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Prefacio

Considerando la creciente importancia que posee la franquicia comercial como medio de ex-
pansién comercial y dada la funcién también decisiva que desempena la propiedad intelec-
tual alrespecto, creemos que la publicacién de una guia enla que se estudie la cuestién desde
el angulo internacional colmara una importante necesidad. Esperamos que esta guia sea un
recurso de utilidad e importancia para que los franquiciadores y los franquiciados de todo el
mundo, encaminados apromoverundesarrollo econdmicoy social puedan emular su conteni-
doymantenerunacomprension cohesiva de las franquicias enlaregiénlatinoamericana.

LanormativadelaAsociacionLatinoamericana de Integracion (ALADI) del que Ecuador es par-
te, enla materia de Propiedad Intelectual (En adelante P.I.) ofrece un marco legal y regulatorio
gue puede ser utilizado para promover la expansion de franquicias, enfocado en armonizar las
normativas entre los paises de laregion, proteger de la materia, facilitar inversiones y ofrecer
cooperacion técnica en materia de franquicia. Estas disposiciones son de especialimportan-
cia paralos paises en desarrollo y paises menos adelantados, en donde no existe o su expe-
riencia es escasa enmateriade franquicias.

También esperamos que este material sea de interés para los directores y demas personal di-
rectivo delfranquiciador que necesitan comprendermejorlas cuestionesde P.I. Ademas, pue-
de ofrecerinteréstambién paralos estudiantesy el publico engeneral, enelsentido de ofrecer
una primera aproximacion a una materia que resulta complicada. Con ese fin se ha procurado
utilizar unlenguaje sencilloy facil de comprender, y se ha evitado enla medida de lo posible la
jerga especializaday laterminologia técnicay juridica.

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

Enesencia,lafranquiciaesuncontrato dondeuntitularde derechos otorga aotrapartelaposi-
bilidad de explotar comercialmente estos derechos (generalmente unacombinacion de dere-
chos de propiedad intelectual, asi como de las actividades que se desarrollan relacionados a
esos derechos), siguiendo ciertos lineamientos a cambio de unaretribuciéon econdémica.

Teniendo presente este concepto, la guia introduce al lector a las distintas fases del proceso
de franquicia: la preparacion, el contrato de franquicia, la gestién de la franquiciay, por ultimo,
larescisiondel contrato de franquicia.

La importancia de administrar los activos de propiedad intelectual de la franquicia es el hilo
conductorde todala publicacién; en particular, enla guia se destacalaimportancia de la mar-
cay de los diversos derechos de propiedad intelectual en los que se funda la marcay que la
sostienenyrefuerzan.
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Confiamos en que esta publicacion serd un recurso Util para los que desean familiarizarse to-
daviamas conlafuncidénvital que cumple la franquicia en la prosperidad de unaempresa, enla
creacidonde empleoyeneldesarrolloecondmico general. Ylo que esmasimportante, espera-
mos que fomente una mayor comprensionytomade concienciaacercadelafuncién que des-
empena 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 darsus frutos.
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1. Diferentes modos de acrecentar un negocio
prospero

Toda empresa que ya sea prosperay que esté considerando la posibilidad de mejorar sus re-
sultados puede optar por aumentar la produccion de los articulos que ya ofrece o afiadir pro-
ductos o servicios que sean nuevos y mejores. En una u otra opcion se precisa capital finan-
ciero, que tendra que generarse dentro de la empresa u obtenerse de fuentes externas. Para
obtener capital externo se puede recurrir a un préstamo bancario o a la emision de acciones,
identificarinversionistas angeles, hipotecar bienes, utilizar sitios de financiacion colaborativa,
crowdfunding', entre otros.

Para el caso de Ecuador, existen diferentes alternativas de financiamiento y garantias?.Por
ejemplo, inversionistas dngeles presentes en diversos programas o la obtencion de hipote-
cas y préstamos bancarios para el emprendimiento. También se puede optar por acceder a
cualquiera de las entidades bancarias del pais, quienes brindan capital previo al estudio del
negocio. Recientemente, se destaca el uso de inversionistas dngeles. Por ejemplo, la Fintech
Kamina3 utilizd esta figura paralograr una recaudaciéon de 3.2 millones de dolares en inversion
semilla para suemprendimiento.

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

La franquicia constituye una de las estrategias mas populares y en auge para la rentabilidad y
la rdpida expansion de las empresas, especialmente, en los casos en los que la empresa care-
ce de capital financiero propio o no desea utilizarlo. Aun cuando se basa en elementos de otras
estrategias de expansion comercial enumeradas anteriormente, el franquiciado constituye una
personajuridicaindependiente (Que no es niunaempresa conjunta niunaasociaciénjuridicacon

1“Art 32. Plataformas de fondos colaborativos o crowdfunding.- Las plataformas de fondos colaborativos o “crow-
dfunding”, conectan mediante plataformas deinternet a personas publicas, privadas o de laeconomiapopulary
solidaria,denominadas promotores, que requieren capital paraundeterminado proyecto, con o sinanimo delucro,
conotraspersonas,denominadasinversores, interesadas enaportar susrecursos paralaconsecuciéonde dichos
proyectos, bajo determinadas condicionesy através de distintas categorias.” Ley Organicade Emprendimiento e
Innovacidn, Registro Oficial Suplemento 151.

?De acuerdo con la Ley Organica de Emprendimiento e innovacidn, capitulo V, estas fuentes alternativas de finan-
ciamiento y garantias son: fuentes de financiamiento e inversién, capital semilla, capital de riesgo, inversién angel,
instrumentos financieros, programa de crédito del Sector Financiero Publico, activos intangibles como garantia y
Calificacidnyregistrodelosactivosintangibles.

Shttps://www.latamfintech.co/articles/fintech-ecuatoriana-kamina-recauda-us-3-2m-para-el-lanzamien-
to-de-su-plataforma-de-prevencion-financiera-con-ia
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el franquiciador) y su actividad consiste en reproducir en otras instalaciones la misma actividad
querealizaelfranquiciador. Endefinitiva, enlafranquicia, delo que se trataesdeunalicenciapara
explotarderechos de propiedadintelectual.

Cuando se quiere extender la actividad comercial a otras zonas (ya sea en el propio pais o en
el extranjero) hay que estudiar todas las posibilidades expuestas anteriormente. Obviamente,
paratomarunadecisionsobrelaopcidonocombinacidonde opciones masiddneahabrande so-
pesarse ventajasy desventajas. Aunque la mayor parte de las empresas desean ejercer el mis-
mo grado de controlrespecto de sus actividades en el extranjero que el que tienenenrelacion
con las actividades en su pais, la dificultad que entrafa obtener crédito, junto con los obsta-
culos que suponen la distancia geografica (como los obstaculos porla diferencia enlos husos
horarios, los usos comercialesy el idioma) puede verse acentuada por el hecho de trabajar en
un entorno juridico o reglamentario diferente. En dichas situaciones, puede que la franquicia
sealasoluciénideal.

La franquicia

El Cdédigo de Comercio Ecuatoriano publicado en el Registro Oficial Suplemento 497 de 29 de
mayo de 2019 establece en su articulo 558 que la franquicia es un contrato en virtud del cual
unadelaspartes,denominada elfranquiciante u otorgante, en calidad de titularde unnegocio,
nombre comercial, marcauotraformadeidentificarempresas, bienes o servicios, o de unbien
o servicio, otorgaaotra,llamada franquiciado o tomador, la posibilidad de explotar comercial-
mente, sus derechos de propiedadintelectual, secretos empresariales, entre otros derechos,
asicomo las actividades que se desarrollan con tal nombre, marca u otra identificacion o bie-
nes o servicios, dentro de los términos que se especifiquen en el contrato, a cambio de una
retribucion econdmica.

En esencia, el franquiciado reproduce la actividad de la empresa que realiza la empresa fran-
quiciadora conladireccidn, controly asistencia de esta ultima.

Graciasalalicenciade franquicia(es decir, laautorizacion parausarlos derechos de propiedad
intelectual pertenecientes al franquiciador) el franquiciado podra reproducir dicha actividad.
Los derechos de propiedadintelectual que se ceden porel contrato de franquicia porlo gene-
ral son las marcas y los derechos de autory, con frecuencia, el secreto comercial, los disefos
industriales y las patentes, segun la naturaleza de la actividad en cuestion; en otras palabras,
todo elespectro delos derechos de propiedadintelectual.

La franquicia es otro modo de acercar el producto o servicio al consumidor. Siempre que sea
solvente elmodelo de actividad comercial, lafranquicia permitira que practicamente todacla-
se de compafiias puedan penetrar en nuevos mercados de una manera eficaz en funcién de
los 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 ofreceren
franquicia.
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Las siguientes clases de actividad no admitenlareproducciény porellono se prestanalafran-
quicia;

» Actividades de naturalezacreativa. Sonlas que no se pueden ensefarfacilmente, pues obli-
ganaposeeruntalento especial, ya sea artistico o creativo.

» Actividades de caractertécnico. No suelen serobjeto delafranquicia, pues casisiempre es
breve elperiodo de formacidninicial que brinda el franquiciador. Sinembargo, unaformade
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:

La franquicia comercial o de distribucion. Hay un producto que es fabricado porelfranquicia-
dor (o porotroensunombre)y que, asuvez, el franquiciado vende al consumidor conla marca
delfranquiciador. Son ejemplos de ese modelo de franquicia las industrias del automovil y del
petréleo, como Ford (Quito Motors), Chevrolet, Hyundai, PepsiCo Ecuador, etcétera. En esos
casos, lafranquiciasuele estarrestringidaaunazonageograficadeterminaday el franquiciado
pagaelrespectivocanoninicialporelderechodeentrarenlared delafranquicia. Sinembargo,
el franquiciado no tiene que abonar el canon de explotacion periddico por el derecho de co-
merciarusando lamarcadel franquiciador, pues éste gana conlo que le vende a aquél.

La franquicia industrial o de produccion. El franquiciadorvende al franquiciado los elementos
imprescindibles ole brinda determinados conocimientos técnicos que, sumados alos contro-
les de calidad permanentes que realiza el primero, permiten que el segundo pueda fabricar el
producto finaly venderlo al comercio minorista o, en algunos casos, directamente al consumi-
dor. Coca-Colatrabaja de ese modo en muchos mercados del mundo, suministrando al fran-
quiciado los elementos imprescindibles de la Coca-Cola (que estéd protegida por el secreto
comercial) paraque él puedafabricarel producto, que es vendido al comercio minorista que, a
suvez, lovende al publico consumidor. Otro caso que es muy conocido anivel nacional; EIGru-
po Lucia en su cocina central producen pasteles/pies, mezclas de bebidas, y otros elementos
de sumenu, que son posteriormente distribuidos a los locales franquiciados. Los franquicia-
dos utilizando dichos elementos pueden elaborar el producto final para venta.

Lafranquiciaintegral o en sentido propio. El franquiciador es titular de un determinado méto-
do de explotarla actividad comercial y otorga al franquiciado el derecho de usar ese método,
en el cual quedan comprendidos los respectivos derechos de propiedad intelectual, particu-
larmente la marca. Son ejemplos de esta categoria de franquicia los hot dogs de la Gonzalez,
Los Cebiches de la Rumifiahui entre otros. Como es la especie de franquicia mas difundida, en
elresto dela guia se hablard fundamentalmente de ella. En muchos paises esla Unica forma de
franquicia que estareglamentada.
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Los Cebiches de la Rumifiahui es una empresa que inicio en la Ciudadela Rumifiahui
delaCiudad de Quito en1985 dedicada alacomida del mar, representando la tradi-
ciondelagastronomiamanabay que se sirve de la franquicia para acrecentar su ac-
tividad comercial. Aprovecha de los franquiciados el capital y el conocimiento que
poseen del mercado nacionaly, a su vez, éstos se benefician de la reputacion de la
marcay delos conocimientos técnicos delaempresa.

Los Cebiches

de la Ruminahui

Elfranquiciado tiene derecho a usar el nombre comercial, las marcasy marcas de ser-
vicio,los conocimientos técnicosydemas derechos de propiedadintelectualque po-
see elfranquiciadoracambiodelcanonpactado. Los CebichesdelaRumifiahuihare-
gistrado susmarcasenelEcuadory se encuentraen proceso deregistroen Colombia.
Paramasinformacion, véase: https://www.loscebichesdelaruminahui.com/

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

» Elfranquiciador concede al franquiciado unalicencia para usar sus derechos de propiedad
intelectual, principalmente sus marcas, pero también disefios industriales, patentes, dere-
chos de autor,*asicomo sus secretos comerciales. La marca es el elemento mas importan-
te, pues enellareposa el prestigio de lacompafia, ya que el reconocimiento de lamarca es
lo que atrae alos clientes y estimula la demanda. Eso es o que hace atractiva la franquicia
paralosinteresados. Porejemplo, sialguienabre unrestaurante de hamburguesasylollama
“Ceviches delaTri,” elresultado y la facturacidn anual dejardn que desear, y serd imposible
preverlos. Porotrolado, lafranquiciade un“CebichesdelaRumifahui” tiene una proyeccién
de ganancia por suposicionamiento enelmercado.

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

“Parasabermassobrelapropiedadintelectual se recomiendaconsultarlas siguientes publicaciones dela OMPI: ;Qué
eslapropiedadintelectual? (publicacionN°450: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_450_2020.
pdf); Elsecretoestdenlamarca-Introduccionalasmarcas dirigidaalas pequefiasy medianas empresas(publicacion
N°900: https://www.wipo.int/publications/es/details.isp?id=4208&plang=ES; Lo atractivo estdenlaforma - Intro-
duccidonalosdisefiosindustriales dirigida alas pequefiasy medianas empresas (publicacidonN°© 498: https://www.wipo.
int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_498 1.pdf); Expresidncreativa - Introducciénalderecho de autorylos derechos
conexos paralas pequefasymedianasempresas(publicacionN°918: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/
wipo-pub-918-23-es-creative-expression-an-introduction-to-copyright-and-related-rights-for-small-and-me-
dium-sized-enterprises.pdf); elnventarelfuturo - Introduccidnalas patentes dirigida alas pequefiasy medianas em-
presas (publicacidonN°917: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo-pub-917-1-es-inventing-the-future.pdf).
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» Elfranquiciadorbrinda al franquiciado formacidn, consejoy asistencia permanente.

» Elfranquiciado abona al franquiciador el canoninicial y, luego, el canon de explotacion pe-
riddicamente. En el Ecuador, si bien no se establece la metodologia de pago entre el fran-
quiciante y franquiciado, si se establece una obligacién de retribucion econémica a favor
delfranquiciante.

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

Enelcaso del Ecuador el Codigo de Comercio en su articulo 559 opta por clasificar a las fran-
quicias endos categorias principales: de productos o de servicios.

La franquicia de productos puede autorizarla fabricacién o produccion de determinado pro-
ducto parasu eventual comercializacion o solamente su comercializacion. Este se puede con-
siderar como una mezcla de una franquicia industrial o de producciéon y de una franquicia co-
mercial o de distribucion enrazén de sus elementos.

La franquicia de servicio puede autorizar al tomador que preste determinado servicio bajo el
nombre del otorgante y bajo las practicas comerciales de estes.

2.Las clases de franquicia

La franquicia directa

El franquiciador puede suscribir un contrato distinto con cada establecimiento franquiciado
(franquicia individual), lo cual le permite ejercer un control directo sobre cada uno de ellos y
obtener ganancias sin compartirlos con terceros. Sin embargo, la franquicia directano serala
solucidnideal cuando los establecimientos se encuentren en otro pais, en cuyo caso se suelen
presentar problemas, entre otros, la repatriacion de las ganancias, los limites que pesan sobre
las remesasy las cargas tributarias, sin olvidar las dificultades relacionadas con las peculiari-
dades de cadapais, como elidioma, la cultura, lalegislaciénylosusos comerciales. Por consi-
guiente, enlas transaccionesinternacionales se impone recurrir ala franquicia principal.

Sielnegocio vabien, el titular de la franquicia individual podra adquirir otros establecimientos
y tendra asiuna franquicia multiple.

EnelEcuadorloscontratos delicenciade marcas debenserinscritosenel Servicio Nacionalde De-
rechosIntelectuales - SENADI paratenerefectos paraterceros.lgualmente seaplicaellImpuestoa
salida de Divisas -ISD- que se cobra a cualquier transferencia al extranjero equivalente al 5%.

5Art. 559, Cédigode Comercio del Ecuador, Articulo 559, Registro Oficial Suplemento 29 mayo de 2019.
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La franquicia principal®

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 de los Estados Unidos de América.
Conlafranquicia principal se logra ampliar notablemente la franquicia sin necesidad de desti-
narmas personal que se encargue de administrarlared, pues eneste caso es el propio franqui-
ciado quienhace 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 ensefas internacionales, como McDonald’s,
7-Eleven, etcétera, escojan con suma precaucion a quién otorgaran una franquicia principal.

La franquiciaregional

Por este contrato, el titular de la franquicia se compromete a abrir varios establecimientos (en
vez de otorgar subfranquicias) en una zona definida y durante un periodo de tiempo estipulado.
A grandes rasgos, presenta las mismas ventajas y desventajas que la franquicia principal, salvo
que, inclusomas que en ésta, el franquiciadorcorre elriesgo de lo que coloquialmente llamamos
“ponertodosloshuevosenlamismacesta’, pues se confiaaunamismaempresalaobligacionde
abrir varios establecimientos. Como en este tipo de contrato el franquiciado tiene que abrirlos
establecimientos por su propia cuenta, en vez de ceder a otros la franquicia (subfranquiciados),
no setratadeunarelaciéonde franquiciaentre el franquiciado ylos nuevos establecimientos, sino
entre el franquiciadory el franquiciado, pues hay ununico franquiciado en este caso. Este tipode
contrato no es apropiado paralafranquicia de establecimientos comerciales.

3. La franquicia internacional

Hay cinco maneras de llevar una franquicia al extranjero:

» Elfranquiciadorotorga franquicias directas en el pais elegido. La operacion se dirige desde
el propio domicilio social de la compania o mediante una filial del extranjero.

6Art. 560.- Se entenderaporacuerdo de franquicia principal o franquiciamaestra, aguel porelcualuna parte en
calidad de franquiciante, le otorgaalaotra, el franquiciado principal, el derecho de explotaruna franquiciaconla
finalidad de concluiracuerdos de franquicia conterceros, los franquiciados, conforme al sistema definido porel
franquiciante. El franquiciado principalasumira el papel de franquiciante enunmercado determinado. Los acuerdos
conlosterceros constituyen, asuvez, contratos cuyos términosy condiciones apruebanlas partes, yrespecto de
los cuales, se aplicaranlas disposiciones de este capitulo. Codigo de Comercio del Ecuador, Articulo 560, Registro
Oficial Suplemento 29 mayo de 2019.

/114 //



En buena compaiia

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

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

» Elfranquiciadorconcede unafranquicia principal.

» Elfranquiciador concede 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 solo se pueden tener validez en ese mismo pais. El Ecuador al
serparte dela Comunidad Andina cuenta con ciertas similitudes en el proceso de registro con
los otros paises; Colombia, Perly Bolivia, al estar sujetos ala Decisiones Andinas de propiedad
intelectual promulgadas en consenso por los paises y publicadas por dicha entidad. Confor-
me la Decision 486 de la Comunidad Andina se cuenta con la posibilidad de su Reivindicacion
de Prioridad regulada por el art. 9, permite a un solicitante de un pais basarse en una solicitud
anterior presentada ante la oficina nacional competente para presentar en otro pais, este de-
recho para marcas tiene un tiempo de implementacién de 6 meses. En el caso de marcas y
disefios industriales se puede presentar prioridad dentro de los 6 meses siguientes, mientras
que son12meses parapatentes deinvenciony de modelosde utilidad. Porconsiguiente, siuna
empresa preveé iniciar una operaciéon de franquicia en el extranjero, es importante comprobar
que los derechos de propiedad intelectual estén protegidos en ese territorio. Antes de firmar
el contrato de franquicia, es esencial que el franquiciadortome lainiciativa de registrar sus de-
rechos de propiedadintelectual en el pais enel que se pretenda explotarlafranquicia. También
es esencial que el franquiciador tome esas mismas medidas en |los territorios vecinos, ante la
posibilidad de que en el futuro desee explotar la franquicia también en ellos. Algunas de las
principales ensefas internacionales registran sus derechos de propiedad intelectual en todo
elmundo o enuna serie de paises especificos muchos afios antes de que empiecen a explotar
la franquicia. Las empresas que cometen el error de no proteger sus derechos de propiedad
intelectual en el pais escogidoy conmucha antelacién suelenllevarse ladesagradable sorpre-
sade que hahabidoalguiensuficientemente astuto queyalohahecho,ynosoloeso. Porejem-
plo, puede haberregistrado también determinados nombres de dominio enlos que figure una
marca particulary, por consiguiente, puede que una empresa se vea obligada a pagar sumas
exorbitantes pararecuperarlos derechos.
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4. Ventajas y desventajas de la franquicia

Ventajas de la franquicia

Para el franquiciador

Para el franquiciado

Mayor rentabilidad de laempresa (el riesgo
deinversiones asumido por terceros).

Puede gozar del prestigio que posee la
marca del franquiciador al ser reconocido
dentro del segmento de mercado.

Afluencia de capital nuevo gracias al canon
delafranquicia.

Facilidades para poner en la practica un
modelo de actividad consagrado (no hay
gue comenzar desde cero).

Aumento de las ganancias gracias al canon
de explotacién.

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

Las franquiciadoras crean mayores ingre-
sos paralaexplotacién delnegocio.

Cartera de clientes consolidada de con-
formidad con el segmento de mercado.

Menores pasivos por publicidad.

Menor riesgo de pérdida de inversién ini-
cial.

Garantias necesarias sobre la inversidn
otorgadaconelfranquiciado.

Sele otorgaelderecho sobre la propiedad
intelectual que posee el franquiciador.

Mejor organizacion en la planta central evi-
tando fraude o robo en las cuentas de la
compafiaporsusdirectivos.

Estabilidad, direccidny control de calidad.

Posibilidad de comprar al franquiciado la
franquicia sies que dabuenos dividendos.

Oportunidad de prosperar al amparo de la
franquicia. Cuando empieza a dar resulta-
dos, el franquiciado puede adquirir un se-
gundo establecimiento y tiene asi la posi-
bilidad de adquiriruna franquicia multiple.

Obtencidn de estadisticas sobre el éxito
delnegocioy susfactores sobre unterrito-
rio especifico de uso para el futuro.

Derecho de exclusividad sobre la zona
pactada.

Expansion de sunegocio anivel regional y
mundial.

Menor gasto para adquirir las existencias y
la maquinaria.

/116 //




En buena compaiia

Desventajas de la franquicia

Para el franquiciador Para el franquiciado

Mayor gasto y riesgo en el proceso de for- | Grandes gastos de inicio de la actividad y
macién einicio delafranquicia. canonde explotacion.

o i o Muy supeditado a las vicisitudes de la red:
ElFranquiciadorcorre elriesgo de perjudicar o o
L , la mala reputacién de un establecimiento
lareputacion que mantiene enelmercado. , o
afectaalas demas franquicias.

e Obligacion de rendir cuentas, de seguir
Gastos de mantenimiento de lared de la| . ,
instrucciones detalladas y de mostrar la

franquicia. -
contabilidad.

. L Escasa flexibilidad, pues es el franquiciador
Revelacion de documentacion confiden- , , o )
, . quien fijalas pautas de la actividad, e impo-
cial de la compahnia lo cual representa vul-

nerabilidad.

sibilidad de haceruso delos conocimientos
adquiridos gracias ala experiencia anterior.

) o . Pérdidadeidentidadalrespectodelrepre-
Los ingresos se limitan a los canones y re- ) .,
sentante legal: los clientes no saben quién

galiasyno alas ganancias. . e
eselduefodel establecimiento.

Obligacion de entregar al franquiciador
Presién por parte de los franquiciados a | toda mejora y todo perfeccionamiento
efectuarcambios enelnegocio. realizados, que se pondran a disposicion
delosdemas franquiciados.

Elyogurty pandeyucaesunalimento tradicional de lacomida ecuatoriana. Este ne-
gocio familiar empezd en 1978 en la ciudad de Guayaquil y extendio este a nivel na-
cional e internacional, llevando sus productos de un pequeno local a los estableci-
mientos de lafranquicia.

NATURISSIMO'

LO MEJOR DEL YOGURT ¥ PAN DE Yuca

Naturissimo después de 40 afilos enelmercado esunamarcaregistrada presente en
el dia a dia de los ecuatorianos, con tiendas en Ecuadory Estados Unidos, asicomo
productos congelados que se exportana EEUU. La marca condiciona a sus franqui-
ciados que los ingredientes sean 100% naturales, con proveedores ecuatorianos
asegurando un fomento de la produccién nacional. La cadena posee unos 76 esta-
blecimientos entodo el paisy 2 en Estados Unidos.

Mas informaciéndisponible en https://naturissimo.com/nosotros/.
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Los derechos de marcay su expansion internacional

» Las marcas son derechos de naturaleza territorial: poseen validez exclusivamente en el pais
enque estanregistrados, amenos que lamarca sea sumamente conocidallamadas marcas
notorias debidamente registradas como tal.

» Paralaprotecciondelamarcahay queiniciarconel proceso de registro enlos distintos pai-
ses escogidos, y cumplir con su proceso de conformidad con la normativa relativa a pro-
piedadintelectual de cada nacidn. Al solicitar el registro de la marca hay que prever futuras
estrategias de expansion del producto.

» Hay que tomar en cuentay valerse del periodo de prioridad (seis meses) para solicitar pro-
teccionenlos paises dela Comunidad Andina.

» Serecomiendaelegirelidiomadelamarcayregistrarentodassusclasesdeacuerdoconla
clasificacion Niza. Asi como asegurarse que dicho signo distintivo no contravenga los co-
nocimientos tradicionales de las comunidades indigenas niincurrir en prohibiciones abso-
lutasyrelativas de propiedad intelectual. Conviene consultar aun especialistaenidiomasy
escogerunamarca atractivay que suene bien ante los oidos de los consumidores del mer-
cado objetivo.

» Dependiendo de la expansion territorial donde se vaya a registrar la marca hay que cercio-
rarse de que no se infringen los derechos de marca de terceros en dichos territorios. Para
eso se deberealizarunabusqueda exhaustivade marcas extranjeras que porsuaparienciay
pronunciacion sean semejantes ala marca propia, 0 que posean el mismo sentido. Ademas
habra que comprobarlos nombres de dominio registrados.

» Hay que familiarizarse con el sistema de marcas del paisynodarporsupuesto quelasleyes de
marcas de los demas paises soniguales alas propias. Es preciso conocer bien los vericuetos
delalegislacidénextranjeraycontratarabogados de confianza. Hay que estaraltanto de datos
como elhecho de sise trata de un pais en el que se aplica el sistema del primer solicitante del
registro de lamarca o de un pais en el que se aplica el sistema del primer usuario de la marca
;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
contarconuna autorizacion para otorgarlos contratos de cesiony de licenciade marca?

5. Las asociaciones de franquicias

En el Ecuador existe la Asociacion Ecuatoriana de Franquicias - AEFRAN, una entidad sin fines
delucro que tiene como misidn el promover, protegery desarrollar el sistema de franquicias en
Ecuador.

7 Asociacion Ecuatoriana de Franquicias AEFRAN, https://aefran.org/
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Enmuchos paises existen asociaciones de franquicias y buena parte de ellas estan agrupadas
en el Consejo Mundial de la Franquicia (World Franchise Council, o WFC), aunque el Ecuador
actualmente no es participe de este Consejo.

Generalmente la finalidad de dichas asociaciones es dar a conocer las ventajas de la franquicia y
atraerla atencion del publico al respecto entre partes interesadas, incluido el publico en general y
losgobiernos. Aunque las asociaciones de franquicias suelen funcionarcomolugares de contacto
entre franquiciadores, hay asociaciones que vanmucho mas lejos en sus actividades, a saber:

» Promueven franquicias en su sitio web;
» Qrganizan cursos educativos;

» Qrientanalos miembros sobre dénde encontrarasesoramiento profesional;

» Serelacionan condrganos gubernamentales; presentan propuestas de reformalegislativa,
planesy campafas;

» Establecenyhacenvalercédigos de deontologia en el dmbito de las franquicias;
» Siguende cercalaconductadelos miembros;

» Ofrecen mecanismos de solucion de diferencias.

Existen también asociaciones o cooperativas de franquiciados que fomentan y protegen los
intereses de los mismos o de aquellos que tienen un tipo determinado de franquicia. Al actuar
de formaconjunta, los franquiciados tienen mayor poderde negociacidon que sitienen que ne-
gociar cada uno por su cuenta. Ademas, que actuar de forma grupal es un medio mas eficaz
para difundirlos problemas que afectan a todo el sistema de franquicias. Las asociaciones de
franquiciados se ocupantambiénde defenderlosintereses delos franquiciados, orientanalos
miembros que necesitan asesoramiento profesionaly, en general, constituyenun foro paradar
consoluciones alos problemas particulares que se les plantean.

-m)
DIFARE

Grupo DIFARE ademas de serparte de AEFRAN pormedio de CRUZAZUL ofrece dos
modelos de negocioinclusivoy solidario parainteresados de abriruna farmacia:

CiUiZ (3 Azul.

Farmacias CruzAzulesunadelas principales cadenas de farmacias del Ecuador. Ac-
tualmente cuenta con 1.512 farmacias en mas de 193 localidades en la costa, sierra,
orienteylaslslas Galapagos. Enelcontrato se estipulaelemplazamiento, caracteris-
ticas dellocal, incentivos, publicidad, instalaciones, cdnones que se deberan pagar
porlalicencia, etcétera.
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Farmacias Comunitarias, una red de desarrollo econdmico que impulsa a las far-
macias independientes mantenerse en el mercado con stock en medicinas y herra-
mientas que les permitan ser mas competitivos, cuentan actualmente con 585 loca-
lesanivelnacional.

Paramasinformacion: https://difare.com.ec/nuestras-farmacias/
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6. Estudio de viabilidad y prueba piloto

Al examinar la posibilidad de conceder una franquicia, conviene realizar un estudio de viabili-
dady solicitar ayuda junto con el asesoramiento de expertos en franquicias que puedan pro-
nunciarse objetivamente. En particular, conviene familiarizarse con el marco juridico vigente y
ponerse al tanto de sien el pais existen asociaciones de franquiciasy cédigos de franquicia. Es
importante también que la propia empresa realice pruebas en distintos establecimientos a fin
de determinarsilafranquiciay el concepto esviable ono. Es necesario tambiénllevarunregis-
trodetodolohechoymejorarlasactividades comerciales. Los conocimientosy la experiencia
adquiridosdurante el estudio deviabilidadyla prueba piloto seran el punto de partidaparaela-
borar el manual de explotaciony los programas de formacion, principales métodos utilizados
para transferirinformacién confidencial, secretos comerciales y conocimientos técnicos alos
franquiciados.

No obstante, las pruebas piloto no constituyen un requisito legal nitampoco se realizan en to-
doslos paises. No faltanlas empresasylos métodos de franquicia que han cosechado buenos
resultados sin haber realizado dichas pruebas. Este es el caso de Blockbuster en el Ecuador
que después deingresaralmercado enlos aflos noventa (1995) y tener gran éxito enlarentade
videos en formato VHS y DVD, en la siguiente década se registrd una constante caida de sus
ventas y en el alquiler de videos de hasta un 50%. La franquicia que concedia la marca Bloc-
kbuster consistia en una idea sencilla y facil de aplicar en diferentes paises de Latinoaméri-
ca, larenta de peliculas. Sin embargo, el acceso y mejor a la tecnologia fue mas fuerte que el
gigante de alquiler creando una demanda de peliculas a valores bajos. En este caso, el acceso
alatecnologiaimplico elacceso a copias piratas de peliculas que se podian adquirirentre $10
$2 dédlares mientras que los DVDs originales tenianunvalor promedio de $25 ddlares. Comoes
I6gico, con la evolucion radical del mercado del entretenimiento, la creacion de arriendo on-
lineylasaplicacionesalolargo deltiempo,lacadenaeshoyapenasunaanécdotaenlahistoria
delas franquicias.

Otra cadena, Subway, cadena especializada en sandwiches que actualmente cuenta con 22
localesenEcuador,amediadosdelosnoventasrealizo un primerintento deingresoalmercado
ecuatoriano concuatrolocales, sinembargo, porlapocaaceptacidonlamarcadejo el Ecuador.
Conforme al agente de desarrollo de territorio en esa época el mercado ecuatoriano no
estaba preparado para la franquicia; siendo una de las principales razones que en ese tiempo
lamoneda en curso era el sucre y debido a que la mayoria de los productos eran importados,
los costos de los sdndwiches resultaban muy altos para el medio. Por estarazdn, la casa matriz
de Subway tuvo una estrategiainteligente, al esperarun largo plazo para que el consumidor se
olvide delamarcay susalidadel mercado yreingresar al pais en el 20108, Este caso muestrala
importancia del estudio de viabilidad de una franquicia para suingreso al mercado.

8“Laregla:méaslocalescercadelosclientes”. Este contenido hasido publicado originalmente Revista Lideres, dis-
ponible enhttps://www.revistalideres.ec/lideres/regla-locales-cerca-clientes.html.
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Crearunafranquiciaapartirdeunaideaquenuncahasidoensayadaenelmercadovaencontra
delprincipio méas elemental de lafranquicia. En China, paravenderunafranquiciahay que tener
porlo menos dos establecimientos propios en el mercado que lleven un afio funcionando. En
los Estados Unidos de América se puede establecer una franquicia con poca experienciay sin
prototipo delaactividad, pero no conviene hacerlo.

Finalmente, las experiencias antes narradas nos han llevado a concluir que en muchos de los
casos el establecer pruebas previas resulta primordial para notar el comportamiento del
mercadoy mermar el riesgo de fracaso por parte del franquiciador, sin embargo es necesario
poner en consideracion que el factor crucial es el reconocimiento del consumidor de lamarca
delfranquiciador mismo que sera el punto de partida para el inicio de sus franquicias.

7. Divulgacion

En muchos paises estd legislada la obligacién de declarar la concesidn de franquicias, con
la finalidad de que el interesado en adquirir la franquicia cuente con informacion suficiente
antes de la venta acerca de la inversidn y el contrato necesarios de modo que pueda decidir
con conocimiento de causa. En el caso del Ecuador, aunque el contrato de franquicia direc-
tamente no se encuentra sujeto a ser declarado, es mas, los términos del contrato de fran-
quicia son considerados confidenciales para las partes y para las autoridades®, conforme lo
establecido en el Cédigo Orgéanico de la Economia Social de los Conocimientos Creatividad
e Innovacion en adelante “COESCCI” en su articulo. Numero 375 es obligatoria la inscripcion
de contratos de licencia de marca, porlo que aquellos temas directamente relacionados con
propiedadintelectual debenserinscritos ante la autoridad tomando las medidas del caso para
su confidencialidad la misma que debe sersolicitada por el requirente ante la autoridad'.

Las legislaciones en materia de divulgacion e inscripcion en el registro de las franquicias
surgieron porgue se vendian franquicias sin valor o incluso ficticias a inversores que luego
perdian todo o casi todo el capital. En el Ecuador se han dado varios ejemplos de ventas de
franquicias porinternety plataformas sociales que han desencadenado enestafas de milesde
ddlares, porlo que se recomienda el realizar una investigacion exhaustiva del negocio lo que
incluya latitularidad de lamarca de la franquicia en cuestién.

Elfranquiciador debe entregar alinteresado por escrito la documentacion sobre la franquicia,
que debe serverazy completa, con antelacién suficiente a la firma del contrato y en cualquier
casoantesderecibirpagoalgunoporlaoperacién.Sinembargo, enlapractica, el franquiciador
no cumple con esa obligacion, salvo que se lo exija laley. Ademas de esa documentacion que
se debe entregar inicialmente, la ley contempla el requisito de informar periddicamente al

?Art. 561y 565, Codigo de Comercio, Registro Oficial Suplemento 497 de 29 de mayo de 2019.

1°Art. 375, Cédigo Organico dela Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion, Registro Oficial
SuplementoNro. 899, 9 de diciembre de 2016.

"Noticiadisponible enhttps://www.teleamazonas.com/denuncia-estafa-franquicia-ilegal/
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franquiciado incluida la obligacién de suministrar informacion actualizada periédicamente

(porlo general, todos los afos) de las modificaciones que haya enla documentacion.

Incluso enlos paises enlos que no esta legislada la obligacion de informacion precontractual,

lo prudente es firmar el contrato solamente si uno posee pleno conocimiento de todos sus

pormenores.

Sin olvidar las diferencias de legislacién y usos vigentes en los diversos paises, en lo que

respecta a los requisitos de informacién, a continuacion, se explica lo que se consideraria

como “informacién completay exacta”:

»

»

»

»

»

»

»

La descripcion de la clase de franquicia ofrecida: licencia para abrir un Unico estableci-
miento o varios, franquiciaprincipal oregional; conclusiones delapuestaenmarcha deles-
tablecimiento de comercio; antigliedad delfranquiciador; identidad de quienes ocupanlos
cargosdirectivos delasociedad franquiciadora; relaciony circunstancias delas franquicias
ya concedidas, en su caso; competencia a que debe hacer frente el franquiciador; regla-
mentacion especial dela actividad franquiciada (requisitos o autorizaciones particulares).

Los problemas del franquiciador: sentencias ejecutoriadas por delitos de fraude o infrac-
ciones administrativas aplicadas a la propia sociedad franquiciadora o a sus directores;
pleitosinterpuestos porelfranquiciador contra el franquiciado o por éste contraaquélenel
afno anterior; litigios pendientes que puedan afectaralaactividad franquiciada; actividades
emprendidas por otro u otros franquiciados en el mismo ramo y que fracasaron; y procedi-
mientos de quiebra contra el franquiciador o sus cargos. (En el caso de Ecuador, este tema
esinformacién que debe serinvestigado porelinteresado enla franquicia).

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

Las restricciones que, en su caso, limiten la actividad del franquiciado, como los provee-
dores obligatorios, la prohibicion de vender determinados articulos ylazona a que se deba
restringirla explotacionde laactividad.

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

Las cuentas anuales querevelen el estado en que se encuentra el patrimonio del franquiciador.

Las asociaciones profesionales o de franquicias a que pertenece el franquiciador.
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» Lasclausulas sobreretrocesionde derechos.

» Los mecanismos para resolver las diferencias que surjan entre ambas partesy laindicacidn
de como sedistribuiranlos respectivos gastos de litigacion.

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

Bogati

\./ Bogaiti

Bogatiesunaempresaecuatorianaque empezd sus actividades enRiobambaconla
venta de helados de pailacon quesoy crema. Esta compafia da sus primeros pasos
enelmercadoenelano2018,yenlaactualidad cuentaconmasde 170 sucursales en
el Ecuador, asicomo se encuentra expandiendo su franquicia a México, Chile, Espa-
flay Estados Unidos, conregistros o procesos de registro en estos paisesy otros de
la Comunidad Andinacomo Pertuy Colombia.

Labase de su estrategia es elimpulso del helado de paila con sabores tradicionales
mezclados con los lacteos, en este caso crema y queso, promoviendo esta expe-
riencia tipica ecuatoriana en nuevos territorios.

La base de la estrategia de propiedad intelectual de Bogati son los conocimientos
técnicosrepresentados ensupreparaciontradicional del productoylaafioranzapor
estetipodedulce.

Paramasinformacion: https://bogati.ec/historia

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

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

» Experienciadelasociedad franquiciadora durante un plazo prolongado.
» Tipo de actividad que se quierelicenciar enlazona estipulada.

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

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

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

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

Relacién de franquiciados actuales con datos de contacto.

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

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

Demas obligacionesy prohibiciones que recaigan sobre el franquiciado.
Indicacidon sucintadelaaportacionde capital necesaria.
Apoyo, publicidad, mediosinformaticosy formacion que prestara el franquiciador.

Zonaoemplazamiento paraelcualse concedelafranquicia, conindicacidndelosrequisitos
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, disefos industriales y patentes)
gue son necesarios para explotarla franquicia.

Obligacion de confidencialidad o de no divulgacion, segun proceda.

Obligacion de participar enla explotacion de la franquicia.

Restricciones sobre lo que puede o novender el franquiciado (productos o servicios).
Prérroga, extincidny cesién del contrato de franquicia.

Soluciénde diferencias.

Diferencias (mediacion, laudos arbitrales) y litigios (sentencias).

Rendimiento econémico de lafranquicia, real y proyectado.

Relacién de establecimientos que posee lafranquicia e informacién sobre el franquiciado.
Estados financieros.

Contratos (documentos que se habran de firmar).

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

De manera general, en el Ecuador a potenciales franquiciados se les requiere la firma de un
acuerdo de confidencialidad (NDA) para que de esta forma el franquiciante pueda compartir

informacion sobre la franquicia sin afectar su negocio y negociar la potencial relacién comer-

cial que se puedatenerconelfranquiciado.
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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.
Mas 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 serefierealcanon
inicial, el canon de explotacidn, la facturacién 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 cuestiony sobre las posibilidades que existen.

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 determinaciony sontrabajadores;

» Tienenespiritu comercial o son capaces de adquirirlo;

» Endeterminados casos, demuestran dotes paralaventa;

» Poseen capital suficiente;

» Estandispuestosacumplirlas condiciones delafranquicia;

» Contarconunespacio fisico adecuado parainiciar el giro de negocio;

» Cuentanconel personaladecuado parainiciar franquicia.

Enlalegislacién de determinados paises se estipula que en eldocumento de informacion pre-
contractual deben describirse las caracteristicas del “franquiciador ideal”, como la experien-
cia, los estudios cursados y otras caracteristicas que sean necesarias o convenientes. Al es-
tablecer criterios, la cadena ofrece orientacidn para contratar alos franquiciados mas aptos.
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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, presentamos los requerimientos minimos que recomendamos debe contener
lalistade comprobacionde todo franquiciado que actue 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
vdlidas para la correspondiente clase de productos y servicios; que los derechos de autor
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 en el territorio de explotaciéondelaactividad. Sise prevé llevarla actividad a otra
zona, deberantomarse medidas para garantizar que se obtengaproteccidéndelapropiedad
intelectual endichazona.

» Hacerlas siguientes preguntas alos actuales franquiciados:

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

® Cudnto tiempo y capital invirtié para obtener rentabilidad en el giro del negocio que
genere rentabilidad. Cuanto dinero necesito para montar la empresay llegar al punto
de amortizacién.

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

® Como se manejalapublicidad delamarcaatravés deredes sociales, televisién, vallas
publicitarias el costo que implica esta actividady sies cubiertaporelfranquiciador.

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

» Realizar unainvestigacion exhaustiva al ponerse en contacto con el mayor nimero posible
de franquiciados que hayan abandonado el procesoy determinar cuales fueronlasrazones.
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»

»

»

»

»

Averiguar si el franquiciador procedid arealizar una prueba piloto antes de ponerenmarcha
la franquiciay por cuanto tiempo. Comprobar si el franquiciador tiene un manual de explo-
tacion, asi como un programa oficial de formacidny asistencia y el programa es suficiente
para explotarlafranquicia. Aclararsi el negocio es factible y sus actividades viables. Aclarar
si hay competencia que pueda afectar al negocioy, llegado al caso, desde cuando existe
dichafranquicia.

Siprocede, averiguar el nUmero litigios en los que haya sido parte el franquiciador; qué tipo
de casosyelmodo enque concluyeron.

Solicitar asesoramiento de un buen profesional/abogado especialista en franquicias sobre
eldocumento deinformacién precontractual y sobre las cldusulas del contrato de franquicia.
Consultarconuncontable todainformacion financiera suministrada por el franquiciador.

Averiguar si existen asociaciones de franquicias en el territorio que proceday si el franqui-
ciadorpertenece a alguna de ellas, por cuanto la existencia de esas asociacionesy coope-
rativas sonunindicio de que el sistema de franquicia se encuentra bastante asentado.

Investigarla situacionlegal de lafranquicia en otros territorios, sihan existido sentencias eje-
cutoriadas por delitos de fraude o infraccion de la ley de franquicias aplicadas ala propia so-
ciedad franquiciadora o a sus directores; pleitos interpuestos por el franquiciador contra el
franquiciado o poréste contraaquélenelafio anterior; litigios pendientes que puedan afectar
alaactividadfranquiciada; actividades emprendidas porotro uotros franquiciados en el mis-
moramoy que fracasaron; y procedimientos de quiebra contra el franquiciador o sus cargos.

PRACTICAS OPTIMAS PARA EXPLOTAR LAS MARCAS

LA SELECCION DE LA MARCA. Elementos que se deben sopesar ala hora de escoger o crearuna
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 se empleenpalabrasextravagantesoinventadas, pero que carecende sig-
nificado real. Desde el punto de vista legal son las méas ventajosas, pues tienen mayor posi-
bilidades de seradmitidas en elregistro. Sinembargo, enlo que serefiere ala publicidad, no
transmiten alos consumidores unaidea clara del producto que se quiere vendery, por tan-
to, obligan a dedicarmas medios, y dinero, ala publicidad. No obstante, una vez asentadas,
esas marcas tienenunaenorme fuerza de atraccién. Pacari, marca ecuatoriana de chocola-
teesunejemplo de marca de ese tipo.'”?

2 Paramasinformaciénvéase: https://www.paccari.com/comunidad-cacao-sostenible/
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e Enlas marcas arbitrarias figuran palabras o signos que tienen sentido, aunque carecen de
relaciénlégicaconel producto que se anuncia. También obligan arealizar abundante publi-
cidad paracrearlaasociacionentrelamarcay el producto enlamente delosconsumidores,
aunque,igualquelas marcas extravagantes oinventadas, sonadmitidas sinmayor problema
enelregistro. Porejemplolamarca de enchufes Veto es un ejemplo de ese tipo de marcas.

e Las marcas sugestivas sonlas que indican la naturaleza, calidad o atributos del producto,
aunqgue no describen los atributos. Esas marcas se distinguen poco de las demas marcas.
Enalgunos paises, sise entiende que lamarca sugestivaes muy descriptivadel producto, no
podré serregistrada. Como la marca describe el producto, o sus caracteristicas, no se po-
draimpedir que terceros usenlas mismas palabras parar describir sus productos. Ejemplos:
Lamarca Erotik paravenderproductosintimosindicara que el producto sirve paramejorarla
intimidad de sus usuarios.

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

e L aspalabrasgenéricas carecenporcompletode caracterdistintivoy tampoco tienende-
recho a gozarde proteccioén.'®

e Cerciorarse (hay que consultarbases de datosde marcas)de que nadie haregistradolamarca
propuestaounamarcaque, porsusimilitud, puede llevara confusion.

e Abstenerse de imitar marcas existentes. Basta una leve modificacidon de una marca de la
competencia o una falta de ortografia en el nombre de una marca famosa para que se de-
niegue elregistro.

» Cerciorarse de que lamarca propuestareune todoslosrequisitos absolutos que establece
elregistro.

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

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

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

» Protegerlas marcas figurativas. Cuando buscan un producto, los consumidores se suelen de-
jar guiar porlos colores y la presentacién grafica. Por eso las empresas emplean en la marca un
simbolo,logo, dibujo ounaforma, solos o acompanados de una o mas palabras. Esos elementos
también quedan protegidos porlalegislacion de disefios industriales o de derecho de autor.

¥Paramasinformacion, véase el Anexo sobrelos derechos de propiedadintelectual.
“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,yenconsecuencialasdisposicionesquelarigense encuentrancontempladasenvarios
cuerposlegales que hablansobrelos contratos deagenciay de trabajo, los cédigos comercia-
les, las leyes de defensa de la competenciay del consumo, y las que otorgan los derechos de
marcay demas derechos de propiedadintelectual. Porende, esimportante examinarelmarco
juridicovigente parasaberlalegislacion que serdaplicable. EnelEcuador,lanormativa de fran-
quicias esta compuesta por el Codigo de Comercio, el Cédigo Organico de la Economia So-
cialdelos Conocimientos, Creatividad e Innovacion, Ley Organica de Regulaciony Control del
Poderde Mercadoy leyes suplementarias adichos cuerpos legales es decir susreglamentos.

Normativa sobre la obligacion de informacion previa al contrato

La debida diligencia en el Ecuador respecto al contrato de franquicia se debe realizar por la
parte interesada en ser parte de un negocio. Generalmente esta negociaciéninicia conla sus-
cripcionde un contrato de confidencialidad (NDA) con la finalidad de que lainformacién divul-
gada se mantenga protegida hasta la suscripcién del contrato de franquicia.

En algunos paises, el franquiciador esta obligado a brindar determinada informacion al futuro
franquiciado (nueva franquicia o prérroga de la actual) antes de firmar el contrato o de pagarel
precio. Aveces, como ocurre enlos Estados Unidos de América, la obligacién de informacién
previa al contrato estélegislada 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

La legislacion de ciertos paises obliga a registrar determinadas categorias de contratos. En di-
chos paises, los franquiciadores deben a veces inscribir en el registro que lleva el organismo
oficial los documentos de informacidn precontractual y todos los documentos acompanantes
(el contrato, el balance auditado, la relacién de las franquicias concedidas, etcétera). En esos
paises, los franquiciados no podran explotar la franquicia si no se registra la documentacion del
contrato. Del mismo modo, tampoco surtiran efecto las licencias de propiedad intelectual que
no esténregistradas. Por tanto, en algunos paises, ademas de registrar el contrato de franquicia
ante el organismo oficial, habrd que inscribir también las licencias de propiedad intelectual. En
el Ecuador, como se hamencionado previamente, no hay obligacién de registro del contrato de

5Véase Piletoff Thomas My Garner, W. Michael, “Franchise Relationships Laws” en Fundamentals of franchising,
elaborado bajoladireccion de Barkoff, Rupert My Seldens, Andrew C., American Bar Association, 2008, Capitulo 5.
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franquicia, aunque si hay obligacion de registro de contratos de licencia de propiedad intelectual
en el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, que conforme la naturaleza del contrato puede
significar el registro de todo el contrato de franquicia o la seccidn correspondiente a dicho tema.

Normas por las que serige larelacion de franquicia

Las normasreferentes alaobligacion de laentrega de lainformacién previa al contratoy sobre
el registro de la franquicia se aplican en lo que respecta a todo lo atinente que pueda surgir
antes de que nazcalarelaciénde franquicia, y unavezformalizado el contrato larelacion queda
amparada porlalegislacidénvigente en materia de franquicias. Las normativas sonreflejo dela
preocupacion por precautelar las conductas de los franquiciadores que soninjustasy contra-
rias ala éticacomercial. Entre otras, cabe destacarlas siguientes disposiciones:

» Rescisioninjustadel contrato. Engeneral,lalegislacionobligaademostrarquehayjustacau-
sacuando el franquiciador quiere rescindir el contrato de franquicia, es decirla “Justa causa”
enotras palabras establece que unaparte no ha cumplido sus obligacionesy que la otratam-
pocolascumple (corrige o subsana elincumplimiento) después de que la contraparte lo obli-
ga a hacerlo. En supuestos graves, como sentencias ejecutoriadas e infracciones adminis-
trativas en materia penal, abandono de la franquicia y o someterse al proceso de liquidacion
por bancarrota lo cuales son elementos imposibles para dar cumplimiento al contrato. Dicha
figura se encuentra contempladaen el articulo 1583 del Cédigo Civil Ecuatoriano.

» Modificacidondelarelacionde franquicia. Lalegislacionprohibe al franquiciadorrealizarmo-
dificaciones sustanciales como por ejemplo el cambio de la marca de la franquiciaenvigor,y
en ese caso es obligatorio presentar una solicitud ante la institucidon oficial correspondiente
y obtener la autorizacion. En caso de consentir en las clausulas del contrato de franquicia, el
franquiciadordeberaentregaratodoslosfranquiciados unaversiénabreviada deldocumen-
to deinformacion precontractual en el que se expongala propuesta de modificacién.

» Derecho de prorrogade la franquicia. El franquiciador tiene la facultad de negarse areno-
var la franquicia. Con ello se busca proteger al franquiciado para que pueda cosechar las
ganancias de laactividad que ha explotado.

» Sucesion. En algunos casos la legislacion establece que el cdnyuge supérstite (el que so-
brevive alfallecido)ylos demas sucesores del franquiciado tienen derecho aparticiparenla
explotacion de la franquicia durante un plazo prudencial posterior al fallecimiento. Durante
ese tiempo, el conyuge o los herederos podran reunir los criterios necesarios para explotar
lafranquicia o, ensucaso, quedaran autorizados avenderla auntercero quelosreuna.

» Usurpacién de lazona pactada o intromision enla clientela ajena y redes de distribucion.
Elfranquiciado queda protegido si el franquiciador pretende inaugurar otro establecimiento
en las cercanias de su local (“proximidad injustificada”). En ese caso, podra reclamar que le
sea ofrecido primeramente el nuevo establecimiento (“derecho de tanteo”) o, en su defecto,
una compensacion por la clientela que pierda por esa causa siempre y cuando se encuentre
estipulado en el contrato.
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» Otras practicas. Aveces, lasleyes en materia de franquicia establecenlos siguientes aspec-
tos: la exoneracién general de responsabilidad y la renuncia a formular las manifestacionesy
garantias escritas o verbales que se pactan en el contrato; la restriccidon del derecho de libre
asociacion delos franquiciados; el establecer diferencias entre unosy otros franquiciados; y
laimposicidén de obligaciones desmedidas en lo que se refiere a los resultados que deba al-
canzar el franquiciado. Hay disposiciones de materias que no guardanrelacién directaconla
franquicia, pero que tambiénlarigen. Porejemplo, lalegislacion de Australia prohibe los actos
de conductainescrupulosay de conducta enganosa, que son habituales causas dellitigio.

La defensa de lacompetencia

Los actos que restringen, distorsionan o impiden la libre competencia suelen estar prohibidos
porlalegislacidonnacional (porejemplo, enlos Estados Unidos de Américaestasnormas se de-
nominan “ley de monopolios” o “anti-trust laws” en otros paises, ley o politica de competencia
desleal, y ley de practicas comerciales justas) y en el Ecuador por la Ley Organica de Regula-
ciony Control del Poder de Mercado. La fuerza de negociacién del franquiciador es superiora
la del franquiciado, y eso puede dar lugar anumerosas formas de abuso en perjuicio de éste Yy,
en ultima instancia, del consumidor. Por eso diversas normas del Derecho de la competencia
son aplicables al contrato de franquicia.

Los siguientes pactos del contrato de franquicia estan generalmente prohibidos por el Dere-
chode competencia:

» Imposicidon de precios. Es unaespecie de medida de concertacionde 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-
ciadorrecomienda el precio dereventa, debe acompanarlo de un escrito de descargoenel
que se establezca que no hay obligacion de respetar ese 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 impedird que surjan efectos perjudiciales para la
competencia, aunque convendra asesorarse con expertos que conozcan de la materia.

» Imposicion de proveedores u obligacion de abastecimiento exclusivo. El franquiciador
estipula que suministrara directamente al franquiciado determinados productos y servi-
cios o, en su defecto, que deberan ser adquiridos al proveedor que él establezca. Al fran-
quiciadorleinteresaque se mantengalacalidad delos productos o servicios que distribuye
el franquiciado; en consecuencia, puede establecer quienes han de ser los proveedores,
mientras que no se trate de un contrato del tipo “atado”, que se considera ilicito (véase el
parrafo siguiente). Portanto, el franquiciado tiene el derecho de abastecerse con otros pro-
veedores, siempre que lo consienta el franquiciador a fin de precautelar la calidad del final.
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El consentimiento del franquiciador depende porlo general de lo que indican las pruebas
y la calificacién del nuevo proveedor, y se obtiene si se garantiza el prestigio, la calidad y el
fondo de comercio del franquiciador.

» “Contrato atado” o imposicion de compra de un surtido completo. En este tipo de con-
trato la venta del producto queda supeditada a que el comprador adquiera asimismo un
segundo producto, que, si no fuera por esa obligacidn, no compraria 0 conseguiria en otra
parte en otras condiciones. En el contrato de franquicia, se vende un producto conla con-
dicion de que el franquiciado compre otro producto (productos o servicios) al propio fran-
quiciador o asus asociados.

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

En el Ecuador estas figuras pueden ser analizados mas profundamente conforme la Ley
Organica de Regulaciony Control del Poder de Mercado, en sus articulos 9,10, 11y siguientes
que establece los abusos de poder de mercado, abusos en dependencia y acuerdos y
practicas prohibidas. Finalmente hay que mencionar que hay exenciones a las prohibiciones
del articulo 11 (acuerdos y practicas prohibidas) considerando que los mismos contribuyan a
mejorarlaproduccion olacomercializaciéony distribucion de bienesy servicios o apromoverel
progreso técnico o econdmico, sin que seanecesaria autorizacidn previa, siemprey cuando se
cumplanlas siguientes condiciones:

» Permitanalos consumidores o usuarios participar de forma equitativa de sus ventajas;

» No impongan restricciones que no sean indispensables para la consecucion de aquellos
objetivos;y,

» No otorguen a los operadores econémicos la posibilidad de eliminar la competencia res-
pecto de una parte sustancial delos productos o servicios contemplados.

Elcumplimiento de estas condiciones serd analizado porla Superintendenciade Competencia
Econdmica.

Otras disposiciones legales

Larelacion de franquicia se rige también porlalegislacion tributaria, de trabajo, monetario, fi-
nanciero, societariay seguros, asicomo porla de control sanitarioy alimentos y demas normas
de proteccién del consumidor.
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12. La franquicia disimulada

Segunsehavisto enlos ejemplos anteriormente expuestos, distintas leyes reglamentan quela
franquicia, principalmente tiene la obligacidn de suministrar la informacidn previa al contrato
y el propio contrato; con ellas se busca proteger al franquiciado de los abusos de poder que
pueda cometer el franquiciador, quien esta obligado a informar debidamente al futuro fran-
quiciado sobre la naturaleza de la relacion propuesta mucho antes de firmar el contrato de
franquicia. Existenvarios mecanismos de proteccion, que no se pueden pasar por alto nianular
mediante pacto en contrario de las partes y por los cuales se regira la relacién de franquicia,
siempre que el con trato posea efectivamente esa naturaleza, aunque las partes hayan tenido
otraintencionopretendanburlarlaley denominandola simplemente como “licencia de marca”.
Porlo tanto, hay numerosas relaciones, como las de agencia, distribucion, licencia de marcay
sociedad mixta, etcétera, alas que se aplicaranlasleyes propias de la franquicia siresulta que
poseen esa naturaleza; en tales casos se habla de “franquicia disimulada”. En el Ecuadorno se
cuentaconunanormativa paralas “franquicias disimuladas”, porlo que dichos contratos cele-
brados entre las partes deberan ser manejados de acuerdo con su naturaleza contractual.

Aunque en el Ecuador no hay una referencia a franquicias disimuladas, en algunos paises se
considera que existe una “franquicia disimulada” cuando, en general, las partes han pactado el
derechodeusarlamarcayelpagodeloscédnones,yse otorganal “franquiciador” importantes
facultades de asistencia o control de la actividad. Esa situacion puede tenerimportantes con-
secuencias. Por ejemplo, si el dueiio de la marca rescinde el contrato con el distribuidory se
determinaquelarelacionera, enrealidad, de franquicia, conarreglo aesasleyes, elderecho de
desvincularse del contrato quedard supeditado alas leyes respecto a dicha accidon. Tampoco
se habra cumplido la obligacién de informacidn previa al contrato, por lo cual sobre esa fran-
quiciade hechorecaeradnsancionescivilesy penales.

En el Ecuador, para casos donde se sospecha pueda serun contrato con otranaturalezaalapre-
sentada, y ya que enlanormativa se establece que se debe manejar el contrato de acuerdo con
de acuerdo sus elementos, se deberia realizar una demanda bajo los pardmetros establecidos
sobre materia contractual, es decir el Coédigo de Comercio y el Codigo Civil en conjunto con el
Codigo de Organico General de Procesos de conformidad conla naturaleza de lademanda con
el claro argumento de que la interpretacion del contrato en litigio corresponde al contrato de
franquicia el mismo que se encuentraregulado bajo lanormativa del Cédigo de Comercio.

13. Principios fundamentales del contrato de
franquicia

En el contrato de franquicia debe haberun equilibrio de las partes, aunque, enla practica, el mas
favorecido es el franquiciador. Es asi porque el franquiciador siente la necesidad de proteger su
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posicion conelargumento de que él corre lamayor parte delriesgo, pues cede a otro el derecho
deusarsuvaliosapropiedadintelectual, sobre todoladocumentacionsecretaylosconocimien-
tos técnicos.

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

Enel Ecuadorlosrequisitos minimos de un contrato de franquicia sonlos siguientes:
» ldentificacién precisadelas partes,nombresy apellidos, documento deidentificacion vali-
doyvigente,domicilioyla calidad que ostentany conlaque concurrenalafirmadel contra-

to cadainterviniente, es decir, si obran por sus propios derechos o porlos que representan
de untercero;

» Descripcidnde las caracteristicasy giro del negocio de la franquicia;
» Duraciéndel contrato, asi como las condiciones de renovaciény modificaciéon del mismo;
» Ladeterminaciondelaretribucion que debe percibirel franquiciante;

» Causasy efectos de la extincidn del contrato, incluyendo los casos y la forma en que, cual-
quiera o ambas partes, lo podrandar porterminado;

» Elsefalamiento delterritorio en el que podra operar el franquiciado;

» La descripcidn clara de los derechos, bienes o servicios que se otorgany los términos en
gue selohace;

» Las garantias de cumplimiento que debe otorgar el franquiciado;
» Lostérminos de confidencialidad,;y,

» Losdemastérminosy condiciones alos quelas partes se someten's,

Témese en cuenta que al ser requisitos minimos estos no son excluyentes de otros requisitos
gue puedan estar requeridos en el contrato de franquicia como lo son los términos de uso de
derechosde propiedadintelectual, método de comunicacion, limitacionesy no competencia,
y capacitacion al franquiciado.

Sibienestos elementos sonlosindispensables para configurar el contrato de franquicia, esre-
comendable el contar con el siguiente listado de clausulas desglosadas que permitiran tener
un contrato mas completo para su éxito.

1Art. 563, Codigo de Comercio, Registro Oficial Suplemento 497 de 29 de mayo de 2019.
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14. Clausulas fundamentales recomendadas
del contrato de franquicia

Las partes

Seindicaelnombreydemds sefias de las partes contratantes. La parte que cede los derechos
seledenomina el franquiciadoryla parte que los recibe es denominado el franquiciado.

Definiciones

En esta clausula para facilidad de comprension por las partes sobre los lineamientos del
contrato se establecen las definiciones de los términos técnicos que formaran parte del
mismo, para que asiseaninterpretados alolargo del documento legal.

Antecedentes

Se establece un pequeino recuento de la historia del negocio que lo ha llevado a otorgar una
franquicia. En este espacio es comun que se realice una declaracion por las partes donde se
informa que se cuenta con la personeria suficiente para la suscripcion del contrato y que son
legalmente capaces paradicho acto.

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

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

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

» Los derechos de propiedad intelectual cuya explotacion se cede al franquiciado (en algu-
nas jurisdicciones la licencia de marca se debe otorgar en contrato aparte para su registro
enlaautoridad competente en materia de derechos intelectuales).

Cuantiadel contrato

Porlo general, hay tres clases de cuantias que debe entregar el franquiciado: el canon inicial,
que es una cantidad fija o suma un tanto alzado, y que también se denomina “canon” o “precio
de la franquicia” o “derecho de entrada”; el canon de explotacidn, que es un porcentaje de la
facturacionbruta;y porultimo, hay sumas que se paganunasolavezenconceptodelaprorroga
del contrato, publicidad, administracion, etcétera.
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Plazo

Sibien el Cédigo de Comercio no establece un plazo de duracién para los contratos de fran-
quicia, la costumbre mercantil en el Ecuador promueve un plazo minimo de 5 afos. Al serla na-
turalezade unafranquiciatal quelosréditos de suinversion son mas notables amedianoylargo
plazo, un tiempo prudente para este tipo de contrato puede variar entre 5 a 10 afos” segun el
girodenegocio, mismo que puede serprorrogado de conformidad conlas condiciones que se
establezcanendichaclausula.

Normas objetivas para asegurar que se cumpla el contrato

Para asegurarse de que el franquiciado cumple todas las condiciones pactadas en el
contrato de franquicia, el franquiciador tendra derecho a inspeccionar, sin previo aviso, el
establecimientoylaactividad del franquiciado para comprobarsiserespetanlasnormasdela
franquiciay determinarlo que debe hacer(onodebehacer)paraque se siganobservando esas
normas. Porlo generalestas condiciones se establecenencldusulasde adhesion, lascualesno
se someten a modificacionalguna.

No ser agencia

Una clausula en la que se estipule que el franquiciado no es agente del franquiciador ni su
asociado. Se aclara asi que el franquiciado debera responder él mismo por las obligaciones
que contraiga.

Obligaciones del franquiciador (orientaciony asistencia)

Elfranquiciadortiene que ayudaraestablecerse alfranquiciadoyparaellole brindalasiguiente
asistenciainicial:

» Asesoramiento paralabusquedadellocal.

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

» Emprenderunacampanaderelaciones publicas.

» Entregarunejemplardelmanual de explotaciony deladocumentaciénreferidaalared.

» Dictarlaformacidninicial.

» Indemnizar al franquiciado o brindarle asistencia si debe litigar a raiz de una denuncia por
actosdeinfraccionde la propiedadintelectual.

7 El plazo de los contratos es recomendado como resultado de una practica comun en el Ecuador, ya que la ley no
estableceuntiempo especifico paratalefecto.

'8 Art. 574.- “Cuando el contrato de franquicia prevea que el franquiciante dé asistencia parala puestaenmarcha
delnegocio objeto delafranquicia, o durante el desarroll.o del contrato, éste le deberd proporcionarlos “manuales
operativos o de funcionamiento” uotros documentos, instrucciones o similares, al franquiciado”. Cédigo de Co-
mercio, Registro Oficial Suplemento 497 de 29 de mayo de 2019.
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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).

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
cede elfranquiciador.

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
querecibeenfranquicia. Ellocalolugardebera 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 de los 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.

Art. 571.- Elfranquiciado se encuentra obligado alo siguiente: a) Seguiry cumplir estrictamente los métodosy
sistemasrelativos al funcionamiento delnegocio establecidos porelfranquiciante. b) Usar las materias primas, bie-
nesoservicios quelas parteshubiesen establecidoenelcontrato, respetandola calidady otros atributos de esta
que ahise aludan; encaso de omitirse este sefialamiento, se usaranlos materiales que permitan darunproducto o
serviciode calidad al cliente. c) Guardar total secreto sobrelasinformaciones que tengan el caracterde confiden-
cialsegunelcontrato de franquicia, incluso de aquellas querecibaalolargo delarelacidoncon el franquiciantey
que se entiendansometidas aesareserva. d)Acondicionary mantenerellocal o establecimiento de acuerdo alas
normas, imagende marcay decoracidonque establezca el franquiciante. e) Usarlos métodos publicitariosy promo-
cionalesque seindiquenenelcontrato. f)Reflejar con fidelidad elmodelo de franquicia que se haya establecido en
elcontrato,afinde que sereconozca que se tratade unaunidad con otras que tenganlas mismas caracteristicasy
naturaleza,y que provengan, directa oindirectamente, delfranquiciante. g) Tomaren cuentalasindicaciones dadas
porelfranquiciante, tendientes a corregireluso delafranquicia. h) Indemnizaral franquiciante porlos perjuicios
derivadosdelincorrectouso delafranquicia.i) Atodolo demas que se derive del contrato. Coédigo de Comercio,
Registro Oficial Suplemento 497 de 29 de mayo de 2019.
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» Emplear en la actividad exclusivamente los letreros y los articulos de embalaje que hayan
sido autorizados por el franquiciador.

» Cumplirlasnormasdelfranquiciadorreferidas alas condiciones dellocaly norealizar modi-
ficacidén alguna sin el consentimiento del franquiciador.

» Hacetodolo posible paradaraconocery extenderlaactividad.
» Explotarlaactividad enelhorario que establezca el franquiciador.

» Velar por que el personal visto correctamente (debera llevar uniforme, silo estipula el fran-
quiciador), cuidelapulcritudy seaamable.

» Antes de ser contratados, los jefes del franquiciado deberdnrealizar el curso de formacidn
delfranquiciadory contar conla autorizacion de éste.

» Cuandolo solicite el franquiciador, brindarinformacién alosinteresados en obtenerla fran-
quicia.

» Protegerlos secretos comercialesy demas documentacion 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.

» Abonarenfechalos cdnonesdelafranquicia.

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

Documentacion contable

Elfranquiciadotienelaobligacidondellevarsuslibros contablesy de presentar periddicamente
los balances de acuerdo alanegociacion acordada, sea a fin de mes o por el aio fiscal al fran-
quiciador. Aveces se estipulaincluso que debera seguirunmétodo contable especial paraque
el franquiciador pueda comparar los resultados de los distintos franquiciados. También debe
permitirque los libros de cuentas sean inspeccionados por el 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 lafacturacion bruta. Sihay que hacer
publicidad en un caso particular (como para un establecimiento determinado), dicha publici-
daddeberaseraprobadaporlaagenciade publicidad, asuvezelegidaporelfranquiciador. En
su defecto, el franquiciador se puede reservar el derecho de examinar la publicidad antes de
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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

Elfranquiciadorvelarad 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 pagdlas primas.

Venta del negocio

Porlo general, el franquiciado no tiene derecho a transferir 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 se la debe 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. Si el franquiciador vende
elnegocio, los derechosyobligaciones contraidos conelfranquiciado se transmitirdnalnuevo
titulardelafranquicia.

Prohibicion de competir

Paraprotegerlareddelafranquiciase prohibe alfranquiciado dedicarse aunaactividad similar
durante el plazo convenidoy posteriormente. Enla practica, la prohibicion de competir poste-
rioral contrato durauno o dos afos después de lafechaen que expire lafranquicia. Como esas
cldusulas sonmiradas conreservaporlostribunales, esimportante darlesun caracter “pruden-
cial” o “proporcionado”, sobre todo las prohibicionesimpuestas unavez expiralafranquicia; se
entendera que la prohibicién resulta “prudencial” si es limitada en lo que se refiere a la exten-
sidndel periodoyalazona.

Propiedad intelectual

Enelpacto porelque se otorga al franquiciado el derecho de explotarla franquiciatambién se
cedeelderechodeusarlapropiedadintelectual que pertenece alafranquicia. Enuna clausula
aparte se estipulanlosderechosde propiedadintelectual -marcas, disefosindustriales, dere-
chosdeautor, secretos comercialesy patentes- correspondientes alafranquicia. Y se aclarara
que sonde propiedad delfranquiciadoro que éste los posee enlicencia. Ademas, se acuerdan
mecanismos para proteger los derechos y evitar que sean infringidos, como la obligacién de
respetar la naturaleza secreta de los secretos comerciales paralo cual el franquiciado debera
seguirlasinstruccionesrecogidas en el plan de explotacion de dichos secretos.
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En el contrato de franquicia se establece asimismo que el franquiciado debera restituir o re-
tornar (“retrocesion”) al franquiciador una licencia para usar las mejoras y perfeccionamientos
que hayarealizado enlas patentes de este Ultimo. Hay que informarse bien de lalegislacion 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.

Si el franquiciado extiende el uso de la marca con licencia a una nueva clase de productos o
serviciosque nofigurenenelregistro de marcaque posee el franquiciador, serd preciso exten-
derlaproteccidndelamarcaalosnuevos productosy servicios. Enelcontrato se debe estipu-
larconclaridadlaparte que se encargarade presentarlasolicitud paraampliarla proteccionde
lamarcay laparte que sera propietariade lamarca.

También sera preciso convenirmecanismos para el caso deinfracciéndelos derechos de pro-
piedad intelectual del franquiciador, precisando la parte que se encargara de denunciarlain-
fraccién, las consecuencias si el franquiciador no presentala denunciay siel 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 unanotificacion del franquiciado. No obstante, entodoslos
supuestos el franquiciado tiene derecho a sumarse aladenuncia que interponga el franquicia-
dor paraobtenerelresarcimiento de los dafiosy perjuicios causados porlainfraccion.

Enelcasode quelapatente cedida al franquiciadoinfrinjalos derechos de propiedad intelec-
tual de terceros, el franquiciador deberd tramitar la licencia que le permite hacer uso de esos
derechosycederlagratuitamente al franquiciado. Ademas, deberaindemnizaral franquiciado
si ésteresulta culpable deinfraccidn por utilizar esa patente que élle cedid.

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

Despuésde que se extingue el contrato, el franquiciado no puede usarlas marcas delfranquiciador
ytiene prohibido revelarlos secretos comerciales que le fueron entregados araizde la franquicia.

Indemnizaciony gastos del proceso

Enelcontrato de franquicia se estipula casisiempre que, siel franquiciadores demandado por
causadelaexplotacidondelafranquicia, el franquiciado deberaresarcirlelos dafosy perjuicios
que sufraaraizdeello.

Causas derescision del contrato

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

» Nocomienzaaexplotarlaactividad dentro de los tres meses posteriores alafecha de la fir-
ma del contrato (segunla actividad).
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» Incumplealgunadelasobligacionescontraidas. Sielincumplimiento esde naturalezagrave,
no quedardobligado aconcederalfranquiciado laoportunidad de subsanarlo (remediarlo).

» Incumple reiteradamente las obligaciones de pago contraidas con el franquiciador.

» Se constata que la documentacién que acompafia a la solicitud de la franquicia presenta
elementos graves de falsedad o engafo.

» Esobjeto de procedimiento de quiebra oinsolvencia.

Unavezrescindido el contrato, el franquiciado tendralas siguientes obligaciones:

» Cesar la explotacion 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
asociacioncon el franquiciador.

» Entregaralfranquiciadorlarelacionintegradelosclientesy delosinteresados que obrenen
suconocimiento.

» Abstenerse de usar o de revelarlos secretos comerciales y demas documentacién secreta
que hagareferenciaalmétodo olared delafranquicia.

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

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

Confidencialidad

Enelcontrato de franquicia se busca crearuna obligacién por parte del franquiciado para pre-
servar la estrategia de negocio asignandole el caracter de reservado a los términos y confi-
ciones, asicomo la ejecucion del contrato de franquicia. Igualmente permite al franquiciador
establecermultasacausadelaviolacidnalaconfidencialidad, terminarel contratoy tomarac-
cioneslegales contra el franquiciado.

Declaracion de Licitud de fondos

Se puede realizar un descargo a favor del franquiciador sobre la cuantia y montos pactados
que son entregados por el franquiciado para el negocio, estableciendo que dichos montos
tienen su origenlicitoy de no serlo eximir de cual responsabilidad sobre el origen del dinero.
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Fuero a que se someten las partes

Sise pretende explotarlafranquicia enun pais distinto del pais del franquiciador o en otrajuris-
diccidn, las partes deberdn pactarlalegislacion por que seregirdn las cuestiones referidas ala
validez, laejecuciony lainterpretacion del contrato.

Solucion de controversias

Enelsupuestode que haya surgidouna controversia entre el franquiciadory el franquiciado, en
vez de recurrir ala via judicial, las partes podran escoger la mediacion o el arbitraje. Se busca-
ré primeramente solucionar las controversias mediante la via extrajudicial de la mediaciony, si
resultainfructuosa, se seguird lavia del arbitraje y, luego, la viajudicial. Si se sigue la via arbitral,
en el contrato de franquicia se deberan estipular las normas de arbitraje por que se regiranlas
partesy ellugarenque se cumplira el procedimiento. En la cldusula de solucion de diferencias
también se pactara la parte que correra con los gastos de litigacion y los conceptos que sera
preciso abonar. Es posiblerecurriralos servicios de solucidon de diferencias que prestael Cen-
tro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI. En tal caso, en esa cldusula del contrato de franquicia
las partes acordaran someterse a la mediacién de la OMPIly, de no mediar acuerdo, 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-
monialesy juridicas;y c) que, en sucaso, 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
LAPROTECCION DE LAMARCA.

Registrarlamarca

Elregistro de marcas en el Ecuador se encuentraregulado porlo establecido en el Cédigo Orga-
nico de laEconomia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovaciéony sureglamento. Este
procedimiento es mayormente en linea a través del sistema del Servicio Nacional de Derechos
Intelectuales enla pagina web https://www.derechosintelectuales.gob.ec/ - seccién SENADI en

Linea.

Paralapresentacion deunasolicitud deregistro se debe llenar el formulario enlinea con el poste-
riorpago delatasa oficial, actualmente de 208.00 ddlares de los Estados Unidos de América. Los
requisitos minimos son nombre de fantasia, una descripcién de la marca, informacion del titular
seapersonanatural ojuridicay clase internacional del producto o servicio.

20 Clausulaquerecomiendala OMPIsobrelamediacion seguida, enausenciade solucidn, de arbitraje [acelerado]
(http://www.wipo.int/amc/es/clauses/index.html#2).
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Unaveziniciadodicho tramite enelsistemaconelpago, procede aunarevisionde formaparaase-
gurarse de que se cumplan con todos los requisitos para después ser publicado en la Gaceta de
Propiedad Intelectual de emision mensual.

Una vez publicadala marca en lareferida Gaceta, cualquier persona puede presentar una oposi-
cionalasolicitud enlos siguientes 30 dias habiles, contados desde la fecha de la publicacion. En
casode que se presente unaoposicion, se deberad contestaralamismay seguirelproceso corres-
pondiente. En caso de que no se presenten oposiciones, el tramite sigue a una revision de fondo
realizada porla Autoridad, en la cual, se verifica que la marca no afecte a derechos de terceros ni
sea contralaley. La Autoridad emite una resolucion que concede o niega la marca solicitada. Fi-
nalmente, en caso de concederse la marca, el SENADI emite el titulo correspondiente. Este pro-
ceso tiene un tiempo de duracién de aproximado de seis aocho meses, mas sihay un proceso de
oposicidondicho tiempo se podra extendera minimo un afno.

En el Ecuador el derecho sobre un signo distintivo se adquiere mediante su registro, al registrarlo
se adquieren numerosas ventajas:

» Exclusividad nacional: El titular del registro de marca posee el derecho exclusivo de utilizar
la marca para el comercio en todo el pais en el que obtuvo el registro. Por el contrario, en los
paises enlos que se reconocen también las marcas no registradas, éstas deben ser utilizadas
Unicamente en la parte del pais enla que es usada efectivamente y en la que ha adquirido gra-
ciasaeseuso.

» Facilitala proteccion de los derechos: Elregistro de lamarca conlleva la presuncion de pro-
piedady con ella el derecho inherente de impedir que sea usada por terceros. Ello reduce la
cargadelapruebaencasodelitigio: esdecir, elpropietarionotiene que probarquelamarcaes
valida, que él es el titular, que la marca posee un fondo de comercio ni que su uso por terceros
le hacausado dafosy perjuicios. Enalgunos paises, cuando lamarca estaregistrada se puede
reclamar mas dinero porlos dafiosy perjuicios que causalainfraccion.

» Desalienta alosinfractores: Enprimerlugar, lamarca que estaregistrada apareceraenelin-
forme de busquedarealizado porotraempresaconlaintenciéon deregistrarunamarca que sea
idéntica o que porsusemejanza puedallevaraconfusion,lo cual desalentard a quienes quieran
hacerlo. En segundo término, algunas oficinas de marcas rechazan registrarla marca para una
determinada clase de productos o servicios cuando entienden que por su semejanza pueda
llevar a confusion con otramarca de esamisma clase.

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

» Obtencion derecursos: Aveceslamarcaregistrada con unabuenareputacion puede servir
para obtener fondos de las instituciones de crédito que se dan cuenta de laimportante rela-
ciénentrelasmarcasylaprosperidad de laempresa.

» Impide las importaciones: En muchos paises el titular de lamarca registrada puede presentar
unatutelaadministrativaasicomoinformaraaduanas sobre latitularidad de lamarca. De esafor-
mala Aduana podrainspeccionareincautarlos productos falsificados en que se utilice lamarca
registrada, pero el titular no podra gozar de esta asistencia sino haregistrado lamarca.
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VENTAJAS DEUSAREL SISTEMA DE MADRID

El Ecuador actualmente no es parte del Tratado de Madrid y por ende no aplica este sistema, sin
embargo, laventaja principal del Sistema de Madrid es que el duefio de lamarca puede registrarla
enuno o mas paises que son miembros del sistema, paralo cualle basta con presentar:

» Unaunicasolicitudinternacional;
» Enunmismoidioma;y

» Conarregloaunamisma serie de tasasy plazos.

Conposterioridad, bastaununico tramite paramanteneryrenovarelregistrointernacional. De esa
formael Sistema de Madrid permite reducirlos tramites y gastos administrativos necesarios para
registrary mantenerlas marcas envarios paises.

Enelsitioweb dela OMPI(www.ompi.int/madrid) se encontrararespuestaatodaslas dudas sobre
el Sistema de Madrid: quién puede presentar la solicitud y dénde, relacion de los miembros del
Sistema, formularios, requisitos generales del tramite, los textos legales, los servicios por Inter-

net, etcétera.

lecsHot
dogs®

de laconzate:

Suarez

LosHot Dogs de la Gonzalez Suarez es una cadena de comida rapida que tuvo sus ini-
ciosenQuitoenelaino 1997 comouncarritoambulante deventade Hot Dogs. Original-
mente este carrito erareconocido porjévenesy adultos quienes frecuentabanlas dis-
cotecas de la calle Gonzalez Suarez en las noches y madrugadas. Con el crecimiento
delapopularidad de estacomidarapidaes que suduefologracambiarseaunlocalen
la misma calle para vender su producto e identificarse conunlogo simple compuesto
de un hot dog gigante sobre un fondo blanco con las letras en rojo, amarillo y negro.
Subuenservicioy sabor,y en especial sumayonesa con col, mermelada de pifiay ce-
bollas curtidas lo llevaron a extender su horario de servicio a las horas del dia, con lo
que extendid su publico objetivo a jévenes quienes no frecuentaban dichos estable-
cimientos de fiestamas querianla experiencia de comerelfamoso hot dog.
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Mientras crecidlapopularidad delproducto se fortalecid lamarcamedianteuncam-
bio deimagen, apostando a suconsumidorjuvenily a colores mas alegresy atracti-
vos, acompafnado porun menu especialmente diseflado para nifios, lo que incluyo a
sunuevo personaje “Gonzalito”.

ho
M@@@S

de la gonzilez svdrez

= A 4 4

Hot dogs.

()
de la Gonzélex Svérex

)

Actualmente esta cadena de Comida Rapida cuenta con mas de 20 locales en el
Ecuador, varios de ellos franquiciados.
Disponible enlatvecuadoren https://www.youtube.com/watch?v=g42RGTSr5ko.

La proteccion del secreto comercial de la franquicia®

» Enelcontrato de franquicia el franquiciador deberadincluirunaestipulacion extensa delo que
considere “secreto comercial”. Por ejemplo: “A los efectos del presente contrato, por docu-
mentacion secreta o confidencial se entender3d, a titulo meramente enunciativo y sin caracter
limitativo, los manuales, contratos, datos delos clientes, datos de los proveedores, documen-
tacion contable, listas de precios, conocimientos técnicos, métodos, técnicas, compilacio-
nes, formulas, programas o criterios referidos ala explotacién delafranquiciayalos productos
o servicios que sonobjeto de ésta”.

» Asimismo dejara constancia expresa de que los elementos que se consideran secreto co-
mercial se entregan al franquiciado en concepto de licenciay no de propiedad, es decir, no se
venden.

» Sepactaraque el franquiciado tiene prohibido desarmar o realizar operaciones de descompi-
lacién o de “ingenieriainversa” (para conocer el secreto de fabricacién) conlos elementos pro-
tegidos porelsecreto comercial que se le entreganenlicencia.

» Elfranquiciado deberd manifestar que no infringe restricciones establecidas porun antiguo
patrén o poruna franquicia que haya poseido anteriormentey que norevelaranihard uso delos
secretos comerciales pertenecientes al antiguo patrén o franquiciador parala actividad de la
actualfranquicia.

» Seresaltaralaimportancia de mantenerenreservalos secretos comerciales de la franquicia
y con ese fin se debera recoger expresamente una clausula por la que el franquiciado mani-
fieste que esta en conocimiento de los secretos comerciales del franquiciador y que, por su
considerablevalor, dichos secretos comercialesle brindanunaventajarelativa frentealacom-
petencia.

2Thomas Oppold: Top Ten Ways to Help Protect Your Franchise’s Trade Secrets; reproducido con autorizaciéndela
International Franchise Association, que publicalarevista Franchising World.
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» Se estipularad expresamente que el franquiciado tendra restringidos el uso y la divulgacion
sinautorizacion delos secretos comerciales delafranquiciay 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
lafranquicia, quedard obligado arestituirsin dilacionlos secretos comercialesylos 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 explotacion para pro-
teger el secreto comercial del franquiciador, como los siguientes: limitar el conocimiento de
los secretoscomerciales exclusivamente aaquellosempleadosdelafranquiciaque debanha-
cerusode ellos paraeldesempeno de 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 proteccién en todas las computadoras, cifrar las
comunicaciones electronicas en que se hagamencion alos secretos comerciales.

» Estipular que el franquiciado debera otorgarun contrato de trabajo contodo trabajador que
deba tener conocimiento de los secretos comerciales del franquiciador en el cual figuren los
siguientes pactos: prohibicidn de revelacion de dichos secretos, condiciones restrictivas de
suusoy obligacion de notificarlos puestos que el trabajador desempene posteriormente.

» Estipularasimismo que el franquiciado celebrard 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, deberd hacerque el trabaja-
dordeje constanciaporescrito delasobligaciones contraidas conlafranquiciaparael periodo
posterioral findelarelacion.

EnelEcuadorse deberealizarel procedimiento parala proteccion de un secreto empresarial ante
unnotario paradespués serdepositado ante el SENADI. Esta metodologia permite que fuera para
casos de prueba terceros no tengan acceso al derecho, protegiendo su calidad. En caso de in-
fraccionse podra aplicarelarticulo 545 del COESCCldonde se establecelaproteccionde secre-
tos empresariales dentro de la propiedadintelectual.??

22 Articulo 545 del COESCCI. “Entodo proceso o diligencia queinvolucre secretos empresariales, la autoridad
respectivadeberdadoptartodaslas medidasnecesarias para protegerdichos secretos. Unicamente la autoridad
competenteylos peritos designadostendranacceso alainformacion, cédigos u otros elementos, y exclusivamente
encuanto seaindispensable paralapracticadeladiligenciade que se trate. Todos quienes de conformidad conel
inciso anteriortenganacceso atales secretos quedaranobligados aguardarabsolutareservay quedaransujetosa
lasacciones que este Cédigoy otrasleyes prescriben paralaprotecciondelos secretos empresariales. Encual-
quiercaso, laautoridad competente podrd abstenerse de ordenaraunadelas partes delproceso querevele secre-
tosempresariales, cuando, enopinién de dicha autoridad, larevelacionresulte impertinente alos fines delproceso.”
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15. El manual de explotacion

El manual de explotacidn es esencial para la red de la franquicia y de él depende enteramen-
te la suerte de todala red. El manual complementa el proceso de formaciony es un medio de
consultasumamente Util, pues ademas de aclararlas dudas mas comunes, guia al franquiciado
através delas distintas etapas de la explotacidn de la 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 descripcidondelaactividad delafranquicia
» Tareas delfranquiciado

» Asistencia que prestara el franquiciador

» Caracteristicas delareddelafranquicia

» Peculiaridades del método del franquiciador

» Marcasydemas derechos de propiedad intelectual que se explotaran

Método de explotacion de la franquicia

» Descripcion detallada del método y de sus elementos para explotarlos productos o servi-
cios otorgados porlafranquicia. En este punto se debe incluir presentaciéon de los produc-
tos o servicios.

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

» Maquinaria

» Instrucciones de manejo de lamaquinaria

» Desperfectos delamaquinaria

» Existencias

» Parqueinformatico: computadorasy programas informaticos utilizados porlaempresa

» Vehiculos necesarios
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Instrucciones especificas (relacion pormenorizada de todos los asuntos referidos a la explo-
taciondelaactividad):

» Formularios estandar

» Tramites comunes

» Librosde cuentas

» Estadoscontables

» Pagodelosderechosdelafranquicia

» Cuestiones de contabilidady tributarias, con explicacion delmodo derellenar los formula-
riosrespectivos

» Comprobacién de cajay tramites conbancos

» Normas sobre uso de cheques, tarjetas de débitoy tarjetas de crédito
» Obligaciones del personal

» Uniforme

» Formaciéndel personal

» Normasdisciplinarias del personal

» Breve descripcidndelalegislacion del trabajo

» Descripcionde los puestos de trabajo

» Horario comercial

» Caracteristicasy evolucidén delramo comercial en que operalafranquicia
» Exigencias minimas

» Fijacidonde precios

» Seguros

Publicidad y campainas comerciales

» Prensalocal

» Compainias derelaciones publicas

» Manejo deredessociales

» Normas sobre lanzamiento de la franquicia
» Medios publicitarios

» Publicidad en el establecimiento comercial

» Normas sobre publicidad enlazonade lafranquicia
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» Recomendaciones sobrerelaciones publicasy mercadotecnia

» Usoydevolucion de material publicitario.

Local/Establecimiento

» Recomendaciones sobre el emplazamientoideal delatienda

» Especificaciones sobre laapariencia delatiendasila misma se encuentraregulada
» Acondicionamientoy decoraciéndellocal

» Criterios sobrelapresentacidony exposicién de los productos

» Pulcritud

» Tramitacion dereclamaciones

Formularios (todala documentaciony 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

Aspectosjuridicos

Enlos paises en que estareglamentada con detalle la obligacion deinformacion previa al con-
trato habra que cumplir los requisitos establecidos. Enlos demas bastara con enumerar la le-
gislacion, ylaslicenciasy autorizaciones correspondientes.

Directorio del personal del franquiciador

» Listadelosempleadosdelfranquiciador conindicacion del cargoyrelacion de dependen-
ciajerarquica

» Numeros de teléfonoy demasindicaciones utiles

El manual de explotacion debe contener todo lo que el franquiciado necesita saber para ad-
ministrar debidamente la franquicia, de modo que todos los franquiciados puedan aplicar de
manera uniforme y coherente el modelo de explotacidn, que es la esencia de la franquicia. Se
pretende asiquelos consumidoresrecibanelmismo servicioentodoslos establecimientosde
lafranquiciay, en consecuencia, mantener el prestigioy lareputacidon de la ensefa.
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Millones de consumidores acudendiariamente alastiendas de McDonald’s, no necesariamen-
te porelhecho de que sirvanlas mejores hamburguesas, sino porque el consumidorencuentra
siemprelasmismashamburguesas enunatiendaoenotra. Elcardcterhomogéneo delservicio
esloque atrae al publicoylograreso esuno delos fines Ultimos del manual de explotacion.

Finalmente se deberd tomaren cuentaque elmanual de explotaciénes creado conlaintencién
de ser utilizado en varios territorios, conforme el crecimiento de la franquicia, por lo que po-
draincluirexigencias o requisitos legales que no pueden seraplicados en dichos territorios. En
estos casos serd necesario el especificar que dichos requisitos no podréan ser aplicados para
dicho franquiciado o territorio.

16. Mejoras y perfeccionamientos

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

17. Formacion

Se deberabrindaral franquiciado una formacidninicial, pues suele desconocerla actividad de
lafranquicia, y dicha formacién deberaircompletandose de formaregular.

Laformacidninicial suele sergratuita, enelsentido de que sucosto seincluye enelcanoninicial
que pagaraalfranquiciador. Laformaciéninicial consiste enclasesy explicacionesenel propio
lugarde trabajo. Laformacion permanente esremunerada al precio de costoyno 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 cldsicoy el podcast.

/154//



En buena compaiia

Lucia

PIE HOUSE & GRILL

El Grupo Luciainicid su gestién conelafio 2010 con el local Lucia’s Pie House & Girill,
restaurante ecuatoriano dedicado a la venta de comida norteamericana, especia-
lizada en hamburguesas, costillas de cerdo y postres (pies artesanales), siendo sus
recetas parte del éxito del establecimiento. Este negocio surgié hace mas de una
décaday actualmente cuenta con varios restaurantes franquiciados en Quito, uno
en Guayaquilyrecientemente unlocal en Texas, Estados Unidos.

Impulsado su crecimiento en el mercado ecuatoriano Grupo Lucia se ha reinventa-
do mediante la oferta de sus restaurantes Lucia House, Lucia Pie House & Grill, Lucia
Italiay Lucia Coffee Shop, todos manteniendolacalidad de sus productosylaidenti-
daddesuserviciomodelado enlaexperiencia de sucreadora Lucia Vinueza durante
sutiempo viviendo en Estados Unidos.

Actualmente Grupo Lucia produce los pies artesanales, asi como varios productos
disponibles del menu en una cocina central, los cuales son distribuidos a todos los
localesde acuerdo asunecesidad. Laempresahacreado protocolos para controlar
y monitorear a las franquicias con el objetivo de asegurar la calidad del servicio, el
manejo de productos, la elaboracién de los platos y que todos los procedimientos
querigenalamarcaseancumplidos.

Grupo Lucia ha hecho valorar sumarca con Price Waterhouse Cooper, estimandose
enaproximadamente seis millones de ddlares de los Estados Unidos de América.
Disponible en: https://www.grupolucia.com/

El control de calidad

Laesenciadelcontrato de franquiciaeslalicenciademarca, quejunto conlos demasderechos
de propiedadintelectual como el secreto comercial, los derechos de autor, los disefios indus-
trialesy las patentes, sustenta el prestigio de lamarca. Lamarca es el elemento vital de la fran-
quicia, y protegerlay fortalecerlareviste unaimportancia decisiva para el franquiciadory para
elfranquiciado, pueslaprosperidad de ambos depende de que selogre mantener el prestigio
delamarcay, consuerte, realzar su atractivo.

Para mantener el atractivo de la marca, hay que cuidar su calidad y conservar inalterable la
imagen que el publico tiene de ella. El franquiciador cede a otro (el franquiciado) el derecho
de usarlamarca, pero no se puede desentender de laresponsabilidad de velar porla calidad
de los productos y servicios que llevan la marca y porque se mantenga la coherencia en toda
experiencia que tenga el consumidor interno y externo con la marca. Es decir, prescindiendo
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del establecimiento de la franquicia al que acude, el consumidor debera encontrar siempre el
mismo producto o servicio. Otrarazén porla que el franquiciador no puede dejar de lado esa
obligacion, pues el control de calidad es vital para mantener el atractivo de la franquicia y el
valordelfondo de comerciodelamarca. Silacalidad enun establecimientodelareddecaede
tal forma que adquiera una mala reputacion, eso afectara a toda la franquicia. El franquiciador
no puede desatender a sus franquiciados, ya que, al ser propietario de la marca, tiene la obli-
gacion legal y uninterés financiero de velar por que la persona a la que ha dado la licencia (en
este caso, el franquiciado), mantenga el control de calidad que le ha permitido volver atracti-
va a su marca. Si el franquiciador no cumple esa obligacidn, generalmente se debe a que ha
abandonado la marcay potencialmente perdera o renunciara sus derechos sobre ella, ya que
ha dejado de seratractiva.

Enlos casos donde un titular de marca otorga una licencia sin realizar controles directos o in-
directos sobre el uso de la misma (la calidad de sus productos o servicios) se conoce como
“nudalicencia”, y estafuera del ambito de la franquicia.

Como quedailustrado, el franquiciadorejerce un control considerable sobrelaformaenque el
franquiciado lleva la franquicia para que en toda la red se respeten ciertas normas de calidad
fijadas de antemano. El control de la calidad empieza en el momento de escoger el franquicia-
doy continda alo largo de la explotacién de la franquicia. El manual de explotacion 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. Laformacidninicialy constante, seguida de visitas periddicas programadas, y otras
realizadas al azar, al establecimiento delfranquiciado, constituyenun medio sumamente Util de
garantizar que el método de la franquicia se aplique en todos sus aspectosy que lareputacion
delamarcapermanezcaintacta.

18. Combinacion de marcas

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

Entre las ventajas que suele presentarla combinacion de marcas estan:
» Incrementarla cartera de clientes/ganar cuota de mercadoy por consiguiente incrementar
lafacturacién;

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

»

»

»

Sacarelmaximo provecho delasiniciativas de comercializaciény de los ingresos generados;
Reforzarlaposiciéon frente alacompetencia;
Realzarelvalordelamarcaante el consumidor;

Fortalecervarias marcas al mismo tiempo.

Sila combinacion de marcas no se lleva a cabo adecuadamente, los propietarios del negocio

correnun granriesgo de crear confusidn en el cliente, lo que a su vez puede traducirse enuna

pérdidadevalordelamarca,ycomolamarcaeslacolumnavertebraldelafranquicia, todapér-
dida a ese respecto puede ser catastréfica para el propietario de la marca. Entre las medidas

practicas que se pueden tomar para evitar que eso ocurra estan:

»

»

»

Lasdosempresas que deseenrealizaruna combinacion de marcas deben ser de 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 algunarelacion
entre ambos negocios.

Aunque esténbajo elmismo 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 disefio como el
tamano de letra, los colores, el espacio de separacidény los agradecimientos; se evitarad asi
dentro de lo posible el riesgo de confusidn entre marcas o de pérdida de valor de éstas.
Por dltimo, en el contrato de combinacion de marcas sera preciso estipular que el fondo de
comercio generado porcadaempresaird en beneficio de cada propietario.

Esta practica generalmente es realizada por empresas que tienen experiencia en la adquisicidony

manejo de franquicias, lo que les permite manejar esta combinaciéon de marcas conlafinalidad de

reducircostosmientrasmantiene elstatusdelasmarcaseincrementalosingresosparasunegocio.
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PRACTICAS OPTIMAS EN LA GESTION DE LAS MARCAS.
MANTENER LA SOLIDEZ DELA MARCA: Eluso correcto de lamarca

Unavezregistradalamarcahay que preocuparse que el Registro de marcas no pierda suvigencia,
pagando asilas debidas tasas de renovacion cada diez afios. Ademas, es menester mantener su
prestigio enelmercado, utilizandola de forma diligente como se indica a continuacién:

» Distinguirla marca del texto que laacompafa mediante letras en mayuscula, negrita o cursi-
va, o poniéndolaentre comillas.

» Utilizar la marca siempre de la misma forma. Si la marca esta registrada con una grafica, di-
sefo, coloro tipo de letra particular, velar por que siempre sea utilizada de la misma forma. No
hay que modificarla, por ejemplo, utilizando guiones, abrevidandola o expresandola mediante
unacombinacién o abreviacion (porejemplo, se escribira “estilograficaMontblanc”, y no “Mont
Blanc”).

» No se debe usarla marca como un sustantivo. La marca se usara exclusivamente como adjetivo
(porejemplo, hay que decir “bloques de construccionLego”,no “los Lego”).

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

» Nosedebeusarlamarcaenplural(porejemplo, se dird “los caramelosTic Tac”, no “lostic 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

observensinexcepcionlas normasy directrices.

19. Denominacion social, nombre comercial y
nombre de dominio

Elfranquiciadordeberasopesarsiautorizaalosfranquiciadosaqueusenelnombredelafranqui-
ciaenunadenominacion social, nombre comercial o nombre de dominio. Conviene evitar dicha
posibilidad, aunque en algunos casos la legislacion obliga aregistrar como nombre comercial el
nombre con el que el franquiciado piensa emprender la actividad comercial de la franquicia. En
esos casos, el franquiciadordebera controlareseregistroy asegurarse de que su propio registro
prevalezca porencima del franquiciado. Debera controlar también los nombres de dominio que
pretenda utilizar el franquiciado sien ellos ha de figurarelnombre de la franquicia.
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La necesidad de reproducir todos los aspectos de la actividad comercial franqui-
ciada se ejemplifica debidamente con DISENSA, marca ecuatoriana fundada hace
mas de 50 afios dedicada a la venta de materiales de construcciony distribucion de

productos de ferreteria.
. q

Desde 1973 inicio elnegocio de DISENSA como unatiendadeventade productosde
ferreteria, pero conunavisionrevolucionariayla mision de ofreceruna grama amplia
de productos y soluciones en materiales de construccién generando valor a clien-
tes,empleadosylacomunidad de formasostenible distinguiéndose porsuatencion
y asesoria. En el 2005 DISENSA se convierte en unared de franquicias, actualmente
contando con 2500 establecimientos entre Ecuador, Argentina, Brasil, Colombia,
Costa Rica, El Salvador, México y Nicaragua. Disensa actualmente cuenta con tres
formatos de franquicia DISENSA, DISENSAMAX!'Y Disensa Express.

La franquicia cuenta con un modelo que busca promover a la pequefia y mediana
empresa de la construccion a nivel Latinoamérica. Por medio de sus programas de
e-learningy capacitacion brindaalos franquiciadosampliaformacion, documenta-
cionymanuales detallados, asistencia permanente, yunamarca de sdlido prestigio.
La solidezde lamarca es de importancia vital paralabuena marcha de la franquicia.
En el caso de DISENSA su éxito se debe al enfoque al cliente final, dando asesoriay
acceso a crédito “crédito posi” con el fin que puedas realizar tu renovacién o cons-
truccidn; y un modelo a franquiciados que genera oportunidades a negocios fami-
liares de pymes,pequefay medianaempresa.

Entodoslos demas aspectos, el uniforme propio de la franquicia que viste el perso-
nalde los establecimientos de Ecuadortambién se usaen Colombiay demas paises
delextranjero, demostrado porsus paginas web que siguen estatematica. Elunifor-
me es de colorrojo con ellogo de disensa y/o con presencia de laletra A consu ca-
racteristico sombrero de construccion.

Mas informaciéndisponible enhttps://www.disensa.com/.
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Elementos de la franquicia protegidos por derecho de autor:?3

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

» Mediosdidacticos paralaformaciondelos franquiciados (videos, guias, podcasts, etcétera)
odelpublico, 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 lafranquicia.
» Programasinformaticos creados expresamente parallevarla franquicia.

» Sitios web eilustraciones, como los dibujos de personajes emblematicos, ya sean personas
o animales; por ejemplo, Don Evaristo (El buen vecino), o Gonzalito (Los hot dogs de la Gonza-
lez) que estimula al cliente joven a “comerhot dogs”.

» Menus, boletines, fotografiasy planos.

» Elementos graficosenlascamionetas dereparto, cochesy demasvehiculos que se emplean
paralafranquicia.

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

La solucion de las diferencias relativas a franquicias se rige por dos principios fundamentales.
Porunlado, y dentro de lo posible, el franquiciador no debera dar laimpresidén de que quiere
imponerse al franquiciado con un criterio sumamente legalista. Por otro lado, tampoco podra
mostrarse incauto y permitir que el franquiciado decida por su cuenta las clausulas del contra-
to de franquiciay las partes del manual de explotacion que desea cumplir. No es facil conciliar
ambos principios.

Cuando surge unadiferencia entre las partes enlafranquicia, no conviene que el franquiciador
busque imponerse con argumentos legalistas, salvo en casos de incumplimiento muy grave
del contrato, como:

» alentaraquelos demasfranquiciadosincumplan el contrato;

» revelarinformacion confidencial;

» utilizarindebidamente las marcasy demas derechos de propiedad intelectual de lafranquicia;
» tenerintencién de establecerunnegocio competidor;

» nopagarlos canones estipulados.

En esos supuestos, es necesario que el franquiciador proceda conrapidezy eficacia para que
la contraparte no abuse de los derechos que le fueron conferidos y que este acto sirva de ad-
vertencia alos demas franquiciados.

Aparte de estos casos, larecomendacionesremediarde lamaneramas eficiente, que general-
mente es el dialogo con el franquiciado para buscaruna solucion.

Lo ideal es empezar por la negociacidn, y si eso falla, recurrir al a métodos alternativos de so-
lucién de controversias tales como la mediacidny en dltima instancia al arbitraje. La via judicial
debe ser el Ultimo recurso. Una manera de allanar el camino es incluir una clausula de solucion
de controversias enel contrato, porla quelas partes queden obligadas arecurriralamediacién
de la OMPly, sino hay acuerdo podraniniciar el arbitraje o las acciones legales que devengan
del contrato de franquicia.

Razones de litigio mas habituales enun contrato de franquicia:
» Incumplimiento de los canones de pagos previamente estipulados. Una de las causas de
mayor numero de diferencias es la falta de pago del canon de explotacion cuando el fran-

quiciado que hadisfrutado de los beneficios delafranquicia dejade pagarlo porque consi-
deraescaso elrédito que obtiene.
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»

»

»

»

Eleccion del emplazamiento y usurpacién de la zona estipulada o intromisién enla clien-
tela ajena y redes de distribucion. Por lo general incumbe al franquiciado escoger el em-
plazamiento y el franquiciador debe ayudarlo, pero en ultima instancia tiene derecho are-
chazar el lugar elegido. El rechazo del emplazamiento que escoge el franquiciado puede
provocar diferencias entre las partes. También surgen problemas cuando el franquiciado
entiende que se usurpasuzona porque el franquiciadorabre establecimientos competido-
res a proximidad del territorio que se le ha asignado. Hay otras maneras de competircon el
franquiciado,comovenderlos productos porinternet o enestablecimientos queradicanen
elterritorio asignado.

Practicas y procedimientos contables. El contrato de franquiciaimpone al franquiciado la
obligacion de presentarampliainformacién para que el franquiciador pueda evaluar el ren-
dimientoy comprobar si se cumplen el pago del canon de explotaciony las demas obliga-
cionesdelcontrato. Muchas diferencias se debenalafaltade presentaciondeinformacion.

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

Supervision y apoyo.Uno de los atractivos que tiene la franquicia como forma de hacer
negocios es el apoyo permanente que brinda el franquiciador al franquiciado a lo largo de
todo el contrato. La falta de formacidony 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 puede
conseguir la materia prima mas barata con proveedores que no son parte de la ndmina del
franquiciador, debera primero solicitar autorizacién al franquiciador para su uso.

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

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

Cesion de la licencia de franquicia.Si, por la razon que sea, el franquiciado desea vender la
franquicia, el franquiciador debera facilitar ese proceso y ayudarlo a encontrar un interesado
encomprarla. El franquiciador solo podrarechazarla candidatura de potenciales comprado-
res que proponga el franquiciado sitiene razones fundadas paraello.

/163//



En buena compaiia

»

»

»

Falsas declaraciones por el equipo de gestion y ventas del franquiciador.Otra causa de liti-
gios son las 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-
versién inicial. Por consiguiente, es importante poner en guardia a los equipos de gestidony
ventas del franquiciador sobre el peligro de la exageracion alos fines de venderla 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 porel franquiciado y porlasinstituciones competentes.

Modificacion del método de explotacion y del nombre de la marca.Dentro de lo posible,
losfranquiciadores propiciaran que los franquiciados participen enlamodificaciéndelmé-
todo de explotar la franquicia y en la busqueda de un nuevo nombre para la marca. Ambos
trabajos suelen entrafar costos elevados; por consiguiente, es preciso que los franquicia-
dosesténtotalmente deacuerdoyse comprometanconloscambios propuestos. Enlame-
didaenque el cambio delnombre de la marcaimplique un cambio enlamarcaolacreacion
de unavariante de esta, habra que tener en cuenta las consecuencias juridicas 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 ambito por el hecho de que el franquiciado no utilice los derechos de propiedad in-
telectual concedidos por el franquiciador segun lo pactado; un tercero infringe los dere-
chosy se debe decidira quién corresponde interponer la denunciay correr con los gastos;
el franquiciado es demandado por infraccion de derechos de propiedad intelectual y hay
que establecersiel franquiciador estd obligado a sumarse alas accionesrealizadas en de-
fensa del franquiciado o a indemnizarlo. También surgen problemas una vez extinguido el
contrato si el franquiciado continda utilizando la propiedad intelectual de la franquicia o re-
velainformacion confidencial adquirida durante larelacidonde franquicia. Enlos casos enlos
gue el franquiciador procura evitar que el franquiciado utilice la marca una vez expirado el
contrato, se suele alegar en su contra que no tomo medidas para velar por que el franqui-
ciado se adhirieraanormas especificas de control de calidad como se habiapactadoy que,
por consiguiente, abandond los derechos sobre la marca en razén de una “nuda licencia”.
Otro ejemplo de problema que puede originar un litigio de propiedad intelectual es que el
franquiciadorno hayaregistradolamarcaal crearlafranquiciay elfranquiciado haya proce-
dido alregistro de estaensu propio nombre; cuando se produce ese tipo de situaciones, lo
normalesintroducirunaclausulaenelcontrato porlacual el franquiciado transfiere lamarca
al franquiciador. La otra posibilidad es que el franquiciador funcione o realice sus activida-
desbajounamarcaespecifica, pero permita que los franquiciados afladan una descripcion
geografica, como “Londres” o “Reino Unido”. En esos casos, el franquiciado a veces hace
valer sus derechos sobre la marca y la descripcidon geografica. De ahi que deba evitarse
ofreceral franquiciado la posibilidad de anadir descripciones enlamarca.
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La posibilidad de que se produzcanlitigios y malentendidos podria minimizarse si se mantiene
una documentacion adecuada. Ademas, una laborintegray consciente por parte del franqui-
ciador durante el proceso de seleccion del franquiciado puede contribuir a evitar o minimizar
futuros problemas. La seleccién adecuada del franquiciado es fundamental para el éxito de la
franquicia. Aun cuando no hay garantias, el hecho de que el franquiciador haya invertido la de-
bida cantidad de tiempo y de energia para realizar una evaluacién detenida de la idoneidad y
las cualificaciones del franquiciado (experiencia, solvencia patrimonial, motivaciony compro-
miso) puede suponer muchos menos conflictos. Andlogamente, esimportante que el franqui-
ciado tome también sus precauciones, solicitando asistencia de expertos y estudiando de-
bidamente las obligaciones financieras potenciales en que puede incurrir a los fines de estar
seguro de que podra cumpliresas obligacionesy de que el negocio serdrentable.

LA GESTION DELOS SECRETOS COMERCIALES
1. Hay que haceruninventario de los secretos comerciales:
I. Informacion cientificay técnica:
a. Informacion sobre los productos:

- Caracteristicas técnicas, yrecetas, compuestosy formulas que son de propiedad del
franquiciador

b. Informacidnreferida alafabricacion:

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

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

- Codigos fuente y 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:

-> Antecedentes “negativos”: defectos de la actividad que no se han podido resolvery
proyectos de investigacion abandonados

ii. Informacionestratégica

> Planes de explotacion, de publicidad y de mercadotecnia

> |ldeas literarias plasmadas; métodos comerciales o de explotacion que confieran una
ventaja particular
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- Estrategias deinversion
> Informes de estudios de mercadoy de seguimiento de lacompetencia

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

iii. Informacion financiera

- Datos sobre costosy precios
- Previsiones financieras
> Facturaciony catalogos de precios

- Salariosy planes deretribucion del personal
» Informacién comercial

- Contratos con proveedores

- Acuerdos

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

> Informacidén sobre el personal
2.Medidas de proteccion:
I. Referidasal personal

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

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

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

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

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

ii. Medidas de proteccion:

a. Guardar conllave ladocumentacion

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

c. Ladocumentacién se entregara exclusivamente a quienes debenhaceruso deella

» o«

d. Los documentos se distinguirdn con leyendas como “confidencial”, “prohibida la repro-
duccidn’, etcétera
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- Sepondrasumo cuidado alahorade utilizarlos aparatosyaccesorios portatiles (com-
putadoras, teléfonos, llaves USB)

> Restriccidn del acceso; registro en larecepcion, libro de visitas, acompafantes para

T

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

> Vigilareluso de las fotocopiadoras, escanery computadoras. Los documentos no se
arrojaranalapapelera, sino que se destruiran conlamaquina trituradora

> Vigilarlatransmision de documentos por Internet

21. Vigencia del contrato

Sibienlasleyes del Ecuador no establecen un periodo de duracidn para dichos contratos, los
asimila a las reglas de vigencia de un contrato de distribucidn, siendo una practica comun el
establecerunavigenciade cincoodiezafos. Unpequefio porcentaje delos contratosnollega
alos cinco afios. Franquicias como McDonald’s, Burger King, Subway y KFC otorgan licencias
deveinte afios, lo que se explica porladuraciéndelos contratos de arrendamiento de los fran-
quiciadosy el elevado capital necesario para poneren marcha elnegocio.

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

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 Lucia Pie House estan al corriente de que, enrealidad, no son clientes de ese
restaurante, antes bien, clientes de otra entidad cuya conexidon con ese restaurante es el con-
trato de franquicia. Por consiguiente, si el franquiciado actia mal, lo normal es que el franqui-
ciadordesee tomar medidas inmediatas para evitar perjudicar ala marca; entre esas medidas
puede estar la rescision del contrato de franquicia. Por consiguiente, para el franquiciador es
sumamente importante que en el contrato se estipule el derecho a rescindir este Ultimo en el

1167/



En buena compaiia

supuesto de que el franquiciado incumpla determinadas disposiciones del contrato. (Por lo
general, los contratos de franquicia no suelen contener clausulas similares que concedan esas
mismas facultades al franquiciado).

Conla salvedad de que incumbe a la legislacion nacional reglamentar las causas de rescision
de un contrato, a continuacion, se exponen varios principios rectores en lo que respecta a las
clausulas derescision delos contratos de franquicia:

» 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-
ndmico que la otra) tenga derecho arescindir un contrato alargo plazo porincumplimientos
relativamente leves del contrato de franquicia.

» Determinadas causas de incumplimiento son tan graves que exigen unarescision 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 informacidon confidencial, estd 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 posicion alternativa, por ejemplo, ofrecer asistencia al franquiciado por la via
delanegociacidnylamediaciéonantes 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 a larescision,
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 5 010 aflos mas para explotarla franquicia, siempre y cuando se cumplanlas condicio-
nes estipuladas. En caso de reventa (cesidn de un franquiciado a otro) de la franquicia se de-
berad concederalnuevo franquiciado un plazo “garantizado” para explotarlafranquicia equiva-
lente al que se ofrece atodo nuevo franquiciado, y no solo el periodo restante estipulado enla
franquicia original.

Enlaclausulade prérroga se recogen generalmente las siguientes condiciones:

» El franquiciado debera notificar al franquiciador la voluntad de renovar el contrato, por lo
general este periodo es determinado por las partes, sin embargo, un periodo usual es en-
tre seis y doce meses antes de que expire el mismo. El plazo exacto de notificacién suele
depender del tiempo que tardaria el franquiciador en encontrar un nuevo franquiciado si el
actualno quiererenovar el contrato de franquicia.
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»

»

»

»

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

Elfranquiciado deberdrenunciaratodaaccioninterpuesta contra el franquiciador. Larazon
de ser de esa cldusula es que el franquiciador no tenga que preocuparse de que puedan
interponerse acciones judiciales enrelaciéon con hechos que tuvieron lugar durante el “an-
tiguo” contrato; ambas partes deben comenzar desde cero. Con esa cldusula, en esencia,
el franquiciador concede la prérroga a condicidon de que el franquiciado no lo demande en
virtud del anterior contrato. Hoy en dia, esa clausula se recoge habitualmente enlos contra-
tos de franquicia.

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

Puede que el franquiciador tenga que pagar un canon de 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 materia de
resultados durante el plazo del contrato (enalgunos paises no existen), lainclusionde unrequisi-
to deunaclausula derendimiento minimo en el contrato de prérroga es totalmente distinto. Los
franquiciadores deben considerarla posibilidad de incluiruna disposicion en el sentido de que
no tienen obligacidn 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 olaszonas de captaciéon 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: jpuede el franquiciador, en el momento de renovacion de la franquicia, realizar
cambios radicales como aumentar el canon por los servicios de gestion, del 5% al 15%7 La
respuestadependeradelasleyesypracticasde cadapais. Enelcasode Ecuador, estetema
estard sujeto alanegociacion delas partesylosresultados dela anteriorrelaciéon comercial
entre las partes.
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22. Condiciones de la cesion de la franquicia

En el contrato de franquicia se suele estipular que el franquiciador podra transmitir libremente
a un tercero la actividad y el contrato de franquicia. Por otro lado, el franquiciado solo podra
transmitir el negocio a una persona que acepte el franquiciador y que reuna los criterios de
seleccion fijados por éste. Ademas, en el contrato de franquicia suele constar una disposi-
cidn que otorga al franquiciador un derecho de opcidn prioritaria para adquirir el negocio del
franquiciado si éste quiere venderlo o cederlo por el contrato de franquicia. Igualmente, es
importante el requisito de que el franquiciador quede satisfecho conlos resultados obtenidos
porelnuevo compradoren el programa de formacion.

23. Solucion de Controversias

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 delcontratoy enalgunos casos ésaseralamejorformaderesolver
una controversia. 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 derecurriralamediacidony/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, esa decision se debe ejecutar. Por otro lado, la mediacidon es menos formal. Las par-
tes eligen por consenso a un mediador a quien incumbe facilitar la solucién de la controversia
y paralo cual procura hacerque las partes se pongan de acuerdo. Es decir, el mediadorno po-
see autoridad para tomar una decisidn sobre el asunto en si, sino que su autoridad se limita a
propiciar que las partes encuentren una solucion satisfactoria para ambas. Durante el tramite
de la mediacién se ofrece alas partes la oportunidad de exponer sus respectivas posiciones
al mediador, tanto en presencia de ambas como en privado. Las deliberaciones mantenidas

/170 //



En buena compaiia

en privado son confidenciales. Por lo general, antes de recurrir a uno de ambos métodos de
soluciénde diferencias se aconseja alas partes que intentenrecomponerla situacion porlavia
informal, de ser posible, conversando caraacara.

Servicios de solucion de controversias que presta el Centro de Arbitraje y Mediacionde
la OMPI.

El Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI (el Centro de la OMPI) es reconocido por su neutra-
lidad en la solucidn de controversias en el ambito internacional. Brinda mecanismos alternativos
paralasolucion de diferencias, comola mediacion, el arbitraje y el arbitraje acelerado con arreglo
al Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI, y por esos servicios cobra unas tasas que no
tienen fineslucrativos.

Enlajurisprudencia del Centro de la OMPI figuran casos de propiedad intelectual y otros conflic-
tos comerciales, como los de licencia y distribucion, contratos de licencia y de coexistencia de
marcas, regalias, y pactos de exclusividad y 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 una infraestructura por la cual se asignan administradores
experimentados y plurilingles para llevar los procedimientos de mediacion y de arbitraje. El ad-
ministrador del procedimiento brinda asistencia a las partes, ayuda a designar el mediador y el
arbitro o arbitros, facilitala comunicacidn, se encarga de las cuestiones econdmicas, y asimismo
puede brindar asistencia logistica. Las partes de los casos que se ventilan ante la OMPI tienen a
sudisposicion el servicio electronico de presentacion de demandas (WIPO ECAF), gracias al cual
ellasylos demasinteresados enelprocedimiento pueden presentarlos documentos porviaelec-
trénica para facilitarla comunicacion. El Centro de la OMPIlvela porla eficacia de todoslos aspec-
tos del procedimiento.

Lalabor de mediacion de la OMPI permite resolver mas del 70% de los casos, y enlo que respecta al
arbitraje, lasolucionllegaacercadel 60% delos asuntos tramitados.

Los reglamentos de arbitraje y mediacion de la OMPIl y las cldusulas recomendadas, asi como otros
recursos, pueden consultarse en el sitioweb: http://www.wipo.int/amc/es/

24. Cuestionesrelativas alarescision del
contrato

Una vez rescindido el contrato, el franquiciador se tendra que ocupar de las repercusiones de la
rescision enlareputacion delafranquiciay el riesgo de que el antiguo franquiciado hagauso dela
marca, los secretos comercialesylademas documentacion secretay conocimientos técnicos ad-
quiridos araizdel contrato. Con ese fin se estipulan clausulas para protegerlamarcaylaimagende
marca; esas disposiciones se conocen también como pactos de nocompetenciay que restringen
elderecho delantiguo franquiciado de ejerceruna actividad que compita conlafranquicia.
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Deahique, paraprotegerlareputaciondelafranquicia, elantiguo franquiciado debatomaruna
ovarias de las siguientes medidas:

»

»

»

»

»

Cancelarelregistrodelalicencia de uso de lamarca concedida por el franquiciador.
Cambiarlosletrerosyladecoraciondellocaly delosvehiculos.

Restituirtodalapublicidad, articulos de embalaje, de mercadotecniay medios publicitarios
que guardenrelacién conlafranquicia.

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

Restituirtodoslos manuales de explotacion.
Cesarelusodelmétodo del franquiciador.

Cesareluso delmaterial del franquiciador que estd amparado porderecho de autor.

Ademas, el franquiciadorse puedereservarelderecho de comprarelinmovilizado material (los

bienes materiales) de la actividad segun una férmula fijada de antemano (como el costo de-

preciado) y de hacerse con el contrato de arriendo del local donde se ejerce la actividad. En

ese caso, el franquiciado perdera por completo el negocio. Muchos franquiciadores ejercitan

esos derechosyluegovendenellocalaunnuevo interesado como franquicia “llave enmano”.

El pacto de prohibicidon 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:

»

»

»

La duracidonde larestriccion. En general, se recomienda un aflo 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-
dollevaunahamburgueseria, resultard nula por excesiva la clausula que le prohiba dedicar-
se a“actividades delramo delaalimentacion”.

Lazonarestringida. Lazonaenlaque se prohibe competirconlafranquicia deberalimitarse
ala que se pactd en el contrato y, si no esta estipulada con precision, se entendera que es
la “zona de influencia” del establecimiento franquiciado. Es decir, si el 80% de los clientes
delfranquiciado vive acinco kildmetros dellocal no tendriajustificacion alguna prohibiruna
zonamas extensa.
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25. Laaccion 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. Enlas jurisdicciones en que no es comun la accidn colectiva, los franquiciados
conproblemas semejantes podransumarse alaaccionemprendida porotros. Paraprotegerse
de esa eventualidad el franquiciador suele estipular que, en caso de litigio o arbitraje, el fran-
quiciado podré presentar exclusivamente las reclamaciones propiasy no las 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.

Lapropiedadindustrialincluye las patentesdeinvenciones, lasmarcas, los disefiosindustriales
ylasindicaciones geograficas. Elderecho de autorincluye obrasliterarias, tales como novelas,
poemasy obras de teatro, peliculas, obras musicales, obras artisticas, tales como dibujos, pin-
turas, fotografiasy esculturas, y disefios arquitecténicos. Los derechos conexos al derecho de
autorincluyenlos derechos delos artistasintérpretesy ejecutantes sobre susinterpretaciones
y ejecuciones, los de los productores de fonogramasylos de los organismos de radiodifusion
respecto de sus programas deradioy television.

Sibienlas 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
delpaisolaregidnencuestion. 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 servicioque, porsucaractery calidad, indicados
porsumarcaunica, se adecua a sus necesidades.

La marca ofrece proteccion a su titular, garantizandole el derecho exclusivo a utilizarla para
identificar productos o servicios, o a autorizar a un tercero a utilizarla a cambio de un pago. El
periodo de proteccion varia, pero una marca puede renovarse indefinidamente, siempre que
se abonen las tasas correspondientes y que sea usada de forma permanente. Los tribunales
hacenrespetarla proteccion 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
de marcas. Las marcas colectivas son propiedad de una asociacidén cuyos miembros las utili-
zan paraidentificarse conunnivel de calidad y otros requisitos establecidos porla asociacién.

2 Extraido de ;Qué eslapropiedadintelectual? (publicacionN° 450: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/
wipo_pub_450_2020.pdf); salvoeltitulo correspondiente al secreto comercial, que hasidotomado de Laclave
delapropiedadintelectual - Guiaparapequefiosy medianos exportadores, publicada porel Centro de Comercio
Internacionalyla Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) (Ginebra, 2004). adaptadaal Ecuador,
ttps://www.wipo.int/en/web/business/sme-intermediaries-toolkit
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Un ejemplo de estas asociaciones es la Asociacion de Productores y Comercializadores de
los Helados de Salcedo. Las marcas de certificacion se conceden a un producto que satisfa-
ce determinadas normas, pero no serestringen alos miembros de organizaciones. Pueden ser
concedidas acualquiera que pueda certificar que los productos en cuestion satisfacenciertas
normas establecidas. Las normas de calidad aceptadas internacionalmente “ISO 9000” son
unejemplo de estas certificaciones ampliamente reconocidas.

La protecciodn juridica de la marca se obtiene mediante el registro y, en algunos paises, me-
diante el uso. En el Ecuador los titulares adquieren derechos sobre los signos distintivos con
el registro ante el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, dicha marca debe utilizar-
se tal cual fue registrada y tendra una duracion de diez afos contados a partir de la fecha de
concesion y podra renovarse por periodos sucesivos de diez afos. En el caso de nombres
comerciales suregistro es declarativo, ya que su derecho exclusivo sobre elnombre comercial
se adquiere por su primer uso en el comercio, publico, continuo, de buena fe y siempre que
no vulnere derechos prioritarios debidamente constituidos en el pais y se renovara cada diez
afosconlapresentaciénde pruebadeusode dichonombre comercial®. Elregistro se obtiene
presentando la correspondiente solicitud en |la oficina nacional de marcas. Las solicitudes de
registro de marca se suelen rechazar por “prohibiciones absolutas”, en el Ecuador se cuenta
con19 prohibiciones absolutas, siendo algunas de lasrazones las siguientes:

» 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 ser descriptiva. 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 enganosas. Estas marcas son las que engafan o pueden confundir al consumidor
sobrelanaturaleza, calidad u origen geografico del producto. Por ejemplo, vender margari-
naconlamarcaVACA serdrechazada, pues se entiende que confundird alos consumidores,
yaque laasociaranconlos derivados de laleche (es decir, la manteca).

» Marcas que se consideren contrarias alaley, alamoral, orden publico o alas buenas cos-
tumbres. Las palabras eilustraciones que se considere quebrantanlas normas delamoraly
lareligion no suelen seraceptadas para suregistrocomo marcas.

» Lasbanderasylos escudos de armas, signos oficiales de controly emblemas de Estadosy
de organizaciones internacionales que hayan sido comunicados a la Oficina Internacional
dela OMPIsuelen estarexcluidos delregistro.

La solicitud se rechaza por “prohibiciones relativas"? cuando la marca entra en conflicto con
derechos de terceros, es decir, con una marca idéntica o semejante que ya ha sido registrada
parauntipo de productoidéntico o similar.

2 CapituloVIDelasMarcas, Cédigo Organico delaEconomia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion.

26 Articulo 361, Capitulo VIDelas Marcas, Cédigo Organico de laEconomia Social de los Conocimientos, Creatividad
elnnovacioén.
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Véase asimismo El secreto esta enlamarca - Introduccidén alas marcas dirigida alas pequenas

y medianas empresas (publicacion N° 900.1 de la OMPI).

El secreto comercial

En términos generales, toda informacion comercial confidencial que otorgue a una empresa
una ventaja competitiva puede considerarse un secreto comercial. El mismo puede estar re-
lacionado con cuestiones técnicas, por ejemplo la composicion o el disefio de un producto,
un método de fabricacion, o los conocimientos especializado necesarios para llevar a cabo
determinada operacion. Los elementos comunmente protegidos como secretos comerciales
incluyen procedimientos de fabricacidn, 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-
lizacidn, planesy métodos de ventas, métodos de distribucién, disefos, dibujos, planos arqui-
tectdnicos, planes de trabajo, mapas, etcétera.

Los conocimientos técnicos no son siempre un secreto comercial, pues se entiende que consti-
tuyen una amplia categoria de conocimientos y técnicas que son propios de la compafiay que
se podran considerar secreto comercial en caso de que rednan las condiciones establecidas.

Si bien las condiciones varian de un pais a otro, existen algunas normas generales que definen lo
que puede ser considerado secreto comercial. La informacidn generalmente conocida o facil-
mente comprobable no puede protegerse como un secreto comercial. Incluso lainformacién di-
ficil de obtener puede perder su condicién de informacion protegida si el titular no adoptalas pre-
cauciones apropiadas para mantener la confidencialidad o el secreto. La informacién debe tener
valorcomercialy poreso esunsecreto, y elposeedor delainformaciéondebe haberadoptadome-
didasrazonables paramantenerla confidencialidad o el secreto (por ejemplo, mediante acuerdos
de confidencialidad o no divulgacién contodo aquel que tengaacceso alainformacidén 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, lalegislaciéon concerniente al secreto comercialno daderechoa
impedir que las personas adquieran o utilicen lainformacién legitimamente, es decir, sinrecu-
rriramediosilicitos niviolaracuerdos o leyes nacionales.

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

Derecho de autor y derechos conexos

El derecho de autor abarca un conjunto de leyes que conceden a los autores, artistas y demas
creadoreslaproteccidonde suscreacionesliterariasy artisticas, generalmente llamadas «obras».
Un @mbito de derechos estrechamente relacionado con el derecho de autor es el de los «dere-
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chos conexos», que son similares o idénticos al derecho de autor, aunque aveces mas limitados
y de menor duracidn. 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 relacion 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 arquitecténicas, anuncios publicitarios, mapasy dibujos técnicos.

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

Muchos tipos de obras protegidas por derecho de autor y derechos conexos requieren una
grandistribucidn, comunicacion einversion financiera para serdivulgadas 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, a cambio de unacompensacion enforma de pagos y/o regalias (compensacion
basadaenunporcentaje delosingresos generados porlaobra).

Los derechos patrimoniales del derecho de autor tienen una duracién, estipulada en los tra-
tados pertinentes de la OMPI, que comienza con la creaciény fijacién de la obra y dura porlo
menos 50 afos acontardesde lamuerte del creador, en el Ecuador especificamente eslavida
delautory setentaafos después de sumuerte. Este plazo de proteccion permite que tanto los
creadores como sus herederosyderechohabientes se beneficienecondmicamente delaobra
durante un periodo de tiempo razonable. Los derechos conexos tienen un plazo de proteccion
mas corto, normalmente 50 afios a contar desde su interpretacion o ejecucion, grabacién o
radiodifusidn, en el caso de Ecuador de 70 aflos contados desde el primero de enero del afio
siguiente aaquelenque tuvolugarlainterpretacion o ejecucion, o de su fijacion, segun el caso.

La proteccion mediante derecho de autor de los artistas intérpretes y ejecutantes tambiénin-
cluye derechosmorales, que equivalenalderechodereivindicarla paternidad deunaobrayde
oponerse amodificaciones de la misma que puedan atentar contra lareputacion del creador.

La proteccion del derecho de autor y los derechos conexos se obtiene automaticamente sin
necesidad de efectuar ningunregistro ni otros tramites. No obstante, en muchos paises existe
unsistemanacional deregistro facultativoy de depdsito de obras; estos sistemas facilitan, por
ejemplo, las aclaraciones de las controversias relacionadas con la titularidad o la creacion, las
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transacciones financieras, las ventas, las cesionesy transferencias de derechos. En el Ecuador
el Cédigo Orgénico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion en
suCapitulolllDelos Derechos de Autor “Los derechos de autornaceny se protegen porelsolo
hecho de la creacion de la obra ... Queda protegida exclusivamente la forma mediante la cual
las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a la obra"?. El proceso
de registro de derechos de autor se realiza en el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales
pormedio del sistemaenlineay el posterioringreso fisico de la obra ala Oficina de Gestionde
Registro de la Direccién Nacional de Derechos de Autory Derechos Conexos.

Numerosos autores y artistas intérpretes y ejecutantes no tienen la capacidad ni los medios
parahacerrespetarjuridicay administrativamente elderecho de autorylos derechos conexos,
especialmente teniendo en cuenta la utilizacion mundial cada vez mayor de los derechos lite-
rarios, musicales y deinterpretacion o ejecucion. Araizde ello, la creaciony el fortalecimiento
de organizaciones o «sociedades» de gestion colectiva se esta convirtiendo enunatendencia
necesaria y cada vez mayor en muchos paises. Estas sociedades pueden proporcionar a sus
miembros los beneficios derivados de la experiencia y eficacia administrativa y juridica de la
organizacion, por ejemplo, recolectando, administrando y desembolsando las regalias obte-
nidas por la utilizacion, interpretacién o ejecucion nacional e internacional de las obras de sus
miembros. Asimismo, ciertos derechos de productores de grabaciones sonorasy organismos
deradiodifusiéon también se suelen administrar colectivamente.

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

chos conexos paralas pequenasy medianas empresas, publicacion N.°918 de la OMPI.

Patentes

Una patente es un derecho exclusivo concedido a unainvencién, 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-
teccioén para suinvencion. La proteccion se concede por un periodo limitado que suele serde
20 afos a partirde lafecha de presentacidn de la solicitud.

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

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 lainvencidon de conformidad con

27 Art.102, Cédigo Organico dela Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacidn en su Capitulo 11
DelosDerechosde Autor.
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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.
Cuandolapatente expire, expirard tambiénla proteccionylainvencidn pasard aserde dominio
publico; es decir, el titular deja de detentar derechos exclusivos sobre lainvencién, que pasaa
estardisponible para su explotacion comercial por parte de terceros.

Todos los titulares de patentes estan obligados, a cambio de la proteccidon mediante paten-
te, adivulgar publicamente informacidn sobre suinvencion, 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 proteccidén para el titular, sino tambiéninformacion 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 descripcidn de lainvencion, en un lenguaje
claroy con detalles suficientes para que una persona con un conocimiento medio del ambito en
cuestidnpuedautilizaroreproducirlainvencion. Estas descripciones sueleniracompanadas por
material grafico, por ejemplo, dibujos, planos o diagramas, que permiten describir mas adecua-
damente la invencidn. La solicitud contiene asimismo varias «reivindicaciones», es decir, infor-
macién que determina el alcance de la proteccion que concede la patente.

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

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

Disenos industriales

Los disefios industriales (también conocidos como dibujos y modelos industriales, en funcion de
sisonbidimensionales o tridimensionales) representan el aspecto ornamental o estético de un ar-
ticulo. 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 auna
amplia variedad de productos industriales y artesanales que abarcan desde instrumentos técni-
cosy médicos, arelojes, joyasy otros articulos de lujo; desde electrodomésticos y aparatos eléc-
tricos, avehiculosy estructuras arquitecténicas; desde estampados textiles, a bienes recreativos.
Para estar protegido por la mayoria de las legislaciones nacionales, un disefio industrial debe ser
nuevo u original y no funcional. Esto significa que el caracter de un disefio industrial es esencial-
mente estéticoylalegislacidonno protege ninguno delosrasgos 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 disefios indus-

triales dirigida alas pequefias y medianas empresas (publicacion N° 498 de la OMPI).
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