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En buena compania

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 a ese respecto, creemos que la publicacién de una guia en la que se estudie la cuestion
desde el angulo internacional colmard una importante necesidad. Esperamos que esta guia
seaunrecurso util eimportante paralos franquiciadoresy los franquiciados de todo el mundo,
particularmente los de los paises miembros de ALADI, en donde es relativamente incipiente la
experiencia en materia de franquicias.

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

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

La franquicia es un sistema de comercio en el que empresas independientes se relacionan
(financiera y legalmente) a través de un contrato. En este acuerdo, la empresa franquiciadora
otorga a otros (los franquiciados) el derecho de utilizar una marca y/o un modelo comercial a
cambio de pagos econdmicos; en contraprestacion, lafranquiciadora brinda asistencia técni-
cay servicios periédicos para facilitar la explotacion de dicha marca o férmula comercial.

Teniendo presente ese concepto fundamental, la guia introduce al lector a las distintas fases
del proceso de franquicia: la preparacion, el contrato de franquicia, la gestion de la franquicia
y, porultimo, larescisiéon del 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 lamar-
cay de los diversos derechos de propiedad intelectual en los que se funda la marcay que la
sostienenyrefuerzan.

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

Pero existen otras opciones que cabe considerar, por ejemplo, el establecimiento de asocia-
ciones o de alianzas. En ese caso, a diferencia de las opciones anteriormente mencionadas, la
empresa compartird riesgos y recompensas con su socio. En funcién 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 con un fabricante para la subcontratacién de componentes, y la creacion
deunaempresaconjunta. Otraopcidonquenodebe pasarse poralto eslaposibilidad de adqui-
rirotraempresa o de fusionarse conella.

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

Cuando se quiere extender la actividad comercial a otras zonas (ya sea en el propio pais o en el
extranjero) hay que estudiartodaslas posibilidades expuestas anteriormente. Obviamente, para
tomar unadecision sobre la opcién o combinacion de opciones masidéneahabran de sopesar-
seventajasydesventajas. Aunquelamayorparte delasempresas deseanejercerelmismo grado
de controlrespecto de sus actividades en el extranjero que el que tienen enrelacion conlas acti-
vidades en su pais, la dificultad que entrafa obtener crédito, junto con los obstaculos que supo-
nenladistancia geografica(comolos obstaculos porla diferencia enlos husos horarios, los usos
comercialesy el idioma) puede verse acentuada por el hecho de trabajar en un entorno juridico
oreglamentario diferente. En dichas situaciones, puede que lafranquicia seala soluciénideal.

La franquicia

Franquicia es cuando con la licencia de uso de una marca, otorgada por escrito, se transmitan
conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se
le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los
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métodos operativos, comercialesy administrativos establecidos poreltitulardelamarca, ten-
dientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta
distingue (articulo 245 de la Ley Federal Proteccidn a la Propiedad Industrial; Diario Oficial ,
2020). Lanormatividad aplicable en el caso de México son Ley Federal de ProteccidénalaPro-
piedad Industrial, el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial y algunas disposiciones
aplicables de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, del Cddigo civil, de
la Ley Federal del Trabajo, Ley General de Sociedades Mercantiles, entre otras. En esencia, el
franquiciadoreproducelaactividad delaempresaquerealizalaempresafranquiciadoraconla
direccion, controly asistencia de esta ultima.

Graciasalalicenciade franquicia(es decir, laautorizacion parausarlos derechos de propiedad
intelectual pertenecientes al franquiciador) el franquiciado podré reproducir esa actividad.
Los derechos de propiedad intelectual que se ceden por el contrato de franquicia son casi
siemprelas marcasylos derechos de autory, con frecuencia, el secreto comercial, los disefios
industriales y las patentes, segun la naturaleza de la actividad en cuestidn; 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 permitird que practicamente todacla-
se de compafias puedan penetrar en nuevos mercados de una manera eficaz en funcidn 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. Las siguientes clases de actividad no admitenlareproducciény porellono se pres-
tanalafranquicia:

» Actividades denaturalezacreativa. Sonlasque no se puedenensefarfaciimente, puesobli-
ganaposeeruntalento especial, ya sea artistico o creativo.

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

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

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

» Lafranquiciacomercial o de distribucion. Hay un producto que es fabricado porelfranqui-
ciador (o porotro en sunombre) y que, a suvez, el franquiciado vende al consumidorconla
marca del franquiciador. Son ejemplos de ese modelo de franquicialasindustrias del auto-
movily del petréleo, como GM, PEMEX, STEREN etcétera. En esos casos, la franquicia suele
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estar restringida a una zona geografica determinada y el franquiciado paga el respectivo
canoninicial porelderecho de entrarenlared delafranquicia. Sinembargo, el franquiciado
notiene que abonarelcanonde explotacién periddico porelderecho de comerciarusando
lamarcadelfranquiciador, pues éste ganaconlo quele vende aaquél.

» Lafranquicia industrial o de produccién. El franquiciador vende al franquiciado los elemen-
tos imprescindibles o le brinda determinados conocimientos técnicos que, sumados a los
controles de calidad permanentes que realiza el primero, permiten que el segundo pueda fa-
bricar el producto final y venderlo al comercio minorista o, en algunos casos, directamente
al consumidor. Coca-Cola trabaja de ese modo en muchos mercados del mundo, en el caso
de México con FEMSA suministrando alfranquiciadolos elementosimprescindibles dela Co-
ca-Cola(queestaprotegidaporel secreto comercial) para que él pueda fabricar el producto,
gue esvendido al comercio minorista que, a suvez, lo vende al publico consumidor.

» Lafranquicia de servicios; el franquiciador ofrece a sus franquiciados una férmula original,
especificay diferenciada de prestacion de servicios al consumidor, con un método experi-
mentadoy probado por su eficaciaenelmercado.

» Lafranquiciaintegral o ensentido propio. El franquiciadorestitularde undeterminado mé-
todo de explotarla actividad comercial y otorga al franquiciado el derecho de usarese mé-
todo, en el cual quedan comprendidos los respectivos derechos de propiedad intelectual,
particularmente lamarca. Son ejemplos de esta categoria de franquicia prestigiosas firmas
internacionales comoMcDonald’s, Kentucky Fried Chicken, Starbucksy 7-Eleven. Como es
la especie de franquicia mas difundida, en el resto de la guia se hablara fundamentalmente
de ella. En muchos paises esla Unica forma de franquicia que esta reglamentada.

f ‘ Farmatias del

= Ahorro

Te queremos... bien.

Lasfranquicias Farmacias del Ahorro estan catalogadas como las farmacias nimero
uno en México, debido ala excelente distribucidny comercializacion de sus produc-
tos farmacéuticos. La empresa inicié sus operaciones el 14 de septiembre del afo
1991. Desde ese entonces, su vision siempre ha sido serlamejor farmacia de México,
ofreciendo a sus clientes servicio a domicilio a través de la mejora continua y laim-
plementacién de la tecnologia. El proyecto inicié con la modernizacién de las Far-
macias Regia, surgiendo Farmacias del Ahorro, que actualmente cuenta con mas de
14,000 colaboradores entodo el pais.
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La cadena ofrece servicios amas de 849 farmacias propias, 192 franquicias y brinda
serviciosadomicilioa874 sucursales. EstaUltimaactividadlarealizaatravés de sus 4
centros de distribucidonubicados alo largo del territorio nacional.

Durante el confinamiento porla pandemia de la COVID-19, laindustria farmacéutica
experimentd un crecimiento sin precedentes. Enelafo 2020, laventa de antidepre-
sivos crecid un 4.8 % en Espafia, mientras que los medicamentos para el resfriado
crecieron hastaun7 % en México. Ademas del beneficio econdmico, el sector tam-
biénlogré posicionarse como uno de los mas establecidos y ha generado méas em-
pleo pese alaemergenciasanitaria.

En este contexto, un estudio realizado por la consultora Convert Group, determind
que los sitios web de 96 farmacias en todo el mundo registraron 2,700 millones de
visitas enlos primeros tres meses delafno 2020.

Los dos paises que mas destacaron en este rubro fueron México y Brasil. Sus farma-
ciasse ubicandentrodeltop 10 de las que mayorauge tuvieron en este sentido.

EnelcasodeMéxico, el estudio encontré que dos cadenas de farmacias destacaron
en este mismo punto. La primera de ellas fue Farmacias de Ahorro, en la sexta posi-
cion del estudio (aumento de 184%), seguido de Farmacia San Pablo (con un creci-
miento de 161%).

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-
chosdeautor,'asicomo sus secretos comerciales. Lamarcaeselelemento masimportante,
pues en ellareposa el prestigio de la compainiia, ya que el reconocimiento de lamarcaeslo
que atrae alosclientesyestimulalademanda. Eso eslo que hace atractivala franquicia para
losinteresados. Porejemplo, sialguien abre unrestaurante de hamburguesasylollama “Jo-
hn’s Hamburgers,” el resultado y la facturacion anual dejardn que desear, y serd imposible
preverlos. Porotrolado, lafranquicia de un “McDonald’s” tiene unresultado casiasegurado
y unafacturaciénanual que se calculaen 2,3 millones de ddlares estadounidenses.

'Parasabermaéssobrelapropiedadintelectual serecomienda consultarlas siguientes publicaciones ;Quéesla
propiedadintelectual? (publicacionN° 450: https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=4528); El secre-
toestdenlamarca - Introduccionalas marcas dirigida alas pequefiasy medianas empresas (publicacion dela OMPI
adaptadaaMéxico https://www.wipo.int/documents/d/business/docs-es-el-secreto-esta-en-la-marca-mx-
es.pdf); Loatractivoestaenlaforma-Introduccionalos disefiosindustriales dirigida alas pequefiasy medianas
empresas (publicacion dela OMPladaptadaaMéxico https://www.wipo.int/documents/d/business/docs-es-lo-
atractivo-esta-en-la-forma-mx-es.pdf); Expresién creativa - Introduccién alderecho de autorylos derechos co-
nexos paralas pequefiasy medianas empresas (publicacion dela OMPladaptada aMéxico https://www.wipo.int/
documents/d/business/docs-es-expresion-creativa-mx-es.pdf); elnventarel futuro - Introduccionalas patentes
dirigidaalas pequefiasy medianas empresas (publicaciondela OMPladaptadaaMéxico https://www.wipo.int/
documents/d/business/docs-es-inventar-el-futuro-mx-es.pdf).
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» Elfranquiciador controlalaformaen que el franquiciado explotala actividad autorizada, paralo
cual éste debe seguirlasinstrucciones de un detallado manual de explotacién en el que se ex-
plican con todo cuidado los capitulos vistos en el curso de formacidn inicial. Mediante visitas a
lasinstalacionesylosrelatos que presentanclientes ficticios el franquiciador se asegurade que
elfranquiciado ponga en practica efectivamente el “sistema” que le cedid.

» Elfranquiciadorbrinda al franquiciado formacion, consejoy asistencia permanente.

» Elfranquiciado abona al franquiciador el canoninicialy, luego, el canon de explotacién pe-
riodicamente.

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

En México, existen mds de 1,200 marcas de franquicias, segun cifras de la Asociacién Mexi-
cana de Franquicias (AMF) 74% son de origen nacional. No obstante, muy pocas franquicias
mexicanas poseen el valor de mercadoy la presencia a nivellocal y mundial como el que tie-
nen sus pares de Estados Unidos, convertidas en las marcas de franquicias mas codiciadas
en el mundo. En muchos casos, las grandes marcas no sélo son inaccesibles para una sola
persona, debido al alto costo que puede significar la adquisicidén de los derechos de este
tipo de contratos, sino que en sumayoria la operaciénya fue otorgada a grupos empresaria-
les que les garantizan la operatividad y eficiencia de la franquicia como es el caso de Alsea?.

2. Las clases de franquicia

La franquiciadirecta

Elfranquiciador puede firmarun contrato aparte con cada establecimiento franquiciado (fran-
quicia individual), lo cual le permite ejercer un control directo sobre cada uno de ellos y obte-
ner ganancias que no tiene que compartir con terceros. Sin embargo, la franquicia directa no
serdlasolucidonideal cuando los establecimientos se encuentren en otro pais, en cuyo caso se
suelen presentarproblemas, entre otros, larepatriacion de las ganancias, los limites que pesan
sobre lasremesas?y las cargas tributarias, sin olvidar las dificultades relacionadas conlas pe-
culiaridades de cada pais, como elidioma, la cultura, lalegislaciony los usos comerciales. Por
consiguiente, enlas transaccionesinternacionales seimpone recurrir ala franquicia principal.

Sielnegocio va bien, el titular de la franquicia individual podra adquirir otros establecimientos
y tendrd asiuna franquicia mdltiple.

2Alsea, S.A.B.de C.V.,esunaempresamultinacional mexicana derestaurantes de franquicias.

SEnalgunospaises, paraelenvio deremesas de sumas procedentes delos contratos de franquicia o de otras fuentes, es
obligatorioinscribir previamente el contrato ante un organismo oficial comola oficinade P.I. nacionalo elBanco Central.
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La franquicia principal

Elfranquiciador puede recurrir a la franquicia principal, por la cual cede a una compafia el dere-
chodeotorgarnuevas franquicias (subfranquicias) para que terceros puedan explotarel método
propio del franquiciador en la zona pactaday segun un plan de inauguracién de locales. En ga-
rantia de esos derechos que recibe del franquiciador el franquiciado paga el canon inicial, que
oscila entre cientos de miles y millones de ddlares estadounidenses. Con la franquicia principal
se logra ampliar notablemente la franquicia sin necesidad de destinar mas personal que se en-
cargue de administrarlared, pues en este caso es el propio franquiciado quien hace de franqui-
ciadorenelpais 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 pactadoenelcon-
trato de franquicia principal. De ahique 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
vezde otorgar subfranquicias) enunazonadefiniday durante un periodo de tiempo estipulado.
A grandesrasgos, presentalas mismas ventajasy desventajas que la franquicia principal, salvo
que, incluso mas que en ésta, el franquiciador corre el riesgo de poner todos los huevos en |a
misma cesta, pues se confia auna misma empresala obligacion de abrir varios establecimien-
tos. Como en este tipo de contrato el franquiciado tiene que abrirlos establecimientos por su
propia cuenta, envez de cedera otros la franquicia (subfranquiciados), no se trata de unarela-
cionde franquicia entre el franquiciadoy los nuevos establecimientos, sino entre el franquicia-
dory el franquiciado, pues hay un Unico franquiciado en este caso. Este tipo de contratono es
apropiado paralafranquicia de establecimientos comerciales.

3. La franquicia internacional

Hay cinco maneras de llevaruna franquicia al extranjero:
» Elfranquiciadorotorgafranquicias directas en el pais elegido. La operacion se dirige desde
el propio domicilio social de la compania o mediante una filial del extranjero.

» Elfranquiciador constituye unafilial en el extranjeroy esafilial se encarga de conceder fran-
quicias.

» Elfranquiciador constituye una empresa conjunta con un tercero que conoce bien el otro
pais. Laempresa conjunta otorgard las franquicias en ese pais.
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» Elfranquiciadorconcede unafranquicia principal.

» Elfranquiciador concede unafranquiciaregional.

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 hayanoriginado o se hayanregistrado/concedido. Dicho de otromodo, los
derechos que existen en un pais o region dados solo se pueden hacer valer en ese mismo pais
oregioén. Ese es el caso, particularmente, en lo que respecta a las marcas, los disefios indus-
triales y las patentes. Por consiguiente, si una empresa prevé montar una operacion de fran-
quicia 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 deregistrar sus derechos de propiedadintelectualenel paisen
el que se pretenda explotar la franquicia. También es esencial que el franquiciador tome esas
mismas medidas enlos territorios vecinos, ante la posibilidad de que en el futuro desee explo-
tarla franquicia también en ellos. Algunas de las principales ensefias internacionales registran
sus derechos de propiedad intelectual en todo el mundo o en una 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 escogido y con mucha
antelacionsuelenllevarse ladesagradable sorpresa de que hahabido alguien suficientemente
astuto que yalo ha hecho, y no solo eso. Por ejemplo, puede haber registrado también deter-
minados nombres de dominio enlos que figure unamarca particulary, porconsiguiente, puede
que unaempresa se vea obligada a pagar sumas exorbitantes pararecuperarlos derechos.

México tiene vigentes 12 Tratados de libre comercio firmados, que influyen a 50 paises, y 30
acuerdos paralapromociony proteccionreciproca de las inversiones (APPRIs) y con 31 paises
o regiones administrativas y 9 acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de complementacién
econdmicay Acuerdos de Alcance Parcial)enelmarcodela ALADI.

4. Ventajas y desventajas de la franquicia

Ventajas dela franquicia

Para el franquiciador Para el franquiciado

. El verdadero valor recae en el acompana-
Mayor rentabilidad de la empresa (con el

, miento. El coaching que la empresa fran-
dinero de terceros).

quiciante brindaen el diaadia.

) , ) Facilidades para poner en la practica un
Afluencia de capital nuevo gracias al canon

o modelo de negocio consolidado (la curva
de lafranquicia.

de aprendizaje es minima).

Aumento de las ganancias gracias al canon | Disponibilidad de formacién, asistencia

de explotacion. técnica, mercadotecniay financiamiento.
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Los franquiciados deben gestionar a los
empleados.

Aprovecha el reconocimiento de que goza
una marca de prestigio.

Carteradeclientes consolidada.

Menores gastos de explotaciony organiza-
cionmasreducida.

Manera especificade como operar(control
enladireccidén, operaciony calidad)

Mejor gestidndelriesgo.

Elriesgoesmenor. Salvaguarda el patrimo-
nio.

Posibilidad de comprar al franquiciado la
franquicia que da buenos dividendos.

Oportunidad de prosperar al amparo de la
franquicia.

El franquiciado puede adquirir un segundo
establecimiento y tiene asi la posibilidad
de adquiriruna franquicia multiple).

Derecho de exclusividad sobre la zona
pactada.

Menor gasto para adquirir las existencias y
lamaquinaria.

Desventajas de la franquicia

Para el franquiciador

Para el franquiciado

Riesgos y gastos relacionados con la bus-
queday la formacién de un franquiciado, y
ayudarlo aponerenmarchalafranquicia.

Grandes gastos de inicio de la actividad y
canonde explotacion.

Unfranquiciado mal elegido puedellevar al
desastre atodalared delafranquicia.

Muy supeditado a las vicisitudes de la red:
la mala reputacion de un establecimiento
afectaatodalared.

Gastos de mantenimiento de la red de la
franquicia.

Obligacion de rendir cuentas, de seguir
instrucciones detalladas y de mostrar la
contabilidad.

Hay que revelar la documentacion secreta
de lacompafialo cual la deja en condicién
vulnerable.

Escasa flexibilidad, pues es el franquiciador
quien fijalas pautas de la actividad, e impo-
sibilidad de haceruso delos conocimientos
adquiridos gracias ala experiencia anterior.

Los ingresos se limitan a los canonesy re-
galiasyno alas ganancias.

Pérdida deidentidad: los clientes no saben
quién es el duefo del establecimiento.

Los franquiciados presionan para que se
hagan cambios.

Obligacion de entregar al franquiciador
toda mejora y todo perfeccionamiento
realizados, que se pondran a disposicion
delos demas franquiciados.
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De acuerdoconlascifrasdel INEGI(2023), en México existe laestadisticaque decadal00em-
presas queinician operaciones, s6lo 20 llegaran asusegundo afo devida. Porsu parte, lafran-
quicia es la otra cara de la moneda, de cada 100 establecimientos de franquicias que inician
operacion mas de 93 sobreviviran el quinto afo de operacién. Es por esarazon que el modelo
de negocios bajo esquema de franquicia cobra tantarelevancia.

Enla actualidad, México cuenta con mas de 100.000 puntos de ventay mas de 1.500 franqui-
cias. Alrededordel 85% de las franquicias que operan en el pais son marcas mexicanas, el 10%
proceden de Estados Unidosy el 5% restante son marcas de Europay América Latina, recupe-
rando los niveles de empleo previo ala pandemia.

Este negocio nacié de una tragedia. Martha Avalos perdié a su marido, Charles Ro-
berts, y ellatuvo que hacerse cargo de sus tres hijos.

El negocio comenzd con un puesto de tacos en la capital mexicana, eventualmente
sevolvid unlugarpopulardonde se inventaron “las gringas”. En 1974, se establecid la
tercerataqueriadelafamiliay en1979,lacuarta. Pasando porunperiodo de crisis na-
cional hasta casivenderelnegocio, lasiguiente generacion familiarretomo el nego-
cioyaplicd en1987 técnicas de marketing para el desarrollo de las taquerias. Alos 19
afos, CarlosRobertstomdlasriendasdelnegocio. Suprincipalaportacionfue unificar
laimagen de todas las sucursales, se dedicaron a crecer alin mas a través del sistema
de franquicias en 1991. Para 1995 ya habian otorgado 16 franquicias, tanto enla ciudad
de México,como enimportantes ciudades delinterior de laRepublicaMexicana.

ElmodelodelafranquiciahapermitidoalacadenadealimentoscrecerfueradelaCiu-
daddeMéxicoydelpais. Hoy, esunafranquicia consucursales en el Estado de México,
Nuevo Ledn, Aguascalientes, Oaxaca, Veracruz, Chihuahua, Yucatan, Sonora, Tamauli-
pas.Elgranauge que tuvieronlostacosenMéxico coincidié conlallegadadelosmejo-
res atletasdelmundo paracelebrarlosJuegos Olimpicos, amediados delafio de 1968.

ElFogoncito abrid suprimerasucursalen Sao Paulo, Brasil,en 2018 y ese mismo aflo en
Cochabamba, Bolivia. En la actualidad, El Fogoncito se encuentra presente en paises
como CostaRica, Hondurasy Nicaragua; mientras que en el pasado también tuvo una
operacionen China, pero cerré frente aun mercado demandante dela cocinalocal.
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Estados Unidos esunaoperacionque todaviano serdalcanzadaenelcortoplazo.La
marca ahoratiene 38 sucursales propiasy enmanos de socios.

El Fogoncito celebrd 50 afos de haber nacido ademas se adaptado para elaborar
tacos concarne kosherpara atenderalacomunidad judia.

“Queremos que la gente no piense en El Fogoncito como la taqueria tipica”, dice Ro-
berts. El Fogoncito cuenta con programas que datan desde hace 25 afios para ca-
pacitaralos 700 colaboradores de la cadena de taquerias en términos operativos y
también educativos.

Los derechos de marcay la expansion internacional

» Lasmarcas son derechos de naturaleza territorial: poseen validez exclusivamente en el pais
oregionenque estanregistrados, amenos que lamarca sea sumamente conocida.

» Paraprotegerlamarcahay que procederasuregistroenlos paises escogidos. Al solicitar el
registro de lamarcahay que preveer futuras estrategias de expansion del producto.

» Hayque valerse delperiodo de prioridad (seis meses) para solicitar proteccidn en el extranjero.

» Hay que emplear el trdmite simplificado del Sistema de Madrid para presentar la solicitud
internacional de registro de marca.

» Se escoge elidioma de lamarcay se registran todas las variaciones. Conviene consultar a
un especialista enidiomasy escoger una marca que tenga atractivo y que suene bienalos
oidos delos consumidores del pais.

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

» Hayque familiarizarse con el sistema de marcas del paisy no darporsupuesto quelasleyes de
marcas de los demas paises soniguales a las propias. Es preciso conocer bien los vericuetos
delalegislacidnextranjeray contratarabogados 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 la marca o de un pais en el que se aplica el sistema del primer usuario de la marca
¢Realizala oficina de marcas el examen de los motivos relativos de denegacion?; ;como es el
régimen de oposiciones?; ;cuanto tiempo lleva obtener el registro de la marca?; ;es preciso
contar conuna autorizacion para otorgarlos contratos de cesidény de licenciade marca?
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5. Las asociaciones de franquicias

Enmuchos paises existenasociaciones de franquiciasy buena parte de ellasestanagrupadasen
el Consejo Mundial de la Franquicia (World Franchise Council, o WFC). En México la Asociacion
Mexiana de Franquicias es el interlocutor.” La finalidad de dichas asociaciones es dar a conocer
las ventajas de la franquicia y atraer la atencién del publico al respecto entre partes interesadas,
incluido el publico en general y los gobiernos. Aungue las asociaciones de franquicias suelen
funcionar como lugares de contacto entre franquiciadores, hay asociaciones que van mucho
mas lejos ensus actividades, a saber:

» promueven franquicias en su sitio web;
» organizan cursos educativos;

» orientan alos miembros sobre dénde encontrar asesoramiento profesional;

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

» establecenyhacenvalercodigos 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 franquiciados en general o de los de un tipo determinado de franquicia. Alac-
tuarde forma conjunta, los franquiciados tienenmayor poderde negociacién que sitienenque
negociar cada uno por su cuenta. Ademas, actuar de forma conjunta es un medio mas eficaz
de difundir los problemas que afectan a todo el sistema de franquicias. Las asociaciones de
franquiciados se ocupantambiénde defenderlosintereses delosfranquiciados, orientanalos
miembros que necesitan asesoramiento profesionaly, en general, constituyenun foro paradar
consoluciones alos problemas particulares que se les plantean.

Café L
Punta del Cielo

£l Gran Café de México.

Café Puntadel Cielo esla historia de una empresa mexicana joven, que se ha abierto
paso entre las grandes cadenas estadounidenses, encabezada por un lider con vi-
sidon que descubrid unnicho de mercado importante y tomo elriesgo de entraren él
conunavariedad de productos novedosos.

4Paginadelaasociacionhttps://amfranquicias.mx/
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Café Punta del Cielo es una empresa dedicada a la comercializacién de café de al-
tura cien por ciento mexicanos, producidos en Oaxaca y tostados en la Ciudad de
México. Ladistribucién serealiza através de tres canales: venta de café preparado al
cliente en cafeterias propiasy franquicias enlas principales ciudades del pais; venta
de café molido o engrano, enlatado o en pods, preparado o natural, en tiendas.

Las cafeterias que se despuntaeneste mercado sonindudablemente en el pais Italian
Coffee, Café Puntadel Cieloy Starbucks, que combinadas operanmasde 900 puntos
deventa. Cadaunasigue consucrecimientodetiendas, el secretoradicaenlainnova-
cion, desarrolloy estrategia que cada unade ellacon suconcepto de venta estableci-
do, ya sea desde venta en tiendas de conveniencia, franquicias hastalogrando como
lohahecho Café Puntadel Cielolas alianzas con aerolineas, hoteles.

Para el 2010 el sector cafetalero cuenta con 500 mil productores en mas de 600 mil
hectédreas cafetaleras. Pablo Gonzélez Cid, fundador de Café Punta del Cielo, con 19
afos en 2004 cuando se abrid la primera cafeteria Café Punta del Cielo, enla esquina
de Arquimedes y presidente Masarik, en Polanco. Esa cafeteria le permitié acercarse
almercado, y que los consumidores probaran todalalinea de bebidasy productosin-
novadores. Ahisurgieron nuevos retos. El estilo propio de la cafeteria habia pasado la
prueba, y poco apoco habia cadavez mas clientesy se empezaba a construirun sen-
timiento de lealtad. Pero Pablo no se veia administrando una cafeteria toda la vida. Al
contrario, él sabia que lo suyo no era la administracion sino la innovacion. Se planted
nuevas metasy se puso a trabajarparaalcanzarlas.

Laentradadebarrasde café nacionaleseimportadas estabacreciendoapasosagi-
gantados,yesoobligabaapensarenunmodelo denegociodiferente. Fue asique su
creatividadle hizo conceptualizartres canales de distribucién: venta en cafeterias de
café preparado en cafeterias; venta de café a corporativos, restaurantesy hoteles; y
venta de café molidooengrano, enlatado o enpods, preparado o natural, entiendas
de convenienciaysupermercados. Lasprimeras cafeterias fueron propias, pero cre-
cerde cafeteriaencafeteriarequeriaunainversionfijaenorme que Pablo no tenia, asi
que optd por franquiciar. De esa forma, habia otros emprendedores que comparti-
rianelriesgoy aportarianlosrecursos paracrecer.

Tambiénhizounalista de posibles clientes que pudieran estarinteresados en ofrecer
caféde calidad. Tocd varias puertas, y de los primeros en convencerse del concepto
fueron Liverpool y Grupo Posadas de México. El chef de Liverpool se convencié de
que el sabory la calidad del Café Punta del Cielo compensaban el precio extra que
habia que pagar, y no se equivocé.

Grupo Posadas decidio que era buenaidea ofrecer el mismo café en todos sus hote-
les, y fue asicomo Café Punta del Cielo le ofrecid un servicio completo, que incluiano
solo el café, sino también el agua y las cafeteras. Para 2005, Café Punta del Cielo ya
teniapresenciaenlas principales ciudades del pais, conrelativamente pocainversion.

Con ese rapido crecimiento, habia que acelerar la produccion para poder abastecer la
ascendiente demanda. Administraresa expansionrepresentabatodounreto.
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Pablo sabia que requeria de un equipo que lo apoyara en esa tarea, y no escatimo
en contratar a los mejores. Al principio no fue facil; hubo que ofrecer mucha capa-
citacion, buenas remuneracionesy planes de carrera dentro de la empresa. Todo el
equipo directivo tenia como prioridad que la gente estuviera contenta por trabajar
en Café Puntadel Cielo.

El acelerado desarrollo del negocio no distrajo las inquietudes innovadoras de Pa-
blo. Este joven emprendedor tenia la vision de “posicionar al café de México como
uno delosmejoresdelmundo”yesoimplicaba probarelconcepto tambiénenelex-
tranjero. Busco, lainternacionalizacién, y en 2008 se abrio la primera tienda en Ma-
drid, Espafa, que enpocotiempoalcanzé unabuenareputacién. Pero Espafiaesuno
delos paises conconsumo de café percépitamas altos.

Habia que buscar desafios mas retadores. Se decidié asi probar el concepto en un
pais donde no hubiera una larga tradicion de consumo de café, y que culturalmente
fuera muy diferente aMéxico. En 2010 se abrid la primera tienda en Hong Kong.

Lainnovacidn es el pilar de Café Punta del Cielo. Actualmente esta trabajando en la
segunda generacion de cafeteras, mas automatizadas, amigables para el usuario y
que usenmenos energia. Café Punta del Cielohamostrado que se puede contender
conlosméasgrandescompetidoresdelmundo einnovarenunaindustriaque aparen-
temente eramadura. Hoy, millones de mexicanos (y cada vez méas extranjeros) reco-
nocen elvalorde El Gran Café de México.
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6. Estudio de viabilidad y prueba piloto

Al examinar la posibilidad de conceder una franquicia, conviene realizar un estudio de viabili-
dady pedirayuday asesoramiento de expertos en franquicias que puedan pronunciarse obje-
tivamente.5Enparticular, conviene familiarizarse con el marcojuridico vigente y ponerse altan-
to de si existen en el pais asociaciones de franquicias y codigos de franquicia. Importante es
también que un establecimiento de la propiaempresa ensaye la franquicia alos fines de deter-
minarsielconcepto esviableonoyllevarunregistrodetodolohechoymejorarlasactividades
comerciales. Los conocimientos y la experiencia adquiridos durante el estudio de viabilidad
y la prueba piloto seran el puerto de partida para elaborar el manual de explotacidny los pro-
gramas de formacion, principales métodos utilizados para transferirinformacién confidencial,
secretos comercialesy conocimientos técnicos alos franquiciados.

No obstante, las pruebas piloto no constituyen un requisito legal nitampoco se realizan en to-
dos los paises. No faltan las empresas y los métodos de franquicia que han cosechado bue-
nos resultados sin haberrealizado pruebas. ComputerLand, cadena de franquicias quellegd a
contarconmas de 800 establecimientos, no tenia niuna solatienda cuando empezd aconce-
der franquicias a finales de los afios setenta. La franquicia que concedia ComputerLand con-
sistia sencillamente en unaidea: una tienda minorista que vendia computadoras personalesy
accesorios. Laidearesultd buenay selanzé en el momento oportuno, gracias alo cual en muy
poco tiempo fue posible estableceruna red internacional de franquicias relativamente consi-
derables. Como esldgico, conlaevolucidonradical delmercado de lainformatica alo largo del
tiempo, lacadenaeshoy apenasunaanécdotaenlahistoria delas franquicias.

Otracadena,iSOLDIt, surgié al amparo del sitio de subastas eBay y comenzd conun unico esta-
blecimiento ennoviembre de 2003. Laidea eraservirde depdsito para quienes quisieranvender
articulos en eBay, previo pago de una comision. El personal de la tienda se encargaba de hacer
una fotografia digital de los articulos, de publicarlos en eBay y de cobrar el precio de la subasta
y despacharlos al comprador. EITO de diciembre de 2003, y unas semanas después de abrirese
centro de depdsito, iISOLD It presentd una solicitud ante el California Department of Corpora-
tions para vender franquicias enlos Estados Unidos de América. En 2006, ascendian a casi 200
los establecimientos que trabajaban bajo esa franquicia. No obstante, esa rapida expansion se
vio acompanfada de un declive todavia mas rapido, pues muchos franquiciados, que habianin-
vertido considerables sumas en el negocio hubo incluso quien hipotecd su propia casa e invirtio
los ahorros para la jubilacion al final se percataron de que la idea tenia un defecto principal: no
eralucrativa. De ahique en poco tiempo desaparecieramas de lamitad de lared de franquicias.

Crearunafranquiciaapartirdeunaideaquenuncahasidoensayadaenelmercadovaencontra
del principio 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.

SEnlaRepublicade Coreahay que aprobarunexamen de habilitacion para ejercercomo “experto enfranquicias”.
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7. Divulgacion

En muchos paises esta legislada la obligacién de declarar la concesion de franquicias, con la
finalidad de que elinteresado en adquirirla franquicia cuente coninformacion suficiente antes
delaventaacercadelainversidny el contrato necesarios de modo que pueda decidircon co-
nocimiento de causa.

Las legislaciones en materia de divulgacién e inscripcidn en el registro de las franquicias sur-
gieron porque se vendian franquicias sinvalor oincluso ficticias ainversores que luego perdian
todo o casitodo el capital. Un ejemplo muy conocido a ese respecto es el de The Minnie Pearl,
cadena de restaurantes de pollo frito de los Estados Unidos de América, que vendié mas de
2.000 franquicias, de las cuales se abrieron apenas 200 y ninguna de ellas sobrevivid.

Elsectordelasfranquicias en México esrelativamente joven, surgié en1989 debido alanecesi-
dad denormaralas primeras compainias que arribaron anuestro pais. Enaquellos afos, el 85%
delas marcas eran extranjerasy solo el 15% era de origen nacional.

Incluso enlos paises enlos que no estalegisladala obligacién de informacion precontractual, lo
prudente es firmar el contrato solamente si uno posee pleno conocimiento de todos sus deta-
lles. El franquiciador debe entregar alinteresado por escrito la documentacidn sobre la franqui-
cia,que debe serverazy completa, conantelacidénsuficiente ala firmadel contratoy encualquier
caso antes derecibir pago alguno porla operacion. Sinembargo, enla practica, el franquiciador
no cumple con esa obligacion, salvo que se lo exijalaley. Ademas de esa documentacion que se
debe entregarinicialmente, laley contempla el requisito de informar periddicamente al franqui-
ciadoincluidalaobligaciénde suministrarinformaciénactualizada periédicamente (porlo gene-
ral, todoslos afos) de las modificaciones que haya enladocumentacion.

Sin olvidar las diferencias de legislacion y usos vigentes en los diversos paises, en lo que res-
pecta alos requisitos de informacién, a continuacién se explicalo que se considera “informa-
cioncompletayexacta”:

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

» Los problemas del franquiciador: condenas por delitos de fraude o infraccion de la ley de
franquicias aplicadas a la propia sociedad franquiciadora o a sus directores; pleitos inter-
puestosporelfranquiciadorcontraelfranquiciado o poréste contraaquélenelaioanterior;
litigios pendientes que puedan afectar a la actividad franquiciada; actividades emprendi-
das porotro u otros franquiciados en el mismo ramo y que fracasaron;y procedimientos de
quiebra contra el franquiciador o sus cargos.
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» Los gastos necesarios para poner en marcha la franquicia y explotarla: el canoninicial, los
depdsitos o pagos periddicos que no seanreembolsablesy los gastos para pagarlas exis-
tenciasiniciales de mercaderia, los letreros, lamaquinariay la publicidad. Otros gastos que
elfranquiciadorno esté obligado acomunicar(segunlalegislaciénnacional) como elcanon
de explotacion, y el precio de los suministros y los seguros.

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

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

» Lascuentasanuales querevelenelestado enque se encuentra el patrimonio delfranquiciador.
» Lasasociaciones profesionales o de franquicias a que pertenece el franquiciador.
» Lasclausulas sobreretrocesion de derechos.

» Los mecanismos pararesolverlas diferencias que surjan entre ambas partesy laindicacion
de como sedistribuiranlosrespectivos gastos de litigacién.

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

RdidZania

Fue fundada en 1997. El primer parque tematico, conocido como la “Ciudad de los
Nifos”, abrid sus puertas en septiembre de 1999, en Santa Fe, Ciudad de México. Ki-
dZaniaestdimpulsadaporeldeseo de marcarunadiferenciaenlasvidas delosnifios

ynifasyasegurarque se conviertanen ciudadanos comprometidosyresponsables.
KidZania es una ciudad cubierta, a la medida de los nifios, que les ofrece una opor-
tunidad Unica de aprender e interactuar con otros nifios a través de juegos de rol.
Aungue no posee un volumen grande de franquicias, su presencia abarca 12 paises
en cuatro continentes diferentes. La estrategia de esta marca de origen mexicano
y la naturaleza de su giro —el entretenimiento—, la llevaron a buscar consolidar su
concepto de negocio enmercados foraneos. Tal vezuno de los principales retos del
sector de las franquicias en México es transparentar sus operaciones y resultados
anuales. La gestién de la Plles permite mantenerlaintegridad de lamarca. General-
mente se encuentran en centros comerciales, de modo que los padres puedenirde
compras mientras sus hijos disfrutan de su experiencia KidZania.
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Desde 1999 hanrecibido a mas de 80 millones de visitantes, entre ellos padres e hi-
jos, por supuesto, pero también escuelasy empresas en el marco de actividades de
fomento del espiritu de equipo.

KidZania engloba dos negocios en uno. Es a la vez un centro de entretenimiento y
aprendizaje familiar y también una plataforma para que las marcas interactien con
las familias. Ambos tienen un fuerte enfoque en la responsabilidad social empre-
sarial. El concepto se centra en el amor innato de los nifilos por los juegos de rol. En
KidZania, los niflos pueden explorar lo que significa ser médico, bombero, policiay
muchos otrosroles.

Los franquiciados son habitualmente empresas orientadas a los servicios, las cuales
entiendenlaimportanciade mantenerbuenasrelacionesconlosclientesyestancom-
prometidas conlaeducaciéndelosnifios. Losfranquiciados debencontarconlos co-
nocimientos adecuadosy con las personasidéneas para poner en marcha el negocio
rapidamente. KidZaniaproporcionalapropiedadintelectual (Pl), asicomolos disefios,
temas, conocimientos técnicosy manuales operativos, y trabaja con el franquiciado al
objeto de desarrollarel planmaestroy elegirelemplazamiento correcto.

Lainnovaciony la creatividad estanintimamente entretejidas en la cultura de laem-
presa.EnKidZaniase promuevelainnovacionylacreatividadentodoelmundoconel
entretenimiento. Concadaactividad, se buscainspiraralosninosydarlesla posibili-
dad de explorar sucapacidad de creatividad, innovacidény emprendimiento.

LaPlesfundamental paraelmodelo de negocio, poseenlosderechos de Plreferen-
tes alosdisefios arquitectdnicosy atodoslos elementos creativos asociados conel
establecimiento de cualquierinstalacién de KidZania y protegen activamente acti-
vosde Pl. Estoreviste vitalimportancia porque tienen mucha competencia de imita-
dores en todo el mundo. Prestan suma atencion al detalle y dan mucha importancia
a la calidad porque consideran que, la mejor manera de vencer a los imitadores es
prestarun servicio de alta calidad y ofrecer el mejor de los productos. Laimagen de
marcay la reputacién mundial como proveedor de servicios de calidad son lo que
hace destacaren este mercado.

Tambiéntrabajanconmasde 960 marcas, porlo queresultaindispensable parages-
tionar cuidadosamente la Pl con miras a mantenerlaintegridad de lamarcay los so-
ciosenelsector. Los socios del sectorrepresentanlas empresasy actividades de la
ciudady son una parte esencial de la experiencia KidZania. Su participacion afade
autenticidady credibilidad anuestras actividades.

Enla actualidad, KidZania gestiona 28 instalaciones en 25 paises y cuenta con otras 10
instalaciones que estanen curso de construccion.

Esta en proceso el desarrollo KidZania 4.0 para que las infraestructuras sean mas in-
teligentes y estén mas orientadas a la tecnologia, de la mano de nuevas profesiones 'y
actividades que reflejen las Ultimas tendencias. También de una serie de aplicaciones
movilesnuevas conelfinde mejorarlaexperienciaKidZaniadelosnifiosy suspadres, ve-
lando almismo tiempo porno sacrificarlainteractividad. Asimismo, estandesarrollando
unnuevo concepto de salud, deportey entretenimiento para adultos, Kinezis, abrird sus
puertasenel Estado de México, y futuras franquicias en otros paises.
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Ejemplo de capitulos de un documento de informacién previa del contrato
de franquicia

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

» Experienciade la sociedad franquiciadora durante un plazo prolongado.
» Tipode actividad que se quiere licenciarenlazona estipulada.
» Diferencias (laudos arbitrales)y litigios (sentencias).

» Procedimientos civiles o penales de que hayansido objeto el franquiciadorouno de susad-
ministradores.

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

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

» Relaciénde franquiciados actuales con datos de contacto.

» Relaciéndelos antiguos franquiciados (porejemplo, de los tres Ultimos afios), con datos de
contacto, indicando, adema3s, si fueron vendidas, se compraron al franquiciado o se deci-
did 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.
» Indicaciénsucinta delaaportacion de capital necesaria.
» Apoyo, publicidad, mediosinformaticosyformacidn que prestara el franquiciador.

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

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

» Obligacion de confidencialidad o de no divulgacién, segun proceda.

» Obligacidon de participarenla explotaciondelafranquicia.

» Restricciones sobrelo que puede o novenderelfranquiciado (productos o servicios).
» Prorroga, extincidony cesién del contrato de franquicia.

» Solucionde diferencias.
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» Rendimiento econdmico delafranquicia, realy proyectado.

» Relacién de establecimientos que posee lafranquicia e informacion sobre el franquiciado.
» Estadosfinancieros.

» Contratos(documentos que se habran de firmar).

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

8. Como comercializar la franquicia

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

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
lamitad investigan otras marcas. Es probable que esas cifras aumenten en el futuro, de ahi que
los franquiciadores tengan que velar por que su sitio web sea facil de encontrary de consultar
y atractivo de cara a posibles franquiciados. El franquiciador debe también garantizar que su
franquicia seaalmenostaninteresante comoladelacompetenciaenlo que serefiere alcanon
inicial, el canon de explotacién, la facturacion y el rendimiento. Quienes buscan adquirir una
franquicia suelen consultar sitios web de cardcter general, empezando con las asociaciones
de franquicias del pais. Ademas, asisten a seminarios y ferias, es decir, que suelen estar bien
informados sobre la cuestidny sobre las posibilidades que existen.

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 determinaciény son trabajadores;

» Tienen espiritu comercial o son capaces de adquirirlo;

» Endeterminados casos, demuestran dotes paralaventa;

» Poseen capital suficiente;

» Estandispuestosacumplirlas condiciones de la franquicia.

En lalegislacion de determinados paises se estipula que en el documento de informacion pre-
contractual deben describirse las caracteristicas del “franquiciadorideal”, como la experiencia,
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los estudios cursados y otras caracteristicas que sean necesarias o convenientes. Al establecer
criterios, lacadena ofrece orientacion para contratar alos franquiciados mas aptos.

Aun cuando sea lucrativa y se preste a la franquicia, una empresa puede resultar perjudicada
si el tramite de seleccion de nuevos franquiciados se hace mal o con prisas. Esimportante que
el franquiciador fije con todo detalle los criterios que debe cumplir el franquiciado; no basta
con que éste Ultimo disponga de suficientes recursos econdémicos para adquirir la franquicia.
Elfranquiciadordebe sopesarlas posibilidades de que larelacion sea provechosa paraambas
partes, 0 sea, que se rija por las amplias pautas que se estipulan en un acuerdo de franquicia
gue puedan aceptarambas partes.

En el caso de México no es informacidn precontractual sino la circular de oferta de franquicia
es un documento de caracter informativo y de cumplimiento legal previo a la celebracion del
contrato de franquicia que debe de contenerlainformacion minima para que quien vaya a ad-
quirirla conozca principalmente las obligaciones que contraerd y los derechos que la franqui-
cia ofrece, entérminos generales debe contenerinformacion técnica, econdmicay financiera
del Franquiciante y puede tenerinformacidn adicional.

10. Debida diligencia del franquiciado

A continuacidn figura una lista minima de puntos que debe contener la lista de comprobacidn
de todo franquiciado que actle con debida diligencia:

» Confirmar la validez de los derechos de propiedad intelectual que el franquiciador desea
concederenlicenciaal franquiciado. Con ese fin se deberd comprobar que las marcas sean
vélidas 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 enelterritorio de explotacidndelaactividad. Sise prevé llevarla actividad aotra
zona, deberantomarse medidas para garantizar que se obtenga protecciondelapropiedad
intelectual endichazona.

» Hacerlas siguientes preguntas alos actuales franquiciados:
e Silaactividad sigue siendo lucrativay, en caso afirmativo, cudles sonlos factores que
explicanlos buenosresultados obtenidos.

e Cuantotiempoleshallevadoempezaraserrentables. Cuanto capital necesitaronpara
montarlaempresayllegaral punto de amortizacion.

* Quéopinidontienendelfranquiciador, 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 enformaciény asistencia.
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» Encaso de que decidieran empezar de nuevo, si escogiesen la misma franquiciay las razo-
nes paraello.

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

» Averiguarsiel franquiciador procedié auna prueba piloto antes de poneren marchala fran-
quiciay por cuanto tiempo. Comprobar si el franquiciador tiene un manual de explotacion,
asicomounprograma oficial de formaciony asistenciay se ese programa es suficiente para
explotarlafranquicia. Aclararsielnegocioesfactibleysusactividadesviables. Aclarar sihay
competencia que pueda afectar al negocio y, llegado al caso, desde cuando existe dicha
franquicia.

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

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

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

» Esimportante mencionar que los puntos antes mencionados son sugerencias de buenas
practicas antes de adquiriruna franquicia.

PRACTICAS OPTIMAS PARA EXPLOTAR LAS MARCAS

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

» Escogerunamarca atractiva (que se distinga nitidamente de las demas). Las marcas propuestas
sepuedenclasificaren cinco categorias, segunlamayor o menorfuerza de atraccion que posean:

e Marcas en que se empleen palabras extravagantes o inventadas, pero que carecen de signi-
ficado real. Desde el punto de vista legal son las mas ventajosas, pues no hay otras que tengan
mas posibilidades de seradmitidas en el registro. Sin embargo, enlo que se refiere ala publici-
dad, no transmiten alos consumidores unaidea clara del producto que se quiere vendery, por
tanto, obligan a dedicarmas medios, y dinero, ala publicidad. No obstante, una vez asentadas,
esasmarcas tienenunaenorme fuerza de atraccion. Kodak esun ejemplo de marca de ese tipo.

e Enlasmarcas arbitrarias figuran palabras o signos que tienen sentido, aunque carecen de
relaciéonlégicaconel producto que se anuncia. También obligan arealizar abundante publi-
cidad paracrearlaasociacionentrelamarcay el producto enlamente delosconsumidores,
aunque,igualquelas marcas extravagantesoinventadas, sonadmitidas sinmayor problema
enelregistro. Lamarca de computadoras Apple esun ejemplo de ese tipo de marcas.
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e Lasmarcas sugestivas sonlas queindican la naturaleza, calidad o atributos del producto,
aunqgue no describen los atributos. Esas marcas se distinguen poco de las demas marcas.
En algunos paises, si se entiende que la marca sugestiva es muy descriptiva del producto,
no podra ser registrada. Como la marca describe el producto, o sus caracteristicas, no se
podrdimpedir que terceros usen las mismas palabras parar describir sus productos. Ejem-
plos:LamarcaKidzaniaparaverderservicios de entretenimneto o Dormimundo paravender
colchonesindicaraeltipo de servicio o producto.

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

e Laspalabrasgenéricas carecenporcompleto de caracterdistintivoytampoco tienende-
recho a gozarde proteccion.®

» Cerciorarse (hay que consultarbases de datos de marcas) de que nadie haregistradola mar-
capropuestaounamarcaque, porsusimilitud, puedellevara confusion.

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

» Cerciorarse de que lamarca propuestareudne todos los requisitos absolutos’ que establece
elregistro.

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

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

» Cerciorarse de que el nombre de dominio correspondiente ala marca (es decir, la direccién
delInternet) estélibrey se puede registrar.

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

¢Paramasinformacion, véase el Anexo sobre los derechos de propiedadintelectual.
’Ibidem.
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11. Legislacion aplicable a la franquicia

Es importante tener presente que la franquicia no esta legislada expresamente en todos los
paises,yenconsecuencialasdisposiciones quelarigense encuentrandispersas enlasnormas
sobre los contratos de agenciay de trabajo, los cddigos comerciales, las leyes de defensa de
lacompetenciay delconsumo, ylas que otorganlos derechos de marcay demas derechos de
propiedadintelectual. Porende, esimportante examinarelmarcojuridicovigente parasaberla
legislacidon que sera aplicable.

Normas sobre la obligacion de informacion previa al contrato

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

En muchos paises, la ley no obliga al franquiciador a entregar esa informacion al franquiciado
antes de formalizarlarelacion. En esos paises e incluso en los paises en que la publicidad pre-
contractual existe porley,incumbe al futuro franquiciado examinar debidamente la documen-
tacion querecibe del franquiciadory asesorarse conun profesional, en su caso.

En México la Circular de Oferta de Franquicia (COF), se trata de undocumento que laLey dela
Propiedad Industrial marca como un requisito para que exista la posibilidad de crear una re-
lacién comercial basada en el modelo de negocio denominado franquicias. Que en muchas
relaciones comerciales de franquicia no se cumple con este requisito que marcalaley, lo cual
como consecuencia puede generar el que seinvalide larelacion contractual.

La COF esuno delos documentos juridicos menos conocido porlosinversionistas en general,
pero este desconocimiento por parte del publico no implica que no tenga una trascendencia
enelambitolegaly en el proceso de adquisicion de la franquicia.

La COF contendra lainformacion técnica, econdmicay financiera de la franquicia consistente
en: nombre, denominacion o razén social, domicilio y nacionalidad del franquiciante; descrip-
cion de la franquicia, Antigliedad de la empresa franquiciante; derechos de propiedad inte-
lectual de la franquicia; montosy conceptos de los pagos que el franquiciatario debera pagar
al franquiciante; tipo de asistencia técnica que el franquiciante debera proporcionar al fran-
quiciatario; zona territorial de operacion de la negociacion que explote la franquicia; derecho
delfranquiciatario aconceder o no subfranquicias a terceros; obligaciones del franquiciatario
respecto delainformacion confidencial y derechosy obligaciones del franquiciatario.

8Véase Piletoff Thomas My Garner, W. Michael, “Franchise Relationships Laws” en Fundamentals of franchising, ela-
borado bajoladireccion de Barkoff, Rupert My Seldens, Andrew C., American Bar Association, 2008, Capitulo 5.
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Silainformacién es falsa el franquiciatario tendra derecho a exigir la nulidad del contrato de
franquiciay demandar al franquiciante el pago de los danos y perjuicios que se hayan ocasio-
nado por el incumplimiento del contrato. Este derecho podra ejercerlo el franquiciatario du-
rante un afo a partir de la celebracion del contrato de franquicia. Si no lo ejerce durante ese
plazo, Unicamente tendrd derecho ademandarla nulidad del contrato.

Requisitos registrales

Lalegislacion de ciertos paises obliga aregistrar determinadas categorias de contratos. Endi-
chos paises, los franquiciadores deben a veces inscribir en el registro que lleva el organismo
oficiallos documentos de informacion precontractual y todos los documentos acompafantes
(el contrato, el balance auditado, la relacion de las franquicias concedidas, etcétera). En esos
paises,losfranquiciadosnopodranexplotarlafranquiciasino seregistraladocumentaciondel
contrato. Delmismo modo, tampoco surtiran efecto laslicencias de propiedadintelectual que
no esténregistradas. Portanto, en algunos paises, ademas de registrar el contrato de franqui-
ciaante el organismo oficial, habrd que inscribir tambiénlaslicencias de propiedadintelectual.

Normas por las que se rige larelacion de franquicia

Las normas sobre la obligacién de informacion previa al contrato y sobre el registro de la fran-
quicia se aplican en lo que respecta a toda cuestidn que pueda surgir antes de que nazca la
relacion de franquicia, y una vez formalizado el contrato la relacién queda amparada por lale-
gislacion en materia de franquicias. Esas normativas son reflejo de la preocupacion por atajar
las conductas de los franquiciadores que son injustas y contrarias a la ética comercial. Entre
otras, cabe destacarlas siguientes disposiciones:

» Rescision injusta del contrato. En general, la legislacion obliga a demostrar que hay justa
causacuando elfranquiciador quiere rescindirel contrato de franquicia. “Justa causa” quie-
re decirqueunaparte nohacumplido sus obligacionesy que tampocolas cumple (corrige o
subsanaelincumplimiento) después de que la contraparte laintima ahacerlo. En supuestos
graves, como condena penal, abandono de la franquicia y procedimiento de quiebrano se
dalaoportunidad de corregirelincumplimiento.

» Modificacion de la relacién de franquicia. La legislacion prohibe al franquiciador realizar
modificaciones sustanciales delafranquiciaenvigor,y enese caso es obligatorio presentar
una solicitud ante la institucién oficial correspondiente y obtener la autorizacién. Ademas,
debera entregar a todos los franquiciados una version abreviada del documento de infor-
macion precontractual en el que se exponga la propuesta de modificacion.

» Derecho de prérrogadelafranquicia. El franquiciador debe tenerjusta causa paranegarse
arenovarlafranquicia. Conello se busca protegeral franquiciado para que pueda cosechar
las ganancias delaactividad que ha explotado.
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» Sucesion. En algunos casos la legislacion establece que el conyuge supérstite (el que so-
brevive alfallecido)ylos demas sucesores delfranquiciado tienen derecho a participarenla
explotacion de la franquicia durante un plazo prudencial posterior al fallecimiento. Durante
ese tiempo, el conyuge o los herederos podran reunirlos criterios necesarios para explotar
la franquicia o, ensu caso, quedaran autorizados avenderla auntercero que losreuna.

» Usurpacién de lazona pactada o intromisién en la clientela ajenay redes de distribucion.
Elfranquiciado queda protegido sielfranquiciador pretende inaugurar otro establecimien-
to enlas cercanias de sulocal (“proximidad injustificada”). En ese caso, podrd reclamar que
le sea ofrecido primeramente el nuevo establecimiento (“derecho de tanteo”) o, en su de-
fecto,unacompensacion porlaclientela que pierda poresa causa.

» Otraspracticas. Aveces,lasleyesenmateriadefranquiciareglamentanlos 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 de los franquiciados; el establecer diferencias entre unos y otros franquiciados; y
laimposicidn 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, lalegislacidon de Australia prohibelos actos
de conductainescrupulosay de conducta enganosa, que son habituales causas dellitigio.

La defensa de la competencia

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

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

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

» Exclusividad territorial. Los franquiciadores delimitan la zona en que se ha de explotar
la franquicia, lo cual puede servir para crear monopolios en ese mercado. Casi siempre la

11347/



En buena compania

competencia de productos sustituibles impedira que surjan efectos perjudiciales para la
competencia, aungue convendra asesorarse con expertos que conozcan el medio.

» Imposicidon de proveedores u obligacién 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 elderecho de abastecerse con otros pro-
veedores, siempre que lo consienta el franquiciador. El consentimiento del franquiciador
depende porlo general delo que indicanlas pruebasy la calificacién del nuevo proveedor,
y se obtiene sise 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, sino fuera por esa obligacién, no compraria o 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 puedenimpedirquelos franquiciados poseanunsitioweb propio, siem-
pre que el sitio se ajuste ala obligacidn de cuidar el prestigio de la franquicia.

Otras disposiciones legales

Larelaciénde franquicia se rige también porlalegislacidn tributaria, de trabajo, control de cam-
biosy seguros, asicomo porla de alimentosy demas normas de proteccién del consumidor.

12. La franquicia disimulada

Segun se ha visto en los ejemplos anteriormente expuestos, distintas leyes reglamentan la
franquicia, principalmente la obligacién de informacidn previa al contrato y el propio contra-
to; con ellas se busca proteger al franquiciado de los abusos de poder que pueda cometer el
franquiciador, quien estd obligado ainformar debidamente al futuro franquiciado sobre la na-
turaleza de larelacién propuesta mucho antes de firmar el contrato de franquicia. Existen va-
rios mecanismos de proteccion, que no se pueden burlar nianularmediante pacto en contrario
delas partesy porlos cuales se regiralarelacion de franquicia, siempre que el contrato posea
efectivamente esanaturaleza, aunquelas partes hayantenido otraintencién o pretendaneludir
laley denominandolasimplemente “licenciade marca”. Porlo tanto, hay numerosasrelaciones,
como las de agencia, distribucidn, licencia de marca y sociedad mixta, etcétera, a las que se
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aplicaranlas leyes propias de la franquicia siresulta que poseen esa naturaleza; en tales casos
se habla de “franquicia disimulada”.

En algunos paises se considera que existe una “franquicia disimulada” cuando, en general, las
partes hanpactado el derecho de usarlamarcayelpago deloscédnones,y se otorgan al “fran-
quiciador” importantes facultades de asistencia o control de la actividad. Esa situacion puede
tener importantes consecuencias. Por ejemplo, si el duefio de la marca rescinde el contrato
con el distribuidor y se determina que la relacién era, en realidad, de franquicia, con arreglo a
esasleyes, el derecho de desvincularse del contrato quedard supeditado a que se demuestre
que habia “justa causa”, pues en caso contrario larescision del contrato sera nula. Tampoco se
habra cumplidola obligaciéonde informacién previa al contrato, porlo cual sobre esa franquicia
de hechorecaeransancionescivilesy penales.

13. Principios fundamentales del contrato de
franquicia

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

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

14. Clausulas fundamentales del contrato de
franquicia

Las partes

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

Definiciones

En esta clausula del contrato eninglés se estipula el sentido que tendran determinados térmi-
nos, que expresan los elementos mas importantes de la relacién contractual, para que esos
términos signifiquen siempre lo mismo.
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Derechos cedidos
Se estipulan con precisionlos derechos que se ceden al franquiciado.

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

» Lazonaoterritorio parael 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-
nasjurisdiccioneslalicencia de marca se debe otorgaren contrato aparte).

Precio del contrato

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

Plazo

El plazo inicial del contrato oscila de 5 a10 afios, segun la clase de actividad, y hay el derecho
de prorrogarlo.

Normas objetivas para asegurar que se cumpla el contrato

Para asegurarse de que el franquiciado cumple todas las condiciones pactadas en el contra-
to de franquicia, el franquiciador tendra derecho a inspeccionar, sin previo aviso, el estableci-
mientoylaactividad delfranquiciado paracomprobarsiserespetanlasnormasdelafranquicia
y determinarlo que debe hacer (o no debe hacer) para que se sigan observando esas normas.

No ser agencia

Unaclausulaenlaque seestipule que elfranquiciadono es agente delfranquiciadornisuasociado.
Se aclaraasique el franquiciado deberaresponder élmismo porlas obligaciones que contraiga.

Obligaciones del franquiciador (orientacidony asistencia)

Elfranquiciadortiene que ayudar a establecerse al franquiciadoy paraellole brindala siguien-
te asistenciainicial:

» Asesoramiento parabuscarellocal.

» Asesoramiento sobre elusodelamaquinariay sobre cémo acondicionary amueblarellocal.
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» Asesoramiento general paraponeren marchalafranquicia.

» Emprenderunacampafaderelaciones publicas.

» Entregarun ejemplardelmanual de explotaciony de ladocumentacionreferidaalared.
» Dictarlaformacioninicial.

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

» Es preciso registrarla marca enla 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 orientacién sobre la actividad.
» Suministrarlos productos.
» Formaralpersonal.

» Brindar la orientacién 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
querecibe enfranquicia. Ellocal olugardebera cumplirlos criterios precisosy objetivos que
fije elfranquiciador: emplazamiento, caracteristicas, acondicionamientoydecoracién, ma-
quinaria, mobiliario, accesorios, letreros, etcétera. El franquiciadorsereservaelderecho de
inspeccionary de autorizar el emplazamiento olocal antes de que pueda serinaugurado.

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

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

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

» Emplear en la actividad exclusivamente los letreros y los articulos de embalaje que hayan
sido autorizados por el franquiciador.
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» Cumplirlas normas delfranquiciadorreferidas alas condiciones dellocaly norealizarmodi-
ficacion alguna sin el consentimiento del franquiciador.

» Hacetodoloposible paradaraconocery extenderlaactividad.
» Explotarlaactividad enelhorario que establezca el franquiciador.

» Vigilarporque el personaluse lavestimenta correctamente (deberéllevaruniforme, silo es-
tipula el franquiciador), cuide la pulcritudy seaamable.

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

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

» Protegerlos secretos comercialesy demas documentacidn de propiedad del franquiciador.

» Informar al franquiciador de los actos de infraccion de los derechos de propiedad intelec-
tual cometidos porterceros o que puedan cometerse.

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

» Abonarenfechalos canonesdelafranquicia.

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

Documentacion contable

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

Publicidad

Es muy habitual que el franquiciado deba contribuir periéddicamente 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 lafacturacidn 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
difundirlay tambiéntiene el derecho de vetarla, conlo cual el franquiciado debe utilizar exclu-
sivamente los medios publicitarios que le entregue o autorice el franquiciador.
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Seguros

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

Venta del negocio

Porlo general, el franquiciado no tiene derecho a transmitir la franquicia sin el consentimiento
del franquiciadory en ese caso éste goza del derecho de preferencia, que es un privilegio por
elcual, antes de buscarotro comprador, el franquiciado se ladebe ofrecer primero a él. El fran-
quiciador puede aprobar o rechazar al adquirente que presente el franquiciado, aunque si no
quiere comprarlafranquicia, no se podrad oponeralacesidnsicarece 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 con el franquiciado se transmitirdanalnuevo
titular de lafranquicia.

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 porel que se otorga al franquiciado el derecho de explotarlafranquiciatambién se
cedeelderechodeusarlapropiedadintelectual que pertenece alafranquicia. Enuna clausula
aparte se estipulanlosderechos de propiedadintelectual -marcas, disefiosindustriales, dere-
chosdeautor, secretos comercialesy patentes- correspondientes alafranquicia. Y se aclarard
que sonde propiedad del franquiciador o que éste los posee enlicencia. Ademas se acuerdan
mecanismos para proteger los derechos y evitar que sean infringidos, como la obligacion de
respetar la naturaleza secreta de los secretos comerciales paralo cual el franquiciado debera
seguirlasinstruccionesrecogidas en el plan de explotacion de dichos secretos.

En el contrato de franquicia se establece asimismo que el franquiciado debera restituir o re-
tornar (“retrocesiéon”) al franquiciador una licencia para usar las mejoras y perfeccionamientos
que hayarealizado enlas patentes de este Ultimo. Hay que informarse bien de la legislacion en
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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
servicios que no figurenenelregistro de marca que posee el franquiciador, serd preciso exten-
derlaproteccidndelamarcaalosnuevos productosy servicios. Enelcontrato se debe estipu-
larconclaridadlaparte que se encargara de presentarlasolicitud paraampliarla proteccionde
lamarcay laparte que sera propietaria de lamarca.

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

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

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

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

Indemnizaciény gastos del proceso

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

Causas de rescision del contrato

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

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

» Incumplealgunadelasobligacionescontraidas. Sielincumplimiento esde naturalezagrave,
no quedaraobligado aconcederalfranquiciado laoportunidad de subsanarlo (remediarlo).
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» Incumple reiteradamente las obligaciones de pago contraidas con el franquiciador.

» Se constata que la documentacion que acompanfa 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 demds derechos de propiedadintelectual,y enlo sucesivo no
podra presentarse en calidad de titular dela franquicia.

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

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

» Entregaralfranquiciadorlarelacionintegradelosclientesy delosinteresados que obrenen
suconocimiento.

» Abstenerse de usar o de revelar los secretos comerciales y demas documentacion secreta
que hagareferenciaalmétodo olared dela franquicia.

» Abstenerse de ejercer competencia conelfranquiciador por el plazo establecido.

» Suprimirlaslistas de nimeros de teléfonoy otros datos de contacto o, en sudefecto, entre-
garlos alfranquiciador o aquien éste indique.

Foro 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 lainterpretacidon del contrato.

Solucion de diferencias

En el supuesto de que haya surgido una diferencia entre el franquiciadory el franquiciado, en
vez derecurriralaviajudicial, las partes podran escogerla mediacion o el arbitraje. Se buscara
primeramente componer la diferencia por mediaciony, siresulta infructuosa, se seguird la via
del arbitrajey, luego, la viajudicial. Si se sigue la via arbitral, en el contrato de franquicia se de-
beran estipularlas normas de arbitraje por que se regiran las partesy ellugaren que se cumpli-
ra el procedimiento. En la clausula de solucidn de diferencias también se pactara la parte que
correrdconlos gastosdelitigacidonylos conceptos que sera preciso abonar. Es posiblerecurrir
alos servicios de solucion de diferencias que presta el Centro de Arbitraje y Mediacion de la
OMPI. Ental caso, en esa clausula del contrato de franquicia las partes acordardn someterse a
lamediacion dela OMPly, de no mediaracuerdo, recurrir al procedimiento de arbitraje acelerado.
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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 enla franquicia;
b) gue hatenido laoportunidad obtenerasesoramiento profesional sobre las cuestiones patri-
monialesyjuridicas;y c) que, en su caso, se hanrespetado los plazos que establece laley para
cumplirla obligaciéon de publicidad previa ala formalizacidn del contrato de franquicia.

BUENAS PRACTICAS EN LA GESTION DELAS MARCAS

LAPROTECCION DE LAMARCA.

Elregistro de solicitud de marca se presentara en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
queincluyendolafechade primeruso, productos o servicios donde se aplicara, la descricpion de
lamisma (articulo 214 de la Ley Federal de Protecién ala Propiedad Industrial; DOf, 2020).

Aungue en muchos paises no es necesario elregistro para que nazcanlos derechos, brindanume-
rosasventajas:

» Exclusividad nacional o regional (grupo de paises): El titular del registro de marca posee el
derecho exclusivo de utilizarlamarcaparaelcomercioentodo el pais oregionenelque obtuvo
elregistro. Porel contrario, enlos paises enlos que se reconocen también las marcas no regis-
tradas, éstas deben ser utilizadas Unicamente en la parte del pais enla que es usada efectiva-
menteyenlaque haadquirido gracias aese uso.

» Facilitala proteccion de los derechos: El registro de la marca conlleva la presuncién 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.

» Desalientaalosinfractores: Enprimerlugar, elregistro autorizaaemplearel simbolo ®junto al
nombredelamarca,locualalertaatodosde quelamarcaestaregistrada. Ensegundo término,
lamarca que estaregistrada aparecera en elinforme de busquedarealizado por otraempresa
conlaintenciéon de registraruna marca que seaidéntica o que por susemejanza puedallevara
confusion, lo cual desalentara a quienes quieran hacerlo. Por Ultimo, algunas oficinas de mar-
casrechazan registrar la marca para una determinada clase de productos o servicios cuando
entienden que por susemejanza puedalllevara confusion con otramarca de esamisma clase.

» Activo valioso: Es mucho mas facilvenderunamarcaregistrada o darlaenlicencia.

» Obtencion de recursos: A veces la marcaregistrada con una buena reputacion puede servir
para obtener fondos de las instituciones de crédito que se dan cuenta de laimportante rela-
ciéonentrelasmarcasylaprosperidad delaempresa.

» Impide las importaciones: En muchos paises el titular de la marca registrada puede inscribir-
la también en un registro que lleva la Administracion de aduanas, previo pago de una suma. De
esa forma la Aduana podré inspeccionar e incautar los productos falsificados en que se utilice
lamarcaregistrada, pero el titularno podra gozar de esta asistencia sino haregistrado lamarca.
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VENTAJAS DEUSAREL SISTEMA DE MADRID

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

» Unaunica solicitudinternacional;
» 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 encontrardrespuestaatodaslas dudassobre
el Sistema de Madrid: quién puede presentar la solicitud y dénde, relaciéon de los miembros del
Sistema, formularios, requisitos generales del tramite, los textos legales, los servicios por Inter-
net, etcétera.

México pertenece al sistema de Madrid desde el 25 de abril de 2012,

TORTAS LOCAS €

HiP MPpPeg

La historia del surgimientoy consolidacion de Tortas Locas Hipocampo y su franqui-
ciaestanfascinanteyexitosa. Elsefior FranciscoMéndez GonzalezRoa, mejorcono-
cido como Don Paco, es quien desde muy joveninicio la construccion de la franqui-
cia de tortas mexicanas mas exitosa, no solo en México sino en todo el mundo. Don
Pacoalos17 aflos vendia 8 mil tortas diarias, contaba con siete bicicletas pararepar-
tir, cuatro carrosy suautomovil nuevo.

Quiza sin saberlo, a través de un buen servicio al cliente y gran calidad en la elabo-
racion de las tortas construiria una de las franquicias mas exitosas y mas baratas de
todo México.

Asinacié un concepto muy particular de restaurantes: Las Tortas Locas Hipocampo
que actualmente sonsindénimo de exquisitas tortasy suculentos platillos que compi-
ten dignamente conlas mas grandes cadenas extranjeras.
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Suclientelafue creciendo.Lascombinacionesylosingredientes fueron cambiando.
Sufama como el tortero se consolidd cuando llegd a los estomagos de las fabricas
vecinas, empresasy colegios Fue asicomoinicio laempresa que ahora constituye el
patrimonio de sufamiliay que continuara portradicion.

Son ya mas de sesenta afos del inicio de Tortas Locas Hipocampo, a través de los
afos, de ensayoy error han encontrado las formulas para que el negocio sea eso: un
verdadero negocio. Durante esos afos se han aperturado cientos de estas franqui-
ciasenMéxico.Loshechosdeléxitoylaestabilidad de las nuevas franquicias de Tor-
tas Locas Hipocampo hablanporsisolos.

¢Cualhasidola clave del éxito? Los mas de cuarenta afios de experiencia se traducen
en conocimiento del mercado, de procedimientos probados y comprobados y del
cliente potencial para cada establecimiento. Por decirlo de otra manera, todo aquel
que desee ser propietario de una franquicia de Tortas Locas Hipocampo, tendra des-
de el inicio un negocio con mas de sesenta aflos de experiencia. Algunos de los as-
pectosyaprobadosy que se toman en cuenta son: ubicacién delnegocio, publicidad
efectiva, clientes potenciales de acuerdo alaubicaciéon del establecimiento, volumen
previsto de ventas, densidad de trafico, decoracion del negocio, equipo necesario,
area de servicio al cliente, calidad en los insumos, obligaciones legales, calidad en el
servicio, elbuensaborde los alimentos que se debe, no solo asu elaboraciénsino ala
calidad delosinsumos utilizados que son cuidadosamente seleccionados.

LAPROTECCION DEL SECRETO COMERCIAL DE LA FRANQUICIA?

» Enelcontratode franquiciaelfranquiciadordeberaincluirunaestipulaciénextensadelo que
considere “secreto comercial”. Por ejemplo: “A los efectos del presente contrato, por docu-
mentacion secreta o confidencial se entendera, 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, férmulas, programas o criteriosreferidos alaexplotaciéndelafranquiciay alosproductos
o servicios que sonobjeto de ésta”.

» Asimismo dejard 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.

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

» Elfranquiciado deberd manifestar que no infringe restricciones establecidas porun antiguo
patrén o porunafranquicia que haya poseido anteriormentey que norevelard nihard uso delos
secretos comerciales pertenecientes al antiguo patréon o franquiciador parala actividad de la
actual franquicia.

?Thomas Oppold: Top Ten Ways to Help Protect Your Franchise’s Trade Secrets; reproducido conautorizaciondela
International Franchise Association, que publicalarevista Franchising World.
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» Seresaltaralaimportancia de mantenerenreservalos secretos comerciales de la franquicia
y con ese fin se debera recoger expresamente una cldusula por la que el franquiciado mani-
fieste que esta en conocimiento de los secretos comerciales del franquiciadory que, por su
considerable valor, dichos secretos comercialesle brindanunaventajarelativafrentealacom-
petencia.

» Se estipulard expresamente que el franquiciado tendra restringidos el uso y la divulgacién
sinautorizacion de los secretos comerciales de lafranquiciay se le prohibird asimismo que en-
tregue documentos o publique articulos referidos a la franquicia o las actividades de ésta, si
previamente ellos no son examinadosy aprobados para su publicacién por el franquiciador.

» Se convendra asimismo que, en el supuesto de que el franquiciado decida desvincularse de
la franquicia, quedara obligado restituir sin dilacion los secretos comerciales y los elementos
en que se plasmen los secretos comercialesy 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-
cerusodeellos paraeldesempenode sulabor; obligaral cierre conllave de todas las oficinas,
armarios y salas de archivo en que se guarde la documentacién 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-
cién; y ademas de establecer una clave de proteccién en todas las computadoras, cifrar las
comunicaciones electronicas en que se hagamencidn alos secretos comerciales.

» Estipular que el franquiciado debera otorgarun contrato de trabajo con todo trabajador que
deba tener conocimiento de los secretos comerciales del franquiciador en el cual figuren los
siguientes pactos: prohibicion de revelacion de dichos secretos, condiciones restrictivas de
suusoy obligacionde notificarlos puestos que el trabajador desempefie posteriormente.

» Estipular asimismo que el franquiciado celebrara periddicamente reuniones con el personal
de la franquicia para instruirlos sobre la obligacién de preservar los secretos comerciales del
franquiciador. Asimismo, cuando se extinga la relacion de trabajo, debera hacer que el trabaja-
dor deje constancia por escrito de las obligaciones contraidas conla franquicia para el periodo
posterioralfindelarelacion.
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15. Elmanual de Operacion

Elmanualde operaciéneslaesenciamismadelareddelafranquiciay de éldepende enteramen-
te lasuerte de todalared. Elmanual son aquellos documentos enlos cuales se contiene el know
how del negocio, es decir, toda aquella informacidn relacionada con la forma de funcionar del
negocio como son los procesos, las caracteristicas de los productos o servicios, contratacion
de suministros, manejoy control de inventarios, entre otros, complementa el proceso de forma-
ciény esunmedio de consulta sumamente Util, pues ademas de aclararlas dudas mas comunes,
guiaalfranquiciado através de las distintas etapas de la explotacion 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 descripciéndelaactividad delafranquicia
» Tareas delfranquiciado

» Asistencia que prestara el franquiciador

» Caracteristicas delared delafranquicia

» Peculiaridades delmétodo del franquiciador

» Marcasydemas derechos de propiedad intelectual que se explotaran

Método de explotacién de la franquicia
» Descripcion detallada del métodoy de sus elementos

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

» Maquinaria

» Instrucciones de manejo de la maquinaria

» Desperfectos delamaquinaria

» Existencias

» Parqueinformatico: computadorasy programasinformaticos

» Vehiculos necesarios
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Instrucciones especificas (relacion pormenorizada de todos los asuntos
referidos a la explotacion de la actividad):

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Formularios estandar

Tramites comunes

Libros de cuentas

Estados contables

Pago delosderechosdelafranquicia

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

Comprobacidnde cajay tramites conbancos

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

Uniforme

Formacion del personal

Normas disciplinarias del personal

Breve descripcionde lalegislacion del trabajo

Descripciénde los puestos de trabajo

Horario comercial

Caracteristicasy evolucion delramo comercial en que operala franquicia
Existencias minimas

Fijacionde precios

Seguros

Publicidad y campainas comerciales:

»

»

»

»

»

»

»

Prensalocal

Compafhiasderelaciones publicas

Normas sobre lanzamiento de lafranquicia

Medios publicitarios

Publicidad en el establecimiento comercial
Normas sobre publicidad enlazonadelafranquicia

Recomendaciones sobrerelaciones publicasy mercadotecnia
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Local/Establecimiento

» Recomendaciones sobre elemplazamientoideal delatienda
» Acondicionamientoy decoraciéndellocal

» Criterios sobre lapresentaciony exposicion de los productos
» Pulcritud

» Tramitaciondereclamaciones

Formularios (toda la documentacidny los formularios necesarios para llevar
la franquicia):
» Notificaciones de normativas sobre registro de nombres comerciales

» Formularios de contabilidady para operacionesbancarias

>

» Hojas de pedido
» Articulos de escritorio
» Formulariosrelativos alalegislacion de proteccion de datos de caracter personal

» Contratos de trabajo

Asuntos juridicos:

Enlos paises en que estareglamentada con detalle la obligacidon deinformacién 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:

» Listadelosempleados delfranquiciadorconindicacidndel cargoyrelacionde dependen-
ciajerarquica

» Numeros de teléfonoy demasindicaciones utiles

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

Alolargo delafranquiciaesineludible que tanto el franquiciador como 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 franquiciadolaformacidninicial, pues suele desconocerlaactividad dela
franquicia, y dichaformacién deberaircompletandose de formaregular.

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

DEVLYN

OPTICAS

Opticas Devlyn.Frank J. Devlyn padre, un doctor estadunidense encargado de aten-
derla National Optical en el Paso, Texas, conocid a Gloria Rita Gomez, ambos oftal-
mologos, conquiense casdy tuvo tres hijos, mientrasinstalabaunafilialdelaempre-
saendichaciudad. Desde 1936 el matrimonio instald un servicio de dptica desde su
casa.Enlosafios 40inicidlaexpansionde Devlyn consusegundasucursalen México
enAvenidaJudrez,y otrastresenEstados Unidos. Enlos afios cincuenta se unificaban
las sursales bajo el nombre de Opticas Devlyn.

En1958, Frank Devlynrealizé una alianza con Sears Roebuck de México para manejar
suconcesion de Optica en su tienda de Chihuahua, donde, por primera vez, se ofre-
cieronlentesacrédito. Posteriormente, en1961, Frank J Devlynfallecidy fue entonces
que el hijo mayor del matrimonio se hizo cargo de la empresa que en 1962 abrid su
primerlaboratorio dptico independiente.
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Con Frank hijo al frente Devlyn comenzd su crecimiento en Monterrey, San Luis Poto-
si, Pueblay Veracruz; en 1963 la cadena de dpticas llegé a la Ciudad de México. Al afio
siguiente llevd su laboratorio, almacenes y oficinas a la capital del pais que también ahi
donde abrio el primerlaboratorio de lentes de contacto. La alianza fue un punto de par-
tida para la expansion de la compaiiia. En los setenta se reestrucutras y tiene en su red
denegociolafabricacion, distribuciony franquicias para el crecimiento de loslocales.

Paraladécadadelos 80 lacompafiia mexicana comenzd afabricar sus propios lentes
de contacto, estuches para anteojos e incluso las batas de proteccion para personal.
Para1993 aparecieron las clinicas oftalmoldgicas del grupo e instalaron un oftalmola-
serenelHospital Angeles del Pedregal, para ofrecer correccionvisual através de ciru-
gialaserapersonas que querian dejarlos anteojos.

DEVLYN

OPTICOS

Enlaentradaalsiglo XXI, Devlynllegd a Guatemalay El Salvador. Hace 10 afios laem-
presallegd aEstados Unidos enunaalianzaconel drea 6pticade Famsa USA.

La empresa ha obtenido el reconocimiento Superbrands, que fomenta la cultura de
las marcasyrinde tributo alas grandes compafiias del pais.

Hoylaempresatiene mas de mil200 unidades en el paisy atiende acerca de 200 mil
clientes al mes. Tiene el 15 % del mercado de salud vicual, una industria que segun
Euromonito superalos 2 mil 800 millones de ddlares. Actualmente cuentas con mas
de mil 6pticas Devlynincluyendo Centro Américay Colombiay ciudades fronterizas
del sur de Estados Unidos.https://www.milenio.com/negocios/optica-devlyn-his-
toria-origen-grupo-creado-frank-devlyn

El control de calidad

Laesenciadelcontratode franquiciaeslalicenciade marca, quejunto conlos demds derechos
de propiedad intelectual como el secreto comercial, los derechos de autor, los disefios indus-
trialesylas patentes, sustenta el prestigiodelamarca.””’Lamarcaeselelementovitaldelafran-
quicia, y protegerlay fortalecerlareviste unaimportancia decisiva para el franquiciadory para

°Eninglés existendos palabras paradesignarlamarca, brandy trademark,y ambas se empleande formaindistintaenla
presente guia. No obstante, cabe precisarque brand se usaenelmundo de lamercadotecnia, mientras que trademark
esuntérmino delambitojuridico, porlo cualno sonsiempre equivalentes. Se apreciaclaramente la diferenciaentre los
dostérminos cuando sedice quelamarca(brand) pierde valorenelmercado(porejemplo, debido aactos o declaracio-
nesdelpropietario, lacompafiiaouno de sus directores) que puedenempafiar el prestigio de lamarca ante el publico.
Enesoscasosnocambialacondicionjuridicadelamarca, esdecir, quelamarcano dejade serunamarcainscritaenel
Registro demarcas. Dicho de otromodo, desde eldngulo del Derecho de marcas, latrademark sigue siendo tanvaéliday
gozando de proteccionjuridicacomo antes. Por consiguiente, la gestion estratégicade laimagen de unaempresaabar-
camuchomas que lagestionde sus marcas entanto que activosjuridicos. Paraméasinformacionenmateriade marcas,
véaseElSecretoestdenlaMarca, publicaciondelaOMPladaptadaaMéxico https:/www.wipo.int/documents/d/busi-
ness/docs-es-el-secreto-esta-en-la-marca-mx-es.pdf
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el franquiciado, pues la prosperidad de ambos depende de que se logre mantenerlamarcay,
consuerte, realzar su atractivo.

Para mantener el atractivo de la marca, hay que cuidar su calidad y conservar inalterable la
imagen que el publico tiene de ella. El franquiciador cede a otro (el franquiciado) el derecho
de usarla marca, pero no se puede desentender de la responsabilidad de velar por la calidad
delos productosy servicios que llevan la marca y por que se mantenga la coherencia en toda
experiencia visual y emocional de interaccion con la marca. Es decir, prescindiendo del esta-
blecimiento de la franquicia al que acude, el consumidor debera encontrar siempre el mismo
producto. Otra razén por la que el franquiciador no puede dejar de lado esa obligacién, pues
el control de calidad es vital para mantener el atractivo de la franquiciay el valor del fondo de
comercio de la marca. Si decaen las normas de calidad en un establecimiento de la red, eso
afectara atodalafranquicia. El franquiciador no se puede desentender, pues en su calidad de
propietario delamarca, tiene la obligaciénlegal de velar por que lapersonaalaque hadadola
licencia (en este caso, el franquiciado), mantenga el control de calidad. Si el franquiciador no
cumple esa obligacion, se entendera que hace abandono de lamarcay perdera sus derechos
sobre ella. Elhecho de conceder enlicencia una marca sin realizar controles de calidad se co-
noce conelnombre de practicade “nudalicencia”.

Como quedailustrado, el franquiciador ejerce 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 explotacion de la franquicia. El manual de explotacién es la base
de la explotacidon de la franquiciay, por consiguiente, brinda una pauta objetiva para evaluar si
el franquiciado cumple o no las normas de calidad establecidas. Para asegurar el control de
calidad, hay que velar por que se cumplan los requisitos y normas fijados en el manual de ex-
plotacidn. Laformacidninicialy constante, seguida de visitas periddicas programadas, y otras
realizadas al azar, al establecimiento del franquiciado, constituyen unmedio sumamente Utilde
garantizar que el método de la franquicia se aplique en todos sus aspectosy que lareputacién
delamarcapermanezcaintacta.

18. Combinacion de marcas

Se entiende por “combinacién 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.
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Entre las ventajas que suele presentarla combinacion de marcas estan:

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

» Reducir elimporte de la inversion y los gastos de explotacion; dividir los gastos generalesy
formaral personal para que sepahacerlaslabores que soncomunes aambos franquiciados;

» Sacarelmaximo provecho delasiniciativas de comercializacidny delosingresos generados;
» Reforzarlaposicion frente alacompetencia;
» Realzarelvalordelamarcaante el consumidor;

» Fortalecervarias marcas almismo tiempo.

Silacombinaciénde marcasno selleva a cabo debidamente, los propietarios del negocio co-
rrenungranriesgo de crearconfusionenelcliente, lo que asuvezpuede traducirse enuna pér-
didadevalordelamarca,ycomolamarcaeslacolumnavertebraldelafranquicia, todapérdida
aeserespectopuede sercatastroficaparael propietariodelamarca. Entrelas medidas practi-
cas que se puedentomar para evitar que eso ocurra estan;

» Las dos empresas que deseen realizar una combinacion de marcas deben ser de naturaleza
complementaria; entre los ejemplos de lo que puede ser complementario en ese sentido estan
una libreriay un café, o una gasolineray un establecimiento de comida rapida. No obstante, aun
cuando la proximidad de las empresas puede ofrecer un mayor nimero de ventajas al consumi-
dor, debe haberbastante distanciaenlanaturalezadelaactividad puesdelocontrariosecorreel
riesgo de confundiral consumidor, que pensara que hay algunarelacién entre ambos negocios.

» Aungue estén bajo el mismo techo, serd necesario que haya un espacio suficiente entre una
yotraempresas. Ademas, enloquerespectaasuaspectogeneral, se destacaralaidentidad
especificade cadauna. Ademas, loslogotiposy letreros respectivos deben ser distintos.

» Cuando las marcas combinadas aparezcan juntas en el material de comercializacién o pu-
blicitario, cada empresa debe contar con un sistema para las cuestiones de disefio como
el tamano de letra, los colores, el espacio de separacion y los agradecimientos; se evita-
ré asi dentro de lo posible el riesgo de confusion entre marcas o de pérdida de valor de las
mismas. Por Ultimo, en el contrato de combinacion de marcas sera preciso estipular que el
fondo de comercio generado porcadaempresaird en beneficio de cada propietario.
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PRACTICAS OPTIMAS EN LA GESTION DE LAS MARCAS.

MANTENERLASOLIDEZDELAMARCA: Eluso correctodelamarca

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

» Emplearelsimbolo @, queindica que se trata de unamarcaregistrada.

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

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

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

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

» Nosedebeusarlamarcaenplural(porejemplo, se dird “loscaramelosTic 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
observensinexcepcidénlasnormasy directrices.

19. Denominacion social, nombre comercial y
nombre de dominio

Elfranquiciadordeberasopesarsiautorizaalos franquiciadosaqueusenelnombredelafranqui-
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, elfranquiciadordebera controlarese registroy asegurarse de que su propio registro
prevalezca porencimadel franquiciado. Debera controlar tambiénlos nombres de dominio que
pretenda utilizar el franquiciado sien ellos ha de figurar el nombre de la franquicia.
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LA CASA DE TODOS

Uno de los lugares preferidos por los habitantes de la Ciudad de México es ‘La Casa
de Tofo’ la cual es una empresa mexicana surgida en 1978 y que comenzd con un
puesto de quesadillasy antojitos mexicanos enla colonia Claveria.

LaCasadeTofoesunodelosrestaurantes de comidamexicanamas populares susazon
Unica se traduce en un crecimiento constante todas las cuales son socorridas a diario,
incluyendo en horarios nocturnos. Elmenu de la Casa de Tofo es diverso, sin embargo,
destacansuspozoles, existiendo opciones paratodo tipo de comensales. Hay desde el
tipico pozole concarne de cerdo, hastaopciones con pollo o vegetarianas.

La CasadeTofio continud creciendoylas adaptacionesyano fueronsuficientes. Por
ello, Antonio Campos decidié abrir nuevos espacios que desahogaran las filas que
se hacian paracomerun pozole enlasucursal de Claveria. Los pozoles de la Casa de
Tono sonreconocidos nacional e internacionalmente. Donde se abre una sucursal la
historia se repite y las filas vuelven a formarse para solicitar una mesa o para hacer
un pedido parallevar. Los espacios cambian, perola sazényla materializacién de los
suefios continlan en cadaplato que se sirve.

Hasta 2023, elrestaurante cuenta con mas de 55 sucursales en todo el pais, algunas
estanabiertaslas24horas,los 365 dias delafo. Encadasucursalpasanalrededorde
50 mil comensales al mes, una cifra que se mantiene al alza, ya que segun datos de
Persat (laempresa que vende publicidad dentro de lasinstalaciones de cadaunade
sus sedes) alafo se abren10 sucursales nuevas, en promedio.

La formula para mantenerse en el gusto de los comensales podria estar basada en
laPropuesta Unica de Venta (USP porsussiglaseninglés), la cual esresultado de te-
nerun producto muy conocido (pozole, quesadillas) y definircémo se va a servir (ra-
pidisimoy siempreigual). De acuerdo conel GrowthInstitute unadelas claves es que
ha mantenido el mismo sello por 32 afos y aunque puede parecer complicado, la
marca ha escuchado a sus clientes y halogrado comprender sus gustos, porlo que
decidid mantenersumendu, siacaso se agregaron postresy se ofrecieronvariedades
enlosingredientes delos pozoles, pero nadamas.
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Elementos de la franquicia protegidos por derecho de autor:"

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

» Medios didacticos paralaformacion delosfranquiciados (videos, guias, podcasts, etcétera)
odelpublico, silafranquicia se dedica alaensefnanza.

» Publicidad y medios publicitarios: publicidad por television, prensaimpresa e Internet, carte-
leras, folletosy demas medios publicitarios concebidos expresamente para el establecimiento.

» Prospectos delafranquicia.

» Sitios web eilustraciones, como los dibujos de personajes emblematicos, ya sean personas
o animales; por ejemplo, Ronald McDonald (McDonald’s), Colonel Sanders (Kentucky Fried
Chicken)olavacadelacadena Chick-fil-A, que estimulan al cliente a “comermas pollo”.

» Menus, boletines, fotografiasy planos.

» Elementos gréficosenlascamionetas dereparto, cochesydemasvehiculos que se emplean
paralafranquicia.

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

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

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

Cuestioneslitigiosas mas habituales enun contrato de franquicia

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

» Eleccién del emplazamiento y usurpacion de la zona estipulada o intromision en la clien-
tela ajenay redes de distribucion: Por lo generalincumbe al franquiciado escoger el empla-
zamientoy el franquiciador debe ayudarlo, pero en ultima instancia tiene derecho arechazar
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 usurpasuzonaporque elfranquiciadorabre establecimientos competidores a proximidad
delterritorio que se le haasignado. Hay otras maneras de competir con el franquiciado, como
venderlos productos porinternet o en establecimientos queradican enelterritorio asignado.

» Practicas y procedimientos contables: El contrato de franquiciaimpone al franquiciado la
obligacion de presentarampliainformacién para que el franquiciador pueda evaluar el ren-
dimiento y comprobar sise cumplen el pago del canon de explotaciény las demas obliga-
ciones del contrato. Muchas diferencias se debenalano presentacion de informacién.

?Lacladusulaguerecomiendala OMPlsobrelamediacionseguida, enausenciade solucion, de arbitraje acelerado
puede consultarse en: (http://www.wipo.int/amc/es/clauses/index.html#2).
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» Uso indebido de fondos para publicidad: En |la franquicia se constituye un fondo especial
parapublicidad, conlas aportacionesdelos franquiciadosy gracias al cual se sufragalapu-
blicidad de toda la ensefa. El empleo 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. Lafalta de formaciony del apoyo convenidos es fuente de litigio.

» Proveedores autorizados: Para mantener el control de calidad, lo habitual es que los fran-
quiciadores exijan que los franquiciados adquieran determinados articulos a proveedores
autorizados, y en algunos casos, a los franquiciadores mismos. Si el franquiciado averigua
gue puede comprar mas barato los mismos articulos a otros proveedores, no podra hacerlo
sin el consentimiento del franquiciador.

» Precio de venta de la materia prima: Otra causa de descontento es cuando el franquiciado no
se beneficia de las rebajas que hace el fabricante al franquiciador. Las economias de escala
es una de las ventajas que el franquiciado espera obtener de la franquicia; y de ahi que aspire
a comprar materia prima a un precio mas barato que sila comprara por su cuenta. El conflicto
surge silos franquiciados creen que lacompetencia pagamenos por esa misma materia prima.

» Diferencias de trato: Pornorma general, las ventajas que el franquiciador ofrece aun 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 inte-
resado en comprarla. El franquiciador solo podra rechazar la candidatura de compradores
potenciales que proponga el franquiciado sitiene razones fundadas para ello.

» Falsas declaraciones por el equipo de gestiony ventas del franquiciador: Otra causa de liti-
gios sonlas falsas declaraciones realizadas porlos empleados del franquiciador a los intere-
sados en adquirir la franquicia para convencerlos de que firmen el contrato. (Lo mas habitual
es inflar las previsiones de beneficios 0 no exponer correctamente las condiciones de la in-
version inicial). Por consiguiente, es importante poner en guardia a los equipos de gestidony
ventas del franquiciador sobre el peligro de la exageracion a los fines de vender la franquicia.
Ademas, en los paises en los que la legislacidn contempla requisitos especificos en materia
de divulgacion, hay que esforzarse por cumplir esos requisitos, por cuanto al no hacerlo se
corre elriesgo de serdemandado porel franquiciado y porlasinstituciones competentes.

» Modificacion del método de explotacion y del nombre de la marca: Dentro de lo posible,
los franquiciadores propiciaran que los franquiciados participenenlamodificaciéndelmé-
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-
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dosesténtotalmente deacuerdoyse comprometanconloscambios propuestos. Enlame-
didaen que el cambio delnombre de lamarcaimplique un cambio enlamarca o la creacion
de unavariante de lamisma, habra que tener en cuentalas consecuencias juridicas de esos
actos, tanto enla titularidad y como en el derecho a utilizar la marca; esa cuestion debe ser
abordaday aclarada debidamente.

» Diferencias en materia de propiedad intelectual: Por lo general, las diferencias surgen en
este dmbito por el hecho de que el franquiciado no utilice los derechos de propiedad inte-
lectualconcedidos porelfranquiciadorsegunlo pactado; unterceroinfringelos derechosy
se debe decidira quién corresponde interponerladenunciay correr conlos gastos; el fran-
quiciado es demandado porinfraccion de derechos de propiedadintelectual y hay que es-
tablecer si el franquiciador esta obligado a sumarse al pleito en defensa del franquiciado o
aindemnizarlo. También surgen problemas una vez extinguido el contrato si el franquiciado
continua utilizando la propiedad intelectual de la franquicia o revela informacion confiden-
cialadquirida durante larelacién de franquicia. Enlos casos enlos que el franquiciador pro-
cura evitar que el franquiciado utilice la marca una vez expirado el contrato, se suele alegar
en su contra que no tomd medidas para velar por que el franquiciado se adhiriera a normas
especificas de control de calidad como se habia pactadoy que, por consiguiente, abando-
no los derechos sobre la marca enrazén de una “nuda licencia”. Otro ejemplo de problema
que puede originarunlitigio de propiedad intelectual es que el franquiciadorno haya regis-
tradolamarca al crearlafranquiciay el franquiciado haya procedido al registro de lamisma
en su propio nombre; cuando se produce ese tipo de situaciones, lo normal es introducir
unaclausula en el contrato porla cual el franquiciado transfiere la marca al franquiciador. La
otra posibilidad es que el franquiciador funcione o realice sus actividades bajo una marca
especifica, pero permita que los franquiciados afiadan una descripcion geografica, como
“Londres” o “Reino Unido”. En esos casos, el franquiciado a veces hace valer sus derechos
sobrelamarcayladescripcidn geografica. De ahique deba evitarse ofreceral franquiciado
la posibilidad de anhadir descripciones enlamarca.

La posibilidad de que se produzcan litigios y malentendidos podria minimizarse si se mantie-
ne unadocumentacionadecuada. Ademas, unalaborconcienzuda por parte del franquiciador
durante el proceso de seleccion del franquiciado puede contribuir a evitar o minimizar futuros
problemas. Laselecciénadecuada delfranquiciado esfundamental para el éxito de la franqui-
cia.Auncuando no hay garantias, elhecho de que el franquiciadorhayainvertidoladebidacan-
tidad de tiempo y de energia para realizar una evaluacion detenida de laidoneidad y las cua-
lificaciones del franquiciado (experiencia, solvencia patrimonial, motivacidon y compromiso)
puede suponer muchos menos conflictos. Andlogamente, es importante que el franquiciado
tome también sus precauciones, solicitando asistencia de expertosy estudiando debidamen-
te las obligaciones financieras potenciales en que puede incurrir alos fines de estar seguro de
que podra cumpliresas obligacionesy de que el negocio serarentable.
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LA GESTION DELOS SECRETOS COMERCIALES
1. Hay que haceruninventario de los secretos comerciales:
i. Informacion cientificay técnica:
a. Informacidén sobre los productos:

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

b. Informacionreferida alafabricacion:

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

> Planos, dibujos técnicos, croquisy diagramasy caracteristicas mecanicas

c. Tecnologiainformatica:

> Cdodigos fuentey cédigos objeto de programasinformaticos los cuales no hayan sido
publicados

d. Documentos de disefio de programas informaticos

e. Algoritmos, formulasy cuadros de flujo de datos

> Solicitudes entramite de patentesy de modelos de utilidady cuadernos de laboratorio

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

ii. Informacionestratégica

> Planes de explotacion, de publicidady de mercadotecnia

> |deas literarias plasmadas; métodos comerciales o de explotacidn que confieran una
ventaja particular

> Estrategias deinversion
- Informes de estudios de mercado y de seguimiento de lacompetencia

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

iii. Informacionfinanciera

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

> Salariosy planes deretribucién del personal

/162//



En buena compaiia

iv. Informacion comercial

- Contratos con proveedores

> Acuerdos

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

> Informacién sobre el personal

2.Medidas de proteccion:
i. Referidasalpersonal:

a. Fomento detomade conciencia/fuertes medidas de observancia

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

c. Comprobarque elnuevo personal que proceda de firmas de lacompetenciano hayaco-
metido actos de apropiacidonindebida de secretos comerciales

d. En el manual del personal hay que hacer hincapié en la importancia 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. Guardarconllave ladocumentacion

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

c. Ladocumentacién se entregard exclusivamente a quienes debenhacerusode ella

» o«

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

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

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

» o«

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

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

h. Vigilarlatransmision de documentos porInternet
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21. Vigencia del contrato

El contrato de franquicia como una practica comun suele durar cinco o diez afios. Un pequefo
porcentaje de los contratos no llega a los cinco afios. Franquicias como McDonald’s, Burger
King, Subway y KFC otorgan licencias de veinte afios, lo que se explica por la duracién de los
contratos de arrendamiento de los franquiciados y el elevado capital necesario para poneren
marcha el negocio.

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 introduccién de condiciones y canones diferentes puede dar
pie aconflicto. Ademas, los contratos de cinco afos permiten que el franquiciadorno proceda
a la renovacion si los resultados del franquiciador dejan mucho que desear. Si en el contrato
no se estipula el derecho del franquiciado a una renovacién automatica, sera mas facil porlo
general para el franquiciadorrechazar la prérroga que rescindir el contrato. Las causas de res-
cisiéon de un contrato en este ambito estan aveces contempladas enlalegislacidon nacional.

Alos fines de establecerun plazoinicialrazonable debe tenerse en cuenta el tipo de actividad,
losrequisitosylainversidn necesaria para entender el negocio, asicomo el rédito que deje.

Causas de rescision anticipada del contrato

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

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

» Es preciso estipular de forma claray sin dejar espacio para el equivoco las situaciones en las
que el franquiciador podra ejercitar la facultad de rescindir el contrato. Hay que enumerar las
situaciones que puedendarpie aese derecho. Los tribunales de determinados paises noven
con buenos ojos que una parte (sobre todo cuando esa parte tiene mas poder econémico
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»

»

que la otra) tenga derecho arescindir un contrato a largo plazo porincumplimientos relativa-
mente leves del contrato de franquicia. Enlos Estados Unidos de América, el documento de
informacion precontractual es todopoderoso. El franquiciador puede rescindir un contrato
de franquicia firmado porveinte aflos si el franquiciado seretrasatres dias en el cumplimiento
delas obligaciones de pago, siempre y cuando esa clausula figure en el documento de infor-
macion precontractual.

Determinadas causas de incumplimiento son tan graves que exigen una rescisioninmedia-
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 informacion 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 posicién alternativa, por ejemplo, ofrecer asistencia al franquiciado por la via
delanegociacidnylamediaciénantes de emprenderaccionesjudiciales que podrianllevar
alarescision del contrato.

Enelcontrato debe estipularse un plazo de notificaciény, segunlas circunstancias, la facul-
tad de subsanar o remediar elincumplimiento. Por Ultimo, sihay que procederalarescision,
debe actuarse de formajustay educada.

La prorroga del contrato

Engeneral, el franquiciado espera que tras el plazo inicial le sea concedida una prérroga de al me-

nos 15 0 20 afios para explotarla franquicia, siempre y cuando se cumplanlas condiciones estipu-
ladas. En caso de reventa (cesion de unfranquiciado a otro) de la franquicia se deberd concederal
nuevo franquiciadoun plazo “garantizado” paraexplotarlafranquiciaequivalente alque se ofrece a

todo nuevo franquiciado, y no solo el periodo restante estipulado enlafranquicia original.

Enlacldusula de prérroga se recogen, entre otras, las siguientes condiciones:

»

»

»

El franquiciado debera notificar al franquiciador la voluntad de renovar el contrato, por lo
general, entre tres anueve meses antes de que expire el mismo. El plazo exacto de notifica-
cion suele depender del tiempo que tardaria el franquiciador en encontrar un nuevo fran-
quiciado sielactual no quiere renovar el contrato de franquicia.

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

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

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

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

» El franquiciado puede perder el derecho de prorroga 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 (en algunos paises no existen), lainclusionde unrequisi-
to de unacldusuladerendimiento minimo en el contrato de prérroga es totalmente distinto. Los
franquiciadores deben considerarla posibilidad de incluir una disposiciéon en el sentido de que
no tienen obligacion de prorrogar el contrato silos resultados obtenidos por el franquiciado no
superan el tramo del 10% de la escala, aun cuando eso solo funciona silos territorios dados en
franquicia olas zonas de captacion son comparables entérminos generales.

» El nuevo contrato que debera firmar el franquiciado sera el que esté vigente a la fecha de
la prérroga. En la mayor parte de los casos, el franquiciador puede fijar a su gusto las con-
diciones del nuevo contrato de prérroga, pues no sabe qué resultados tendra la franquicia
ni conocer de antemano qué cambios tendran lugar en la legislacidn. Se trata de un asunto
delicado: 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
respuestadependera delasleyesy practicas de cada pais.

22. Condiciones de la cesion de la franquicia

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

Como encualquierrelacion, comercial o de otro tipo, las cosas pueden salirmal. La prudencia
y el sentido comun aconsejan, por consiguiente, que se reflexione sobre posibles problemas
que pueden plantearse y estropear una relacion 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 contemplaunarelacidonalargo plazo de estrechayregularcola-
boracionentre 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.

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

Lonormales que enelacuerdo se prevealaposibilidad derecurriralamediaciény/o al arbitraje
que, en algunos paises, esta establecido por ley. A diferencia de la mediacidn, el arbitraje se
parece mas al pleito clasico, pues el procedimiento termina con la decisidon del arbitro, y porlo
general, esadecisionse debe ejecutar. Porotrolado, lamediacion es menos formal. Las partes
eligen por consenso aun mediador a quienincumbe facilitar la solucidon de la diferenciay para
lo cual procurahacer que las partes se pongan de acuerdo. Es decir, el mediadorno posee au-
toridad paratomarunadecision sobre el asunto ensi, sino que su autoridad se limita a propiciar
gue las partes encuentren una solucion satisfactoria para ambas. Durante el trdmite de lame-
diacidon se ofrece alas partes la oportunidad de exponer sus respectivas posiciones al media-
dor, tanto en presenciade ambas como en privado. Las deliberaciones mantenidas en privado
son confidenciales. Por lo general, antes de recurrir a uno de ambos métodos de solucién de
diferencias se aconsejaalas partes queintentenrecomponerlasituaciénporlaviainformal, de
serposible, conversando caraacara.

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

El Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI (el Centro de la OMPI) es reconocido por su neu-
tralidad enla solucion de diferencias en el ambito internacional. Brinda mecanismos alternativos
paralasolucidondediferencias, comolamediacion, el arbitrajey el arbitraje acelerado con arreglo
al Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI, y por esos servicios cobra unas tasas que no
tienen fineslucrativos.
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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 rescision del contrato. El Centro de la OMPI cuenta
con 1.500 mediadoresy arbitros de todo el mundo, entre ellos, especialistas en franquicias, que
pueden serdesignados porlas partes paralos procedimientos llevados ante la OMPI.

El Centro de la OMPI ha elaborado modelos de clausulas contractuales que pueden utilizarse en
los contratos de franquicia, y brinda unainfraestructura porla cual se asignan administradores ex-
perimentadosy plurilinglies parallevarlos procedimientos de mediaciony de arbitraje acelerado.
Eladministrador del procedimiento brinda asistencia alas partes, ayuda a designar el mediadory
el arbitro o arbitros, facilitala comunicacion, se encarga de las cuestiones econdémicas, y asimis-
mo puede brindar asistencialogistica. Las partes de los casos que se ventilan ante la OMPI tienen
a su disposicion el servicio electronico de presentacion de demandas (WIPO ECAF), gracias al
cual ellasylos demas interesados en el procedimiento pueden presentar los documentos por via
electrdnica para facilitar la comunicacion. El Centro de la OMPI vela por la eficacia de todos los
aspectos del procedimiento.

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

Los reglamentos de arbitraje y mediacion de la OMPI y las clausulas recomendadas, asi como
otrosrecursos, pueden consultarse en el sitio web: http://www.wipo.int/amc/es/

24. Cuestionesrelativas alarescision del
contrato

Una vez rescindido el contrato, el franquiciador se tendrd que ocupar de las repercusiones de la
rescision enlareputaciéndelafranquiciay el riesgo de que el antiguo franquiciado hagauso dela
marca, los secretos comercialesylademas documentacionsecretay conocimientos técnicos ad-
quiridos araizdel contrato. Con ese fin se estipulan cldusulas para protegerlamarcaylaimagende
marca; esas disposiciones se conocentambién como pactos de nocompetenciay que restringen
elderecho delantiguo franquiciado de ejerceruna actividad que compita conlafranquicia.

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

» Cancelarelregistrodelalicenciade uso delamarcaconcedida porelfranquiciador.

» Cambiarlosletrerosyladecoraciondellocaly delos vehiculos.

» Restituirtodalapublicidad, articulos de embalaje, de mercadotecniay medios publicitarios
que guardenrelacidn 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.
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» Restituirtodoslos manuales de explotacion.
» Cesareluso delmétodo del franquiciador.

» Cesareluso del material 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 derechosyluegovendenellocalaunnuevointeresado como franquicia “llave en mano”.

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:

» Laduraciéndelarestricciéon. Engeneral, se recomiendaun afio como maximo.

» El alcance de la restriccidn. 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, siel franquicia-
dollevauna hamburgueseria, resultard nula por excesiva la cldusula que le prohiba dedicar-
se a“actividades delramo dela alimentacion”.

» Lazonarestringida. Lazonaenlaque se prohibe competir conlafranquicia deberélimitarse
ala que se pactd en el contrato y, sino 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 a cinco kilémetros dellocal no tendriajustificacién alguna prohibir una
Zohamas extensa.

25. Laaccion colectiva

Cuando se presentan problemas con el franquiciador el franquiciado no suele animarse aem-
prender solo labatalla enlos tribunales. Aunando esfuerzos, los franquiciados que se encuen-
tran en una situacién similar podran interponer una accidn colectiva en nombre del grupo de
franquiciados. En las jurisdicciones en que no es comun la accion colectiva, los franquiciados
conproblemas semejantes podransumarse alaaccionemprendida porotros. Para protegerse
de esa eventualidad el franquiciador suele estipular que, en caso de litigio o arbitraje, el fran-
quiciado podra presentar exclusivamente las reclamaciones propiasy nolas de terceros.
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Derechos de propiedad intelectual®

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

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

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

Las marcas

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

La marca ofrece proteccion a su titular, garantizandole el derecho exclusivo a utilizarla para
identificar productos o servicios, 0 a autorizar a un tercero a utilizarla a cambio de un pago. El
periodo de proteccidn varia, pero una marca puede renovarse indefinidamente, siempre que
se abonen las tasas correspondientes y que sea usada de forma permanente. Los tribunales
hacenrespetarla proteccién de las marcasy, enla mayoria de los sistemas, tienen la potestad
de sancionarlainfraccion delas marcas.

Las marcas pueden consistir en una palabra o en una combinacidén de palabras, letras y cifras.
Pueden consistirasimismo endibujos, simbolos, signos tridimensionales como laformay elem-
balaje de los productos, y en algunos casos incluso signos auditivos como la musica o sonidos
vocales, fragancias o colores utilizados como caracteristicas distintivas. Ademas de las marcas
queidentificanel origen comercial de productosy servicios, existen otras categorias de marcas.
Las marcas colectivas son propiedad de una asociacion cuyos miembros las utilizan paraiden-
m eslapropiedadintelectual? (publicacionN° 450 dela OMPI(E)IISBN 978-92-805-1155-40: ht-

tps://tind.wipo.int/record/441807v=pdf), salvo eltitulo correspondiente al secreto comercial, que ha sido tomado

delaclavedelapropiedadintelectual - Guia parapequefiosy medianos exportadores,publicaciénadaptadaa
México https:/www.wipo.int/en/web/business/sme-intermediaries-toolkit
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tificarse conun nivel de calidad y otros requisitos establecidos porla asociacion. Ejemplos de
dichas asociaciones son las asociaciones de contables, ingenieros o arquitectos. Las marcas
de certificacién se conceden a un producto que satisface determinadas normas, pero no se
restringen alos miembros de organizaciones. Pueden ser concedidas a cualquiera que pueda
certificar que los productos en cuestidn satisfacen ciertas normas establecidas. Las normas
de calidad aceptadasinternacionalmente “ISO 9000” sonun ejemplo de estas certificaciones
ampliamente reconocidas.

Laproteccionjuridicadelamarcase obtiene mediante elregistroy, enalgunos paises, median-
te eluso. Elregistro se obtiene presentando la correspondiente solicitud enla oficina nacional
oregional de marcas. En el caso de Mexico el registro y/o consulta de disponibilidad se realiza
ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Las solicitudes de registro de marca se
suelenrechazar por “motivos absolutos” enlos siguientes casos:

» Nombres genéricos. Por ejemplo, no se puede registrar la marca SILLA para vender sillas;
serarechazada, pues “silla” es el nombre 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 que sean parte de una marca que, porlo demas, es distintiva.

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

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

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

Lasolicitudserechazapor“motivosrelativos” cuandolamarcaentraenconflictoconderechos
de marca anteriores, es decir, con una marca idéntica o semejante que ya ha sido registrada
parauntipo de productoidéntico o similar.

Véase asimismo El secreto estd enlamarca - Introduccién alas marcas dirigida alas pequefas
ymedianasempresas (publicaciondela OMPladaptadaaMéxico https://www.wipo.int/docu-

ments/d/business/docs-es-el-secreto-esta-en-la-marca-mx-es.pdf).
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El secreto comercial

Serefiereaaquellainformaciénde aplicaciénindustrial o comercial que guardauna personafi-
sicao moral con caracterde confidencial. Los secretosindustriales permiten a los fabricantes,
comercializadores o prestadores de servicios, mantener una ventaja respecto a sus competi-
dores elmercado.

Eléxitode muchosnegociosyquelespermite diferenciarse de sucompetenciadependedesu
formaunica de hacerlas cosas entre los cuales podemos mencionar, laforma de fabricacion o
elaboraciénde sus productos, laforma de operacion, las estrategias comerciales, entre otros.

Los secretos industriales constituyen activos intangibles de la empresa, tienen como caracte-
ristica esencial su confidencialidad y eso es lo que ha de protegerse. Sin embargo, no existe en
nuestro derecho mexicano una forma de proteger los secretos industriales en si(salvo aquellos
gue pueden constituir patente) como sucede para el caso de las marcas o las patentes, laLey de
la PropiedadIndustrial sefala disposicionesrelativas alaregulacién de los secretosindustriales.

Lainformaciénconfidencial parasercatalogadacomosecretoindustrialdeberaserdocumen-
tada o contenida en documentos fisicos o soportes electronicos y etiquetada como secretay
deberatenerunvalorecondmico.Los propietarios o poseedores de estainformaciondeberan
implementarlos mecanismos de seguridad para conservar la confidencialidad de estos a tra-
vés de medios legales como convenios de confidencialidad, contratos que incluyan clausulas
de confidencialidady mecanismos tecnolégicos como eluso de contrasefias parateneracce-
so aella,reconocimiento facial, deiris, huellas digitales, entre otros.

Lavigenciadelos secretosindustriales depende deltiempo enque lainformacion sea conser-
vada como tal, como secreta.

Aquellainformacion que sea de dominio publico no entra bajo la categoria de secreto industrial.

Los elementos comunmente protegidos como secretos comercialesincluyen procedimientos
defabricacién, resultados deinvestigaciones de mercado, perfiles de consumidores, listas de
proveedoresy clientes, listas de precios, informacion financiera, planes empresariales, estra-
tegias comerciales, estrategias publicitarias, planes de comercializacion, planes y métodos
de ventas, métodos de distribucidn, disefios, dibujos, planos arquitectdnicos, planes de tra-
bajo, mapas, etcétera.

Si bien las condiciones varian de un pais a otro, existen algunas normas generales que definen lo
que puede ser considerado secreto comercial. La informacidn generalmente conocida o facil-
mente comprobable no puede protegerse como un secreto comercial. Incluso lainformacion 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 informacidn debe tener
valorcomercialy poreso esunsecreto,y el poseedordelainformacion debe 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 condicion).
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El poseedor de un secreto comercial puede evitar que otros lo adquieran, divulguen o utilicen
indebidamente. Sinembargo, lalegislacidon concerniente al secreto comercialnodaderechoa
impedir que las personas adquieran o utilicen lainformacion legitimamente, es decir, sin recu-
rrira mediosilicitos niviolaracuerdos o leyes nacionales.

Adiferencia de otras formas de propiedad intelectual, entre ellas las patentes, las marcas y los di-
sefios industriales, el mantenimiento de un secreto comercial es basicamente una forma de auto-
proteccion. La proteccion del secreto comercial dura mientras la informacidn se mantiene confi-
dencial. Unavezquelainformacién se hace publica, acaba la 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
creadoreslaproteccidnde sus creacionesliterariasy artisticas, generalmente llamadas «obras».
Un dmbito de derechos estrechamente relacionado con el derecho de autor es el de los «dere-
chos conexos», que son similares o idénticos al derecho de autor, aunque aveces mas limitados
y de menor duracion. Los beneficiarios de los derechos conexos son los artistas intérpretes y
ejecutantes (por ejemplo los actores y los musicos) en lo que respecta a sus interpretacionesy
ejecuciones; los productores de grabaciones sonoras (por ejemplo, de casetes y discos com-
pactos) en relacién con sus grabaciones; y los organismos de radiodifusion respecto de sus
programas deradioy de television. Las obras amparadas por el derecho de autorincluyen, entre
otras, novelas, poemas, obras de teatro, obras de referencia, periddicos, programas informati-
cos, bases de datos, peliculas, composiciones musicales, coreografias, pinturas, dibujos, foto-
grafias, esculturas, obras arquitecténicas, anuncios publicitarios, mapasy dibujos técnicos.

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

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

Losderechos patrimoniales delderecho de autortienenuna duracién, estipulada enlos tratados
pertinentes de la OMPI, que comienza con la creacién y fijacion de la obra y dura por lo menos
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50 afos a contar desde la muerte del creador. Las distintas legislaciones nacionales pueden fi-
jar plazos de proteccidén mas largos. Este plazo de proteccion permite que tanto los creadores
como sus herederos y derechohabientes se beneficien econdmicamente de la obra durante un
periodo de tiempo razonable. Los derechos conexos tienen un plazo de proteccion mas corto,
normalmente 50 aflos a contar desde suinterpretacion o ejecucion, grabacidén oradiodifusion.

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

La proteccién del derecho de autor y los derechos conexos se obtiene automaticamente sin
necesidad de efectuar ningldnregistro 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 creacién, las
transacciones financieras, las ventas, las cesiones y transferencias de derechos. Enelcaso de
Mexico es el Instituto Nacional de Derechos de Autor. Numerosos autoresy artistas intérpretes
y ejecutantes no tienen la capacidad ni los medios para hacer respetar juridica y administra-
tivamente el derecho de autory los derechos conexos, especialmente teniendo en cuenta la
utilizaciéon mundial cada vez mayor de los derechos literarios, musicales y de interpretacién o
ejecucion. Araizde ello, la creaciény el fortalecimiento de organizaciones o «sociedades» de
gestidncolectivase estd convirtiendo enunatendencianecesariay cadavezmayorenmuchos
paises. Estas sociedades pueden proporcionar a sus miembros los beneficios derivados de la
experienciay eficacia administrativa y juridica de la organizacién, por ejemplo, recolectando,
administrando y desembolsando las regalias obtenidas porla utilizacién, interpretacion o eje-
cuciénnacional einternacional delas obras de sus miembros. Enel caso mexicanola Sociedad
de Autortes y compositores en México ofrece spoyo para adminitrarlos derechos de comuni-
cacion publicacomo dereproduccidn. Asimismo, ciertos derechos de productores de graba-
ciones sonorasy organismos de radiodifusion también se suelen administrar colectivamente.

Para mas informacion, véase Expresion creativa - Introduccidn al derecho de autor y los dere-
chos conexos para las pequefas y medianas empresas, publicacién de la OMP| adaptada a Mé-
xico https:/www.wipo.int/documents/d/business/docs-es-expresion-creativa-mx-es.pdf

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 presentacién de la solicitud.

La proteccidén de una patente significa que el titular de una patente tiene el derecho exclusivo
de impedir a otros la produccién, 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
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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 lainven-
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 gque utilicen lainvencion de conformidad con
términos establecidos de comun acuerdo. El titular puede asimismo vender el derecho de ex-
plotar la invencidn a un tercero, que se convertird entonces en el nuevo titular de la patente.
Cuandolapatente expire, expirara tambiénla proteccionylainvencion pasara a serde dominio
publico; es decir, el titular deja de detentar derechos exclusivos sobre lainvencion, que pasa a
estardisponible para su explotacidon comercial por parte de terceros.

Todos los titulares de patentes estdn obligados, a cambio de la proteccion mediante paten-
te, adivulgar publicamente informacién 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 innovacion en otras personas. Asi pues, las patentes propor-
cionanno solo proteccidn para el titular, sino tambiéninformacién einspiracionvaliosaparalas
futuras generaciones deinvestigadores e inventores.

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

Para mas informacidn, véase Inventar el futuro - Introduccidn a las patentes dirigida a las pe-
quefias y medianas empresas (publicacién de la OMPI adaptada a México https:/www.wipo.
int/documents/d/business/docs-es-inventar-el-futuro-mx-es.pdf).

Disenos industriales

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

Cuando se protege undisefoindustrial, el titular, es decirla persona o entidad que haregistra-
do el disefio, goza delderecho exclusivo contrala copia no autorizada o laimitacién del disefio
industrial por parte de terceros.

Para masinformacion, véase Lo atractivo esta enla forma - Introduccion a los disefios industriales
dirigida a las pequefias y medianas empresas (publicacion de la OMPl adaptada a México https://
WWW.Wipo.int/documents/d/business/docs-es-lo-atractivo-esta-en-la-forma-mx-es.pdf).
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