquicia.Programas informaticos creados expresamente para llevar la
franquicia.

->Sitios web eilustraciones, como los dibujos de personajes emblematicos, ya sean personas
o animales; por ejemplo, Ronald McDonald (McDonald’s), Osito Bimbo (Grupo Bimbo) o el co-
nejorosado (Duracell).Menus, boletines, fotografias y planos.

>Elementos graficos enlas camionetas dereparto, cochesy demas vehiculos que se emplean
paralafranquicia.

"Extraido de “Copyright Protection: The Forgotten Stepchild of a Franchise 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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La solucidn de las diferencias relativas a franquicias se rige por dos principios fundamentales. Por
unlado,ydentro delo posible, el franquiciadorno debera darlaimpresion de que quiereimponer-
se al franquiciado con un criterio sumamente legalista. Por otro lado, tampoco podra mostrarse
incautoy permitir que el franquiciado decida por su cuentalas cldusulas del contrato de franquicia
ylas partes del manual de explotacién que desea cumplir. No es facil conciliarambos principios.

Cuando surge una diferencia entre las partes en la franquicia, no conviene que el franquiciador
busque imponerse con argumentos legalistas, salvo en casos de incumplimiento muy grave del
contrato, como alentar a que los demas franquiciados incumplan el contrato, revelarinformacion
confidencial, utilizarindebidamente las marcas y demas derechos de propiedad intelectual de la
franquicia, tener intencidn de establecer un negocio competidor; no pagarlos canones estipula-
dos. Enesos supuestos, laobligacionineludible delfranquiciador es proceder conrapidezy efica-
ciaparaquelacontraparte no se salgaconlasuyay que ello sirva de advertencia alos demas fran-
quiciados. A menos que el problema sea muy grave, habra que dialogar con el franquiciado para
buscaruna solucion. Lo idea es empezar por la negociacion, y si eso falla, recurrir a la mediaciény
endultimainstanciaal arbitraje. Laviajudicial debe sereldltimorecurso. Unamanerade allanarel ca-
mino esincluir una clausula de solucion de diferencias en el contrato, porla que las partes queden
obligadas arecurriralamediacién de la OMPly, sino hay acuerdo, al arbitraje acelerado.”

Cuestioneslitigiosas mas habituales enun contrato de franquicia:

» Incumplimiento delos pagos: Unadelascausas de mayornumero de diferenciaseselimpa-
go del canon de explotacidn cuando el franquiciado que lleva ya un tiempo en la actividad
dejade pagarlo porque considera escaso el rédito que obtiene.

» Eleccidon del emplazamiento y usurpacion de la zona estipulada o intromisién en la clientela
ajena y redes de distribucion: Por lo general incumbe al franquiciado escoger el emplaza-
mientoy el franquiciador debe ayudarlo, pero en ultima instancia tiene derecho arechazar el
lugarelegido. Elrechazo del emplazamiento que escoge el franquiciado puede provocar di-
ferencias entre las partes. También surgen problemas cuando el franquiciado entiende que
se usurpasuzonaporque elfranquiciadorabre establecimientos competidores a proximidad
delterritorio que se le haasignado. Hay otras maneras de competir con el franquiciado, como
venderlos productos porinternet o en establecimientos queradican enelterritorio asignado.

» Préacticas y procedimientos contables: El contrato de franquicia impone al franquiciado la
obligacion de presentarampliainformacién para que el franquiciador pueda evaluar el ren-
dimiento y comprobar sise cumplen el pago del canon de explotaciény las demas obliga-
ciones del contrato. Muchas diferencias se deben alano presentacidn de informacidn.

?Laclausulaquerecomiendala OMPlsobrelamediacion seguida, enausenciade solucion, de arbitraje acelerado
puede consultarse en: (http://www.wipo.int/amc/es/clauses/index.html#2).
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Uso indebido de fondos para publicidad: En la franquicia se constituye un fondo especial
parapublicidad, conlas aportacionesdelos franquiciadosy gracias al cual se sufragalapu-
blicidad de todala ensefa. El empleo con otros fines del capital de ese fondo se considera
“usoindebido” y generaunlitigio.

Supervisidn 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. Lafalta de formacidny del apoyo convenidos es fuente de litigio.

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 deventadelamateriaprima: Otra causade descontento es cuando el franquiciadono se
beneficiadelasrebajas que hace el fabricante al franquiciador. Las economias de escalaesuna
delasventajas que el franquiciado esperaobtenerdelafranquicia;y de ahique aspireacomprar
materia prima a un precio mas barato que sila comprara por su cuenta. El conflicto surge silos
franquiciados creen que lacompetencia paga menos poresamisma materia prima.

Diferencias de trato: Por norma general, las ventajas que el franquiciador ofrece a un fran-
quiciado deben hacerse extensivas alresto de los franquiciados, salvo que se puedajustifi-
carque, 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 podrarechazarla candidatura de compradores
potenciales que proponga el franquiciado sitiene razones fundadas para ello.

Falsas declaraciones por el equipo de gestidny ventas del franquiciador: Otra causa de liti-
gios sonlas falsas declaraciones realizadas porlos empleados del franquiciador a los intere-
sados en adquirir la franquicia para convencerlos de que firmen el contrato. Lo mas habitual
es inflar las previsiones de beneficios o no exponer correctamente las condiciones de la in-
version inicial. Por consiguiente, es importante poner en guardia a los equipos de gestidony
ventas del franquiciador sobre el peligro de la exageracion a los fines de vender la franquicia.
Ademas, en los paises en los que la legislacidn contempla requisitos especificos en materia
de divulgacion, hay que esforzarse por cumplir esos requisitos, por cuanto al no hacerlo se
corre elriesgo de serdemandado porelfranquiciado y porlasinstituciones competentes.

Modificacion delmétodo de explotaciony delnombre delamarca: Dentro delo posible, los
franquiciadores propiciaran que los franquiciados participen en la modificacion del méto-
dodeexplotarlafranquiciayenlabulsquedadeunnuevo nombre paralamarca. Ambos tra-
bajos suelen entrafar costos elevados; por consiguiente, es preciso que los franquiciados
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esténtotalmente de acuerdoy se comprometan conlos cambios propuestos. Enlamedida
en que el cambio del nombre de la marca implique un cambio en la marca o la creacién de
unavariante de lamisma, habra que teneren cuentalas consecuenciasjuridicas de esos ac-
tos, tanto en la titularidad y como en el derecho a utilizar la marca; esa cuestion debe ser
abordaday aclarada debidamente.

» 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 correr conlos gastos; el fran-
quiciado es demandado porinfraccidn de derechos de propiedadintelectual y hay que es-
tablecer si el 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 larelacién de 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 tomod 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 propiedadintelectual es que el franquiciador no hayaregis-
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 descripcidon geografica, como
“Londres” o “Reino Unido”. En esos casos, el franquiciado a veces hace valer sus derechos
sobrelamarcayladescripcidn geografica. De ahique deba evitarse ofreceral franquiciado
la posibilidad de afadir descripciones enlamarca.

La posibilidad de que se produzcan litigios y malentendidos podria minimizarse si se mantie-
ne unadocumentacionadecuada. Ademas, unalaborconcienzuda por parte del franquiciador
durante el proceso de seleccion del franquiciado puede contribuir a evitar o minimizar futuros
problemas. La selecciénadecuadadelfranquiciado es fundamental parael éxito de la franqui-
cia.Auncuandonohaygarantias, elhecho de que el franquiciadorhayainvertidoladebidacan-
tidad de tiempo y de energia para realizar una evaluacion detenida de laidoneidad y las cua-
lificaciones del franquiciado (experiencia, solvencia patrimonial, motivacidn y compromiso)
puede suponer muchos menos conflictos. Andlogamente, es importante que el franquiciado
tome tambiénsus precauciones, solicitando asistencia de expertosy estudiando debidamen-
te las obligaciones financieras potenciales en que puede incurrir alos fines de estar seguro de
que podra cumpliresas obligacionesy de que el negocio serarentable.
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LA GESTION DELOS SECRETOS COMERCIALES
1. Hay que haceruninventario de los secretos comerciales:
i. Informacion cientificay técnica:
a. Informacidén sobre los productos:

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

b. Informacionreferida alafabricacion:

> Métodosy conocimientos técnicos que se emplean enla 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 en tramite de patentesy de modelos de utilidad y cuadernos de laboratorio

e. Antecedentes “negativos”: defectos de la actividad que no se han podido resolvery pro-
yectos deinvestigacion abandonados

ii. Informacionestratégica

> Planes de explotacion, de publicidady de mercadotecnia

> |deas literarias plasmadas; métodos comerciales o de explotacidn 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. Informacionfinanciera

-> Datos sobre costosy precios
> Previsiones financieras
> Facturaciény catalogos 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 detomade conciencia/fuertes medidas de observancia

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

c. Comprobarque elnuevo personal que proceda de firmas de la competenciano 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. Guardarconllave ladocumentacion

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

c. Ladocumentacién se entregara exclusivamente a quienes debenhaceruso de ella

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

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

f. Restriccion del acceso; registro enlarecepcion, libro de visitas, acompafiantes para las

» 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
arrojaranalapapelera, sino que se destruiran conlamaquina trituradora

h. Vigilarlatransmision de documentos porInternet
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Eltiempo de vigencia del contrato deberia serlo suficientemente largo para permitiralos fran-
quiciados amortizarsusinversionesiniciales especificas delafranquicia. Enlapractica, el con-
trato de franquicia suele durar cinco o diezanos. Porejemplo, franquicias comolade BBC (Bo-
gotd Beer Company) cuenta conunavigenciade 10 aflosy Cocheros ofrece unavigenciade 15
anos quetiene encuentaquerequiere montaje dellocalllave enmano. Unpequefo porcentaje
de los contratos no llega a los cinco afos, como franquicias Quest aunque incluye la posibili-
dad derenovacidn, o Servientrega que ofrece contratos a un aflo conrenovacion automatica.
Franquicias como McDonald’s, Burger King, Subway y KFC otorgan licencias de veinte afos,
lo que se explica por la duracién de los contratos de arrendamiento de los franquiciados y el
elevado capital necesario paraponerenmarchaelnegocio.

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 franquiciadorrechazarla prérroga que rescindir el contrato.

Alos fines de establecerun plazoinicialrazonable debe tenerse en cuenta el tipo de actividad,
losrequisitosy lainversion 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 continuacidn se exponen varios principios rectores en lo que respecta a las
cldusulas derescisiéon de los contratos de franquicia:
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» Espreciso estipulardeformaclaray sin dejarespacio paraelequivocolas 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
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. En los Estados Unidos de América, el docu-
mento de informacidn 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 notificacidény, segunlas circunstancias, lafacul-
tad de subsanar oremediar elincumplimiento. Por dltimo, sihay que proceder alarescision,
debe actuarse de formajustay educada.

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 explotar la franquicia equivalente
al que se ofrece a todo nuevo franquiciado, y no solo el periodo restante estipulado en la
franquicia original.

Enlacldusula de prérroga serecogen, entre otras, las siguientes condiciones:

» El franquiciado debera notificar al franquiciador la voluntad de renovar el contrato, por lo
general, entre tres anueve meses antes de que expire el mismo. El plazo exacto de notifica-
cién suele depender del tiempo que tardaria el franquiciador en encontrar un nuevo fran-
quiciado sielactual no 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.
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Enlos contratos de franquicia habria de evitarse laintroduccion de clausulas que priven de
la facultad de prérroga al franquiciado en caso de incumplimiento leve o menor, pues esas
circunstancias soninevitables en elmundo de la franquicia.

» Elfranquiciado deberarenunciar atoda accioninterpuesta contra el franquiciador. Larazon de
ser de esa cldusula es que el franquiciador no tenga que preocuparse de que puedan interpo-
nerse accionesjudiciales enrelacionconhechos que tuvieronlugar durante el “antiguo” contra-
to; ambas partes deben comenzar desde cero. Con esa clausula, en esencia, el franquiciador
concede la prérroga a condicion de que el franquiciado no lo demande en virtud del anterior
contrato. Hoy endia, esa clausula se recoge habitualmente enlos contratos de franquicia.

» El franquiciado tiene la obligacién 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 renovacién. 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 para reembolsar los gastos juridicos y administrativos en que
incurra el franquiciador para formalizar el nuevo contrato de franquicia.

» El franquiciado puede perder el derecho de prérroga si ha obtenido malos resultados. Aun
cuando hay muchasreservas sobre sies o no conveniente fijar requisitos minimos en materiade
resultados durante el plazo del contrato (en algunos paises no existen), lainclusionde unrequisi-
to de unacldusula derendimiento minimo en el contrato de prérroga es totalmente distinto. Los
franquiciadores deben considerarla posibilidad de incluiruna disposicién 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 olas zonas de captacion son comparables entérminos generales.

» El nuevo 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 legislacidn. Se trata de un asunto
delicado: ;puede el franquiciador, en el momento de renovacidn de la franquicia, realizar
cambios radicales como aumentar el canon por los servicios de gestién, del 5% al 15%7? La
respuestadependera delasleyesy practicas de cadapais.

Al no existir en Colombia regulacidn especifica para la franquicia, primara siempre la voluntad
delas partes que estard consignada en el contratoy enlos documentos adjuntos al mismo.
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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 a una persona que acepte el franquiciadory que redna los criterios de se-
leccién fijados por éste. Ademas, en el contrato de franquicia suele constar una disposicion
que otorga al franquiciador un derecho de opcidn prioritaria para adquirir el negocio del fran-
quiciado si el 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.

Como en cualquierrelacién, comercial o de otro tipo, las cosas pueden salir mal. La prudencia
y el sentido comun aconsejan, por consiguiente, que se reflexione sobre posibles problemas
que pueden plantearse y estropear una relacién que por lo demas es buena. Ese consejo se
aplica a todas las relaciones comerciales pero es particularmente importante en el contexto
delas franquicias, enelque se contemplaunarelacidénalargo plazo de estrechayregularcola-
boraciénentre el franquiciadory el franquiciado. Anticiparse alos acontecimientos suele serla
mejor prevencion. No obstante, si, pese a todos los esfuerzos, surgen problemas, el modo en
que se abordeny se solucionen sera decisivo parala perduracion de la franquicia.

Elfranquiciadory el franquiciado siempre pueden recurrir a la via judicial en caso de incumpli-
miento de las disposiciones del contrato y en algunos casos ésa sera la mejor forma de resol-
verunadiferencia. No obstante, habida cuenta de la complejidad del proceso, sobre todo, los
gastos que acarreay el tiempo que lleva, lo mas sensato sera buscar otra salida a la situacion.
Los métodos mas comunes a ese respecto sonlamediaciony el arbitraje, pues no duran tanto
tiempoy, enelcasodelamediacion, sonmenos onerosos. En particular, el arbitraje es el mejor
método para solucionar diferencias cuando las partes estan en diferentes paises.

Lonormalesqueenelacuerdo se prevealaposibilidad derecurriralamediaciony/o al arbitraje
que, en algunos paises, esta establecido por ley. A diferencia de la mediacion, el arbitraje se
parece mas al pleito cldsico, pues el procedimiento termina con la decisién del arbitro, y porlo
general, esadecisidnse debe ejecutar. Porotrolado, lamediacion es menos formal. Las partes
eligen por consenso aun mediador a quienincumbe facilitarla solucién de la diferenciay para
lo cual procurahacer que las partes se pongan de acuerdo. Es decir, el mediadorno posee au-
toridad paratomarunadecision sobre elasunto ensi, sino que su autoridad se limita a propiciar
gque las partes encuentren una solucion satisfactoria para ambas. Durante el tramite de la me-
diacion se ofrece alas partes la oportunidad de exponer sus respectivas posiciones al media-
dor, tanto en presencia de ambas como en privado. Las deliberaciones mantenidas en privado
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son confidenciales. Por lo general, antes de recurrir a uno de ambos métodos de solucién de
diferencias se aconseja alas partes queintentenrecomponerlasituacion porlaviainformal, de
serposible, conversando caraacara.

Entodo caso, esimportante que las partes desde elinicio delarelacion establezcanen el con-
trato la forma en la que abordaran las diferencias que resulten en la relacion contractual. En
casodeunsilencio sobre eltema, se deberan acogeral sistema dejusticialocal.

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

El Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI (el Centro de la OMPI) es reconocido por su neutralidad
enlasoluciéon de diferencias en el dmbito internacional. Brinda mecanismos alternativos parala solu-
cién de diferencias, como lamediacion, el arbitraje y el arbitraje acelerado con arreglo al Reglamento
de Arbitraje Acelerado dela OMPI, y poresos servicios cobraunas tasas que no tienenfineslucrativos.

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 serdesignados porlas partes paralos procedimientos llevados ante la OMPI.

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 econdémicas, 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 mediaciéndela 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/

24. Cuestionesrelativas alarescision del
contrato

Unavezrescindido el contrato, elfranquiciadorse tendra que ocupardelasrepercusionesdela
rescisidonenlareputaciondelafranquiciay elriesgo de que elantiguo franquiciadohagauso de
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lamarca, los secretos comerciales y la demas documentacion secreta y conocimientos técnicos
adquiridos araizdel contrato. Con ese fin se estipulan cldusulas para protegerlamarcaylaimagen
de marca; esas disposiciones se conocentambién como pactos de nocompetenciay que restrin-
genelderecho delantiguo franquiciado de ejerceruna actividad que compita conla franquicia.

Deahique, paraprotegerlareputaciondelafranquicia, elantiguo franquiciado debatomaruna
ovarias de las medidas siguientes:

» Cancelarelregistrodelalicenciadeusodelamarcaconcedidaporelfranquiciador,encaso
de que se hayaregistrado la licencia.Cambiar los letreros y la decoracién del local y de los
vehiculos.

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

» Cesarelusodelosarticulosde escritorio, elementosimpresos, sitiosweb, etcétera, quelle-
venlas marcas de comercio, marcas de servicio,nombres comercialesy nombres de domi-
nio del franquiciadory demas elementos que guardenrelacién conlafranquicia.

» Restituirtodoslos manuales de explotacion.
» Cesareluso delmétodo del franquiciador.

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

Ademas, el franquiciador se puede reservar el derecho de comprar el material inmobilizado
(los bienes materiales) de la actividad segun una férmula fijada de antemano (como el costo
depreciado)y de hacerse con el contrato de arriendo dellocal donde se ejerce la actividad. En
ese caso, el franquiciado perdera por completo el negocio. Muchos franquiciadores ejercitan
esos derechosyluegovendenellocalaunnuevointeresado como franquicia “llave enmano”.

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 restriccidn es de caracter prudencial o proporcionado. Para eso la restriccion
debe cumplirlas tres condiciones siguientes:

» Laduraciéndelarestriccidon. Engeneral, se recomienda un afio como maximo.

» El alcance de la restriccion. 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-
dollevauna hamburgueseria, resultard nula por excesiva la cldusula que le prohiba dedicar-
se a“actividades delramo delaalimentacion”.,

» Lazonarestringida. Lazona enla que se prohibe competirconlafranquicia deberdlimitarse ala
quesepactdenelcontratoy, sinoestaestipuladaconprecision, se entenderd que esla “zonade
influencia” del establecimiento franquiciado. Es decir, siel 80% de los clientes del franquiciado
vive acinco kildbmetros dellocal no tendria justificacidon alguna prohibir unazona mas extensa.
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265. La accion colectiva

Cuando se presentan problemas con el franquiciador el franquiciado no suele animarse aem-
prender solo la batalla enlos tribunales. Aunando esfuerzos, los franquiciados que se encuen-
tran en una situacién similar podran interponer una accion colectiva en nombre del grupo de
franquiciados. En las jurisdicciones en que no es comun la accidn colectiva, los franquiciados
conproblemas semejantes podransumarse alaaccionemprendida porotros. Para protegerse
de esa eventualidad el franquiciador suele estipular que, en caso de litigio o arbitraje, el fran-
quiciado podra presentar exclusivamente las reclamaciones propias y nolas de terceros.
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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 las indicaciones geograficas. 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, 0 a autorizar a un tercero a utilizarla a cambio de un pago. El
periodo de proteccidn 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 sancionarlainfraccion delas marcas.

Las marcas pueden consistir en una palabra o en una combinacién de palabras, letras y cifras.
Pueden consistir asimismo en dibujos, simbolos, signos tridimensionales como la formay el
embalaje de los productos, y en algunos casos incluso signos auditivos como la musica o so-
nidos vocales, fragancias o colores utilizados como caracteristicas distintivas. Ademas de las
marcas que identifican el origen comercial de productos y servicios, existen otras categorias

B Extraido de ;Qué eslapropiedadintelectual? (publicacionN° 450 de la OMPI(E)IISBN 978-92-805-1155-40:
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_450_2020.pdf), salvo eltitulo correspondiente al secreto
comercial, que hasidotomado de Laclave delapropiedadintelectual - Guia para pequeiosy medianos expor-
tadores, publicadaporel Centrode Comercio Internacionaly la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI) (Ginebra, 2004) adaptado a Colombia.
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de marcas. Las marcas colectivas son propiedad de una asociacidén cuyos miembros las utili-
zan paraidentificarse conun nivel de calidady otros requisitos establecidos porla asociacion.
Ejemplos de dichas asociaciones sonlas asociaciones de contables, ingenieros o arquitectos.
Las marcas de certificacién se conceden a un producto que satisface determinadas normas,
pero no serestringen alos miembros de organizaciones. Pueden ser concedidas a cualquiera
gue pueda certificar que los productos en cuestidn satisfacen ciertas normas establecidas.
Las normas de calidad aceptadas internacionalmente “ISO 9000” son un ejemplo de estas
certificaciones ampliamente reconocidas.

Laproteccionjuridica de lamarca se obtiene mediante el registro. El registro se obtiene presen-
tando la correspondiente solicitud en la Superintendencia de Industria y Comercio. Las solici-
tudes deregistro de marca se suelenrechazar por “motivos absolutos” enlos siguientes casos:

» No constituyaunamarca

» Nombres genéricos. Por ejemplo, no se puede registrar la marca SILLA para vender sillas;
serarechazada, pues “silla” es elnombre genérico del producto.

» Nombres descriptivos. Son palabras que se emplean en el comercio para describir el pro-
ducto en cuestion. Por ejemplo, la marca DULCE sera rechazada para vender chocolates
por serdescriptiva. Del mismo modo, los términos elogiosos o que expresan una cualidad,
como RAPIDO, ELMEJOR, CLASICO o INNOVADOR, daran pie a objeciones similares, ame-
nos gue sean parte de unamarca que, porlo demas, es distintiva.

» Marcas engafnosas. Estas marcas son las que engafian o pueden confundir al consumidor
sobrelanaturaleza, calidad u origen geografico del producto. Porejemplo, vender margari-
naconlamarcaVACAserarechazada, pues se entiende que confundird alos consumidores,
yaque laasociaranconlos derivados de laleche (es decir, la manteca).

» Corresponden a otros derechos de propiedad industrial como las variedades vegetales o
tecnologias cuya proteccion esta llamada a expirar en un tiempo determinado con el finde
garantizarelacceso alas mismas por parte de lasociedad.

» Marcas que se consideren contrarias al orden publicoylamoral. Las palabras eilustraciones
que se considere quebrantan las normas de la moral y la religion no suelen ser aceptadas
parasuregistrocomo marcas.

» Lasbanderasylos escudos de armas, signos oficiales de controly emblemas de Estadosy
de organizaciones internacionales que hayan sido comunicados a la Oficina Internacional
de la OMPI suelen estar excluidos del registro. Véase el articulo 135 de la Decisidén Andina
486 de 2000

La solicitud se rechaza por “motivos relativos” cuando:

» Entra en conflicto con derechos de otro signo anterior, es decir, cuando seaidéntico o se-
mejante auno a unamarca, un nombre comercial, unlema o unaindicacién geografica, que
yahasidoregistrada parauntipo de productoidéntico o similar.
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» Afectalaidentidad o prestigio de unapersonanatural ojuridica
» Infringe elderecho de propiedadindustrial o el derecho de autorde untercero

» Afecte elderecho deunacomunidadindigena, afroamericana olocal sobre sunombre, sig-
nosydenominaciones ancestrales.

Véase articulo 136 de la Decision Andina 486 de 2000

Véase asimismo El secreto esta enlamarca - Introduccién alas marcas dirigida alas pequefas

y medianas empresas

Secreto Comercial

En términos generales, toda informacién 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 fabricacioén, o los conocimientos especializados necesarios parallevara cabo
determinada operacidn. Los elementos comunmente protegidos como secretos comerciales
incluyen procedimientos de fabricacion, resultados de investigaciones de mercado, perfiles
de consumidores, listas de proveedores y clientes, listas de precios, informacion financiera,
planes empresariales, estrategias comerciales, estrategias publicitarias, planes de comercia-
lizacion, planesy métodos de ventas, métodos de distribucidn, disefios, dibujos, planos arqui-
tectonicos, planes de trabajo, mapas, etcétera.

Si bien las condiciones varian de un pais a otro, existen algunas normas generales que definen lo
que puede ser considerado secreto comercial. La informacion generalmente conocida o facil-
mente comprobable no puede protegerse como un secreto comercial. Incluso la informacién di-
ficilde obtenerpuede perder su condicion deinformacion protegida si el titularno adoptalas pre-
cauciones apropiadas para mantener la confidencialidad o el secreto. La informacién debe tener
valorcomercialy poreso esunsecreto, y elposeedor delainformaciéon debe haberadoptadome-
didasrazonables paramantenerla confidencialidad o el secreto (por ejemplo, mediante acuerdos
de confidencialidad o no divulgacién contodo aquel que tengaacceso alainformacién secreta. El
mero hecho de llamar secreto comercial aunainformaciénno le otorgara esa condicién).

El poseedor de un secreto comercial puede evitar que otros lo adquieran, divulguen o utilicen
indebidamente. Sinembargo, lalegislacidon concerniente al secreto comercialnodaderechoa
impedir que las personas adquieran o utilicen lainformacién legitimamente, es decir, sinrecu-
rrira mediosilicitos niviolaracuerdos o leyes nacionales.

Adiferencia de otras formas de propiedad intelectual, entre ellas las patentes, las marcas y los di-
sefosindustriales, el mantenimiento de un secreto comercial es basicamente una forma de auto-
proteccidn. La proteccidn del secreto comercial dura mientras la informacidn se mantiene confi-
dencial. Unavezquelainformacion se hace publica, acabala proteccion del secreto comercial.

“Los conocimientos técnicos no sonsiempre un secreto comercial, pues se entiende que constituyenuna amplia
categoriade conocimientosy técnicas que son propios de lacompafiay que se podran considerar secreto comer-
cialencasode quereunanlas condiciones establecidas.
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Derecho de autor y derechos conexos

El derecho de autor abarca un conjunto de leyes que conceden a los autores, artistas y demas
creadores la proteccion de sus creaciones literariasy artisticas, generalmente llamadas “obras”.
Un @mbito de derechos estrechamente relacionado con el derecho de autor es el de los «dere-
chos conexos», que son similares o idénticos al derecho de autor, aunque aveces mas limitados
y de menor duracion. Los beneficiarios de los derechos conexos son los artistas intérpretes y
ejecutantes (por ejemplo los actores y los musicos) en lo que respecta a sus interpretaciones y
ejecuciones; los productores de grabaciones sonoras (por ejemplo, de casetes y discos com-
pactos) en relacién con sus grabaciones; y los organismos de radiodifusion respecto de sus
programas deradioy de television. Las obras amparadas por el derecho de autorincluyen, entre
otras, novelas, poemas, obras de teatro, obras de referencia, periddicos, programas informati-
cos, bases de datos, peliculas, composiciones musicales, coreografias, pinturas, dibujos, foto-
grafias, esculturas, obras arquitectonicas, anuncios publicitarios, mapasy dibujos técnicos.

Los creadores de obras protegidas por derecho de autory sus herederos y derechohabientes
(porlo general denominados «titulares de derechos») gozan de ciertos derechos basicos en vir-
tud del derecho de autor. Detentan el derecho exclusivo de utilizar, o autorizar a terceros a que
utilicen, la obra en condiciones convenidas de comun acuerdo. El titular o los titulares de dere-
chos sobre una obra pueden prohibir o autorizar: sureproduccién bajo distintas formas, incluida
la publicacionimpresay la grabacion sonora; suinterpretacién o ejecucioén publica, asicomo su
comunicacion al publico; suradiodifusién; sutraduccion a otrosidiomas; y su adaptacién, como
en el caso de una novela adaptada como guion cinematografico. En virtud de los derechos co-
nexos se conceden derechos similares, entre otros, de fijacion (grabacidn)y de reproduccion.

Muchos tipos de obras protegidas por derecho de autor y derechos conexos requieren una
grandistribucion, comunicaciéneinversidn financiera para ser divulgadas con éxito (porejem-
plo,las publicaciones, las grabaciones sonorasy las peliculas); de ahique los creadores suelan
cederlosderechos sobre sus obrasaempresas conmayor capacidad paradesarrollarlasy co-
mercializarlas, acambio de unacompensacién enforma de pagos y/o regalias (compensacion
basadaenunporcentaje delosingresos generados porlaobra).

Los derechos patrimoniales delderecho de autortienenuna duracién, estipulada enlos tratados
pertinentes de la OMPI, que comienza con la creacién y fijacidon de la obra y dura por lo menos
50 afios a contar desde la muerte del creador. Las distintas legislaciones nacionales pueden fi-
jar plazos de proteccidn mas largos. Este plazo de proteccidn 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 protecciéon mas corto,
normalmente 50 afios a contar desde suinterpretacion o ejecucion, grabacidn o radiodifusion.

La proteccion mediante derecho de autor de los artistas intérpretes y ejecutantes tambiénin-
cluye derechos morales, que equivalen alderechodereivindicarla paternidad deunaobrayde
oponerse amodificaciones de lamisma que puedan atentar contralareputacidon del creador.
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Laproteccion delderecho de autorylos derechos conexos se obtiene automaticamente sinne-
cesidadde efectuarningunregistroniotrostrdmites. No obstante, en Colombiaexiste unsistema
nacional de registro facultativo y de depdsito de obras, administrado por la Direccion Nacional
de Derecho de Autor. Este registro se constituye en medio de prueba de las controversias rela-
cionadas con la titularidad o la creacion, las transacciones financieras, las ventas, las cesiones y
transferencias de derechos. Numerosos autoresy artistas intérpretes y ejecutantes no tienenla
capacidadnilosmedios parahacerrespetarjuridicay administrativamente elderecho de autory
los derechos conexos, especialmente teniendo en cuenta la utilizacién mundial cada vez mayor
de los derechos literarios, musicales y de interpretacidon o ejecucion. Araiz de ello, la creaciény
el fortalecimiento de organizaciones o «sociedades» de gestidn colectiva se esta convirtien-
do en una tendencia necesaria y cada vez mayor en muchos paises. Estas sociedades pueden
proporcionar a sus miembros los beneficios derivados de la experiencia y eficacia administra-
tiva y juridica de la organizacién, por ejemplo, recolectando, administrando y desembolsando
las regalias obtenidas porlautilizacion, interpretacion o ejecucién nacional e internacional de las
obras de sus miembros. Asimismo, ciertos derechos de productores de grabaciones sonorasy
organismos de radiodifusion también se suelen administrar colectivamente.

Para mas informacion, véase Expresion creativa - Introduccion al derecho de autory los dere-

chos conexos paralas pequenasy medianas empresas,

Patentes

Una patente es un derecho exclusivo concedido aunainvencion, ya sea un producto o un pro-
cedimiento, que debe ser susceptible de aplicacién industrial (Util), nueva (original) e implicar
una «actividad inventiva» (no ser de caracter obvio). Una patente proporciona a su titular pro-
teccion para suinvencion. La proteccion se concede por un periodo limitado que suele ser de
20 afos a partirde lafechade presentacidon de la solicitud.

La proteccidn de una patente significa que el titular de una patente tiene el derecho exclusivo
de impedir a otros la produccidn, utilizacion, ofrecimiento en venta, venta o importacién de su
invencidn. Por lo general, la observancia de los derechos de patente se hace respetar en los
tribunales que, enlamayoria de los sistemas, tienen atribuciones paraimpedirlas infracciones
ala patente. Por otra parte, un tribunal puede declarar nula una patente si un tercero consigue
ponerlaenentredicho.

El titular de una patente tiene el derecho de decidir quién puede, o no puede, utilizar la inven-
cion patentada durante el periodo en el que la misma esta protegida. El titular de la patente
puede dar su permiso, o licencia, a terceros para que utilicen lainvencién de conformidad con
términos establecidos de comun acuerdo. El titular puede asimismo vender el derecho de ex-
plotar la invencién a un tercero, que se convertird entonces en el nuevo titular de la patente.
Cuando lapatente expire, expiraratambiénlaproteccidnylainvencion pasara a serde dominio
publico; es decir, el titular deja de detentar derechos exclusivos sobre lainvencién, que pasaa
estardisponible para su explotacidon comercial por parte de terceros.
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Todos los titulares de patentes estan obligados, a cambio de la proteccion mediante paten-
te, adivulgar publicamente informacion sobre su invencion, a fin de enriquecer el acervo total
de conocimientos técnicos del mundo. Este volumen creciente de conocimiento publico pro-
mueve una mayor creatividad e innovacién en otras personas. Asi pues, las patentes propor-
cionanno solo proteccion paraeltitular, sino tambiéninformacién einspiraciénvaliosa paralas
futuras generaciones deinvestigadores e inventores.

Elprimerpaso para obteneruna patente consiste enpresentarunasolicitud de patente. Lasolici-
tud de patente contiene, porlo general, el titulo de lainvencidn, asicomo unaindicacién sobre su
ambito técnico; debe incluir los antecedentes y una descripcion de la invencion, en un lenguaje
claroy con detalles suficientes para que una persona con un conocimiento medio del dmbito en
cuestidnpuedautilizaroreproducirlainvencion. Estas descripciones sueleniracompanadas por
material grafico, por ejemplo, dibujos, planos o diagramas, que permiten describirmas adecua-
damente la invencidn. La solicitud contiene asimismo varias «reivindicaciones», es decir, infor-
macion que determinael alcance delaproteccidon que concede la patente.

Patentes de Modelos de utilidad

Lapatente de modelo de utilidad esun derecho de exclusiva que le otorga el Estado alinventor
como reconocimiento de la inversidn y esfuerzos realizados, a aquellas invenciones que con-
sisten en una nueva forma, configuracién o disposicidon de elementos de un artefacto, herra-
mienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o parte de los mismos, que permita un mejor o
diferente funcionamiento, utilizacion o fabricacién del objeto queloincorporao que le propor-
cione algunautilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenia.

Se diferente de la patente de invencidn por que el modelo de utilidad estd previsto parainven-
ciones menores en cuanto alrango inventivo. Las principales diferencias que cabe sefalar son:

Elmodelo de utilidad sélo contempla la proteccion deinvenciones de producto; en cambio en
lapatente deinvencién se protegeninvenciones de productoy, también, de procedimiento.

Lainvencion protegida en el modelo de utilidad debe sernuevay tener aplicacionindustrial.
Elperiodo de proteccion delmodelo de utilidad es de 10 afos.

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

guenasy medianas empresas

Disenos Industriales

Los disefios industriales (también conocidos como dibujos y modelos industriales, en funcion
desisonbidimensionales o tridimensionales)representan elaspecto ornamental o estéticode
unarticulo. Puedenincluir caracteristicas tridimensionales, como la forma o la superficie de un
articulo, o bidimensionales, como los disefios, las lineas o el color. Los disefios industriales se
aplican aunaampliavariedad de productosindustriales y artesanales que abarcan desde ins-
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trumentos técnicos y médicos, arelojes, joyas y otros articulos de lujo; desde electrodomés-
ticosy aparatos eléctricos, a vehiculos y estructuras arquitectonicas; desde estampados tex-
tiles, a bienes recreativos. Para estar protegido porla mayoria de las legislaciones nacionales,
undisefioindustrial debe sernuevo u originaly no funcional. Esto significaque el caracterde un
disefio industrial es esencialmente estético y la legislacion no protege ninguno de los rasgos
técnicos del articulo en cuestion.

Cuando se protege undisefoindustrial, el titular, es decirla persona o entidad que haregistra-
do el disefio, goza del derecho exclusivo contrala copiano autorizada olaimitacion del disefio
industrial por parte de terceros.

Para mas informacion, véase Lo atractivo esta enla forma - Introduccion a los disenos indus-

triales dirigida alas peguenasy medianas empresas
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