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Prefacio

Considerando la creciente importancia que posee la franquicia comercial como medio de ex-
pansion comercial y dada la funcidn también decisiva que desempefia la propiedad intelectual
aeserespecto, creemos que la publicacién de una guia adaptada ala legislacion peruana, enla
que se estudie la cuestién desde el dngulo nacional colmara unaimportante necesidad. Espera-
mos que estaguiaseaunrecurso uUtileimportante paralos franquiciadoresylos franquiciados de
Perdy, pais en via de desarrollo', en donde las micro, pequefias y medianas empresas (Mipymes)
representan alrededor de 99.2%?2 de su tejido empresarial, en ese sentido, con esta iniciativa
buscamos contribuirconlaintegracionecondmicay social de Peru a nivel regional y global.

También esperamos que sea de interés para los directores y demds 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 aproximacién a una materia que resulta complicada. Con ese fin se ha procurado utilizar
un lenguaje sencillo y facil de comprender, y se ha evitado en la medida de lo posible la jerga
especializaday laterminologia técnicay juridica.

Lafranquiciaesunmodelo de negocio,que demandaunprocesocomplejoy que presentanu-
merosas aristas, entre otras, el hecho de abarcar a distintas partes que forman una cadena de
ramas operativas, que sonindependientes desde el punto de vista societario, pero que opera-
cionalmente dependenunas de otras.

Esimportante mencionarque Perd, comolamayoriadelos paises de AméricaLatina, no cuenta
conunaregulacion especifica sobre la materia, a diferencia de México, Brasil y Argentina, que
poseenunaley especifica’. No obstante ello, podemos afirmar que, la franquicia es un modelo
de negocio dirigido ala comercializacién de bienes o servicios segun el cual una persona fisi-
caojuridica (franquiciante) cede a otra (franquiciado), por un tiempo determinado, el derecho
de usar una marca o un nombre comercial, de sdlido prestigio en el mercado, transmitiéndole
ademads los conocimientos técnicos necesarios (puede incluir otros derechos de propiedad
intelectual), para ofrecer un producto o servicio homogéneo a cambio de pagos previamente
acordados llamadosregalias, entre otros*. Ello otorga al franquiciadorla posibilidad de acele-
rar la expansion de su negocio y, para el franquiciado, un mayor rendimiento de su inversiony
con menos riesgo que en otras condiciones, es decir, sin la ventaja que significa estar respal-
dado porunamarca de sdélido prestigio o posicionamiento en el mercado.

'Informacion obtenidade: https://www.elperuano.pe/noticia/225502-¢l-peru-en-el-mundo

2|nformacion obtenida de: https://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/en/shortcode/oee-documentos-publica-
ciones/publicaciones-anuales/item/1170-las-mipyme-en-cifras-2022

3 Informacion obtenidade: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S0301-70362018000200095

4 Informacién obtenidade: https://www.crecemype.pe/portal/images/stories/files/FRANQUICIAS.pdf
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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, resolucién 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 otros derechos de propiedad intelectual, tales como: patentes, disefos industriales,
secretos empresarialesy derechos de autor, de especialrelevancia parala franquicia.

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

Todaempresaque se encuentre posicionadaenunmercadoy que esté considerando expandir
sus operaciones en otros mercados puede optar por aumentar la produccion de los articulos
que ya ofrece o afadir productos o servicios que sean nuevos y mejores. Enuna u otra opcién
se precisa de capital financiero, que tendra que generarse dentro de la empresa u obtenerse
de fuentes externas. Para obtener capital externo se puede recurrir aun préstamo o ala emi-
sidon de accionesy participaciones.

Pero existen otras opciones que cabe considerar, por ejemplo, el establecimiento de asocia-
ciones o de alianzas. En ese caso, adiferencia de las opciones anteriormente mencionadas, la
empresa compartird riesgos y recompensas con su socio. En funcién de los intereses y estra-
tegias de la empresa es posible un amplio espectro de alianzas, relaciones y mecanismos de
asociacion. Otraopcidénque no debe pasarse poralto esla posibilidad de adquirir otraempre-
saode fusionarse conella.

La franquicia constituye una de las estrategias mas populares y en auge para la rentabilidad y
la rdpida expansion de las empresas. Estas pueden optar por franquiciar sus negocios cuando
han evaluado la pertinencia de experimentarun crecimiento, sindestinarrecursos niactivos, que
permitan posicionar sumarca a través de terceros enlos mercados. Aun cuando se basaen ele-
mentos de otras estrategias de expansion comercial enumeradas anteriormente, el franquiciado
constituye una personajuridicaindependiente, que no es hiunaempresa conjunta niunaasocia-
cién juridica con el franquiciador, y su actividad consiste en reproducir en otras instalaciones la
misma actividad que realiza el franquiciador. En definitiva, en la franquicia, en términos legales,
esunalicencia paraexplotar derechos de propiedadintelectual, ademas de ello, tambiénimpli-
caelbrindarlos conocimientos técnicos necesarios para generar el rendimiento de lainversién.

Cuando se quiere extender la actividad comercial a otras zonas, ya sea en el propio pais o en el
extranjero, hay que estudiartodaslas posibilidades expuestas anteriormente. Obviamente, para
tomaruna decision sobre la opcidn o combinacion de opciones mas idénea habran de sopesar-
seventajasydesventajas. Aunque lamayorparte delasempresas deseanejercerelmismo grado
de controlrespecto de sus actividades en el extranjero que el que tienen enrelacion conlas acti-
vidades ensupais, ladificultad que entrafia obtener créditojunto conlos obstaculos que supone
la distancia geografica, la diferencia en husos horarios, usos comerciales e idioma, puede verse
acentuada por el hecho de trabajar en un entorno juridico o reglamentario diferente. En dichas
situaciones, entre otras motivaciones, puede que la franquicia seala solucidnideal.

La franquicia

Como sefialamos anteriormente, el Perd no cuenta conunaregulacion especifica sobre lama-
teria, sin embargo, podemos afirmar que en la franquicia hay una persona natural o juridica (el
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franquiciador), duefia de un método particular de explotaruna actividad comercial que ya esta
consagrada y que cede a un comerciante, emprendedor o empresario, que también puede
ser una persona natural o juridica (el franquiciado), el derecho de usar ese método propio en
otro lugar o establecimientoy porun plazo determinado a cambio del pago de un derecho de
entrada o canon por derecho de entraday, posteriormente, los pagos peridodicos correspon-
dientes al canon de explotacién o regalias. Junto con el derecho de usar su propio modelo de
explotacion, el franquiciador autoriza también el uso de sus conocimientos técnicos y dere-
chosde propiedadintelectualy,ademas, brinda al franquiciado formaciony asistencia alinicio
delcontratoyalolargo de éste.

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

Gracias alafranquicia, esto es, la autorizacion parausarlos derechos de propiedad intelectual
pertenecientes al franquiciador, asicomo el uso de sus conocimientos técnicos, el franquicia-
do podra reproducir esa actividad. Los derechos de propiedad intelectual que se ceden por
el contrato de franquicia son casi siempre las marcasy, con frecuencia, el secreto empresarial,
los disefios industriales, las patentes y los derechos de autor, segun la naturaleza de la activi-
dadencuestion, enotras palabras, todo el espectro delos derechos de propiedadintelectual.

Lafranquiciaesotromodo de acercarel producto o servicio alconsumidor. Siempre que elne-
gocioestéposicionado, searentableyreplicable elmodelo de actividad comercial, la franqui-
cia permitird que practicamente toda clase de compainias puedan penetrar en nuevos merca-
dosdeunamaneraeficazenfunciéndeloscostos. Noobstante, cabe precisarque notodaslas
actividades se prestan a ser objeto de franquicia, pues es necesario que se pueda reproducir
elnegocio que se quiera ofreceren franquicia. Las siguientes clases de actividad no admitenla
reproducciony porellono se prestan alafranquicia:

» Actividades de naturaleza creativa. Son las que no se pueden ensefar facilmente, pues
obligan aposeeruntalento especial, ya sea artistico o creativo.

» Actividades de caracter técnico. No suelen ser objeto de la franquicia, pues casi siempre
es breve el periodo de formacidninicial que brinda el franquiciador. Sinembargo, unaforma
de solventar el problema es subcontratar el personal que posea la preparacién técnica ne-
cesaria,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. En vez de
resolverlos problemas de origenlafranquicialos agravara.

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

» Lafranquiciacomercial o de distribucién. Hay unproducto que esfabricado porelfranqui-
ciadoroporunterceroy que, asuvez, el franquiciado vende al consumidorconlamarcadel
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franquiciador. Son ejemplos de ese modelo de franquicia: Topitop, Tay Loy, Aguaclara, Mr.
Paleta, entre otros. Enesos casos, lafranquicia suele estarrestringida aunazonageografica
determinaday el franquiciado paga el respectivo canon inicial por el derecho de entrar en
lared delafranquicia. Sinembargo, el franquiciado no tiene que abonar el canon de explo-
tacion periddico por el derecho de comerciarusando la marca del franquiciador, pues éste
ganaconloquelevende aaquél.

» La franquiciaindustrial o de produccidn. 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
fabricar el producto final y venderlo al comercio minorista o, en algunos casos, directamen-
te al consumidor. Es decir, en este tipo de franquicias el franquiciador cede al franquiciado el
derecho defabricar, preparar, elaborary distribuirlos productos, para ello tiene que brindarle
tanto acceso ainformacion necesaria como métodos de produccidn, secretos y/o féormulas,
entre otros. Coca-Colatrabajade ese modo enmuchos mercados delmundo, suministrando
alfranquiciadolos elementosimprescindibles dela Coca-Cola, protegida porel secreto em-
presarial, para que él pueda fabricar el producto que es vendido al comercio minorista que, a
suvez, lovende al publico consumidor. Como ejemplos nacionales podriamos mencionar las
marcas Big Colay Saborde Oro que pertenecenal grupo AJE, empresa peruana que nacié en
1988 en Ayacucho-Peruy que ha tenido un crecimiento importante a nivelinternacional y que
viene desarrollando el modelo de franquicias en algunos paises.®

» Lafranquiciaintegral o de servicios. El franquiciador es titular de un determinado método
de explotarla actividad comercial y otorga al franquiciado el derecho de usar ese método,
en el cual quedan comprendidos los respectivos derechos de propiedad intelectual, parti-
cularmente lamarca. Son ejemplos nacionales de esta categoria en el sector restauracion:
Segundo Muelle, Las Canastas, Bembos, China wok, entre otras. Como es la especie de
franquicia mas difundida, enelresto de la guia se hablara fundamentalmente de ella. En mu-
chos paises eslaunicaformade franquicia que esta reglamentada.

5 https://www.ajegroup.com/franquicias/
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El Peru es reconocido como un destino gastrondmico, siendo uno de sus platos mas
populares el “pollo alabrasa”. Es asicomo nace la historia de Pardos Chicken en 1986,
haceya 38 afios, conunlocal enMirafloresenLima, Perd. 10 afios después establecie-
ron su sistema de franquicias al cual denominaron “Servicios de Franquicias Pardos
S.A.C., queparaelano2003logrdinternacionalizarse en Santiago de Chiley enelafio
2008 llegaronaMiami, conlamisma calidady elmismo saborde supolloalabrasa.En
paraleloasucrecimientointernacional, fueroncreciendo anivel nacionalendiferentes
provinciasalolargo denuestroterritorio através de su sistemade franquicias. Sinlugar
a dudas el éxito de Pardos Chicken se debe a la forma particular de preparacion del
pollo alabrasa, que caracteriza suinigualable sabor, lo que ha contribuido al posicio-
namiento de sumarca, suimageny crecimiento enelmercado.

Paramasinformacion, revisar: https://www.pardoschicken.pe/nosotros

Lafranquiciaintegral o de servicios se distingue porlos cuatro elementos siguientes:

» Elfranquiciadorconcede al franquiciado unalicencia para usar sus derechos de propiedad
intelectual, principalmente sus marcas, pero también disefios industriales, patentes, dere-
chos de autor,® asi como sus secretos empresariales. La marca es el elemento mas impor-
tante, pues enellareposa el prestigio de lacompafiia, ya que elreconocimiento delamarca
esloqueatraealosclientesyestimulalademanda. Eso eslo que hace atractivalafranquicia
paralos interesados. Por ejemplo, si alguien abre un restaurante de hamburguesasy lo lla-
ma “John’s Hamburgers”, el resultado y la facturacién anual seran imposibles de prever, en
lamedida que lamarcano es conocida por el publico consumidory no esta posicionada en
elmercado, adiferencia de abrirunlocal bajo la franquicia de “McDonald’s”, el cual tiene un
resultado exitoso casi asegurado y una facturacion anual que se calcula en 2,3 millones de
dodlares estadounidenses.

» Elfranquiciador controlalaformaen que el franquiciado explotala actividad autorizada, para
lo cual éste debe seguir las instrucciones de un detallado manual de explotacién. Mediante
visitasalasinstalacionesylosrelatos que presentanclientes ficticios, el franquiciador se ase-
gurade que el franquiciado ponga en practica efectivamente el “sistema” que le cedio.

» Elfranquiciadorbrinda al franquiciado formacién, consejoy asistencia permanente.

¢Parasabermassobrelapropiedadintelectual serecomienda consultarlas siguientes publicaciones dela OMPI que han
sidoadaptadasalcontextolocal peruano: Elsecreto estd enlamarca - Introduccion alas marcas dirigida alas pequefas
y medianas empresas; Lo atractivo estaenlaforma - Introduccidon alos disefiosindustriales dirigida alas pequenasy
medianas empresas; Expresion creativa - Introducciénalderecho de autorylos derechos conexos paralas pequefasy
medianas empresas; e Inventar el futuro - Introduccidn alas patentes dirigida alas pequefiasy medianas empresas.
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» Elfranquiciadoabonaalfranquiciadorelcanonporderechodeentraday,luego, elcanonde
explotacion periddicamente.

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

2. Las clases de franquicia

Esimportante recordar que en Perd no hay una norma especifica que regule el contrato de fran-
quicia, siendo considerado este como un contrato atipico; sinembargo, ellono ha sido obstacu-
loparaquedesdeinicios delosafiosochentaseimplemente este modelo de negocio ennuestro
pais. En la practica peruana, para poder llevar a cabo ello, se utilizan principalmente las normas
contenidas en la legislacidn civil y comercial, normas societarias y sobre Propiedad Intelectual,
normas supranacionales (Decisiones de la Comunidad Andina), entre otras. A continuacion, co-
mentaremos cuales sonlos tipos de franquicias comunmente usados en la practica peruana.

La franquicia individual

Elfranquiciador puede firmarun contrato aparte con cada establecimiento franquiciado (fran-
quiciaindividual),lo cualle permite ejercerun control directo sobre cadauno de ellosy obtener
ganancias que no tiene que compartir con terceros. Sin embargo, la franquicia individual no
seralasolucidonideal cuandolos establecimientos se encuentren en otro pais, en cuyo caso se
suelen presentar problemas, entre estos, larepatriacion de las ganancias, los limites que pesan
sobre lasremesasy las cargas tributarias’, sin olvidar las dificultades relacionadas con las pe-
culiaridades de cada pais, como elidioma, la cultura, la legislacidony los usos comerciales. Por
consiguiente, enlas transaccionesinternacionales seimpone recurrir alafranquicia maestra.

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

7 Enalgunos paises, paraelenvio deremesas de sumas procedentes de los contratos de franquicia o de otras fuentes,
esobligatorioinscribir previamente el contrato ante un organismo oficialcomola oficinade P.I. nacionalo el Banco
Central. Enelcaso de Peru, no existe ninguntipo deregistro paralos contratos de franquicia, sinembargo, conrelacién
alacargatributaria, sise establecendiferentesreglas dependiendo sise paganregalias pormarcas, know howy/o por
asistenciatécnicaaempresas domiciliadas ono domiciliadas, es decir, lacargatributaria se sujetaalastasasdeim-
puestoalarenta(IR)eimpuesto generalalasventas(IGV)establecidas. Ademas, esimportante precisarque,lacarga
tributaria derentavaria dependiendo sila franquicianace en otro pais, pues hay algunos paises que tienen convenios
paraevitarladobleimposicion (CDI)conPerd, enesos casos puede disminuirla carga tributaria.
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La franquicia maestra

Elfranquiciadorpuederecurriralafranquiciamaestra, porlacual cede aunacompania el dere-
cho de otorgarnuevas franquicias (sub-franquicias), para que terceros puedan explotar el mé-
todo propio del franquiciador en la zona pactada y segun un plan de inauguracién de locales.
En garantia de esos derechos que recibe del franquiciador, el “franquiciado maestro” paga el
canonporderechode entradaque oscilaentre cientos de milesy millones de ddlares estadou-
nidenses®. Conlafranquiciamaestraselograampliarnotablemente la franquicia sinnecesidad
de destinar mas personal que se encargue de administrar la red, pues en este caso es el pro-
pio “franquiciado maestro” quien hace de franquiciador en el territorio, pais, grupo de paises o
continente convenido.

Ladesventajade este método es que el franquiciador carece de control sobrelos sub-franqui-
ciados con quienes no tiene contrato algunoy, en consecuencia, debe depositaren gran me-
dida su confianza enuna sociedad sobre la que no tiene mas control directo que el pactado en
el contrato de franquicia maestra. De ahi que las grandes ensefias internacionales como Mc-
Donald’s, KFC, etc., escojan con suma precaucion a quién otorgaran una franquicia maestra.

La multifranquicia

Por este contrato, el titular de la franquicia se compromete a abrir varios establecimientos en
una zona definida y durante un periodo de tiempo estipulado, en vez de otorgar sub-franqui-
cias. A grandesrasgos, presentalas mismas ventajas y desventajas que la franquicia maestra,
incluso mas, dado que el franquiciador corre el riesgo de poner todos los huevos enla misma
cesta, pues confia auna misma empresala obligacion de abrir varios establecimientos. Como
en este tipo de contrato el franquiciado tiene que abrir los establecimientos por su propia
cuenta, envezde cederaotroslafranquicia (sub-franquiciados), no se tratade unarelaciénde
franquicia entre el franquiciado y los nuevos establecimientos, sino entre el franquiciadory el
franquiciado, pues hay ununico franquiciado en este caso. Es decir, el franquiciado opera mul-
tiples sucursales de una sola marca. Este tipo de contrato no es apropiado para la franquicia
de establecimientos comerciales, ya que laidea es que el franquiciado abra nuevos estable-
cimientos por su propia cuenta. Ejemplo de este tipo de franquicias lo tenemos con Intercorp
gue tiene varios locales de Dunkin Donuts?.

La plurifranquicia

Eneste tipo de franquicias el franquiciado puede explotaru operarmas de unamarcade un fran-
quiciador o de otro. En este segundo caso, lo usual es que las marcas sean complementarias.

8 Informacidn obtenidade: https://lacamara.pe/como-abrir-una-franquicia-en-peru-y-cuanto-se-necesita-pa-
ra-invertir/ y https://www.camaralima.org.pe/wp-content/uploads/2023/04/Franquicias-en-Per%C3%BA-Ofi-
cina-Econ%C3%B3mica-y-Comercial-de-Espa%C3%Bla-en-Per%C3%BA.pdf y https://www.peru-retail.com/
cuanto-cuesta-una-franquicia-de-burger-king-y-cuales-son-sus-beneficios/#google_vignette

?Paramayorinformacion sobre empresas de grupo Intercorpy socios estratégicos, puede consultar: https://em-
presas-intercorp.azurewebsites.net/
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Ejemplo de ello lo tenemos con Delosi, que es un holding peruano que agrupa varias marcas de
restaurantes como: KFC, PizzaHut, BurgerKing, Chili’s, Starbucks, Pinkberry, Olive Garden,Madam
TusanyWanta. Este Ultimo es unformato de chifade barrio que llega alos centros comerciales.”®

3. La franquicia internacional

Hay seis maneras de llevar una franquicia al extranjero:

» El franquiciador otorga franquicias individuales en el pais elegido. La operacion se dirige
desde el propio domicilio social de la compafiia o mediante una filial del extranjero.

» Elfranquiciador constituye unafilialen el extranjeroy esa filial se encarga de conceder fran-
quicias. Esimportante precisarque noentodoslos casos existe lanecesidad de que el fran-
quiciador establezca filiales en el extranjero, sobre todo enlos casos enlos que las franqui-
cias se concesionan.

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

» Elfranquiciador concede una franquicia maestra.
» Elfranquiciador concede una multifranquicia.

» Elfranquiciador concede una plurifranquicia.

Alahoradeimplantaruna empresa en el extranjero, hay que tener presente que los derechos de
propiedadintelectual son, porlo general, de naturalezaterritorial, es decir, selimitanalos territo-
rios enlos que se encuentrenregistrados (excluyendo de esta caracteristica al derecho de autor,
enlosestados parte del Convenio de Berna, endonde la proteccidn se obtiene automaticamen-
te sin necesidad de efectuar ningun registro ni otros tramites y sin limitacion territorial"). Dicho
de otro modo, los derechos que existen en un pais o region dados (salvo la excepcidn comenta-
da anteriormente), solo se pueden hacer valer en ese mismo pais o region. Ese es el caso de las
marcas, los disefios industriales y las patentes. Por consiguiente, si una empresa prevé montar
una operacion de franquicia en el extranjero es importante comprobar que esos derechos de
propiedad intelectual estén protegidos en ese territorio. Desde el momento en que se toma
la decisién de expandirse como franquicia en otros mercados y antes de firmar el contrato de
franquicia, es esencial que el franquiciador tome la iniciativa de registrar los citados derechos
de propiedad intelectual en el pais en el que se pretenda explotar la franquicia, cumpliendo
con los requisitos establecidos para ello. También es esencial que el franquiciador tome esas
mismas medidas enlos territorios vecinos, ante la posibilidad de que en el futuro desee explotar

19 Informacidn obtenida de: https://gestion.pe/economia/empresas/delosi-y-el-camino-para-alcanzar-es-
te-ano-hasta-cuatro-locales-de-wanta-fast-food-gastronomia-restaurantes-centros-comerciales-chifa-noti-
cia/; https://www.peru-retail.com/delosi-abrira-28 -restaurantes-peru/

"Informacion obtenidade: https://www.wipo.int/copyright/es/fag-copyright.html#:~:text=En%20cuanto%20
a%2010s%20Estados,el%20que%20haya%20sido%20promulgada.
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lafranquiciatambiénenellos. Paraello,esrecomendable contarconuna asesoria especializada,
asi como tener en cuenta la legislacion nacional y/o regional pertinente, pues cada jurisdiccién
establece sus normas especificas conrelacion a sus registros de propiedadintelectual. Algunas
de las principales empresas internacionales registran sus derechos de propiedad intelectual
en todo el mundo o en una serie de paises especificos muchos afos antes de que empiecen
a explotar la franquicia. Las empresas que cometen el error de no proteger sus derechos de
propiedadintelectualenelpaisescogidoyconmuchaantelacidn,suelenllevarseladesagradable
sorpresa de que ha habido alguien suficientemente astuto que yalo hahechoy, no solo eso, por
ejemplo, puede haberregistrado también determinados nombres de dominio en los que figure
unamarca particulary, porconsiguiente, puede que unaempresa se vea obligada a pagarsumas
exorbitantes pararecuperarlos derechos.

4. Ventajas y desventajas de la franquicia

Ventajas de la franquicia

Para el franquiciador Para el franquiciado

Mayor prosperidad de la empresa (con la | Aprovecha el reconocimiento de que goza
inversion de terceros). unamarca de prestigio.

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

modelo de actividad consagrado (no hay
porderecho de entrada.

gue comenzar desde cero).

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

., conocimientos técnicos, mercadotecniay
de explotacion.

financiacion.

Los franquiciados trabajan con mayoresin- ) ,
) Carteradeclientes consolidada.
centivos que los empleados.

Menores gastos de explotacion. Menorriesgo.

Poseeunderecho deexplotar(usoy disfru-

Dispersion delriesgo. o
te) sobrela actividad.

Organizacién central mas reducida. Menor
riesgo de ser defraudado por los directo- | Estabilidad, direcciény control de calidad.
res de lacompafia.
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Derecho de preferencia, en caso de que el
franquiciado desee transferir la franquicia,
en principio, no puede hacerlo sin el con-
sentimiento del franquiciadory, en segun-
do lugar, se la debe ofrecer primero a él;
por lo que, el franquiciador tiene la posi-
bilidad de comprar al franquiciado la fran-
quiciaque dabuenosdividendos o que sea
relevante para el franquiciador.

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

Poderde negociaciénconlos proveedores,
lo cualincide enlarentabilidad delnegocio.

Derecho de exclusividad sobre la zona
pactada.

Menor gasto para adquirir la mercaderia o
stockylamaquinaria.

Con previa autorizacion del franquicia-
dor, posibilidad de tropicalizar la actividad
(adecuaciones que tiene que hacer una
empresa para adaptarse a un territorio di-
ferente de su origen). La tropicalizacién
debetenerseencuentaentodomodelode
negocio de expansion.

Desventajas de la franquicia

Para el franquiciador

Para el franquiciado

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

Grandes gastos de inicio de la actividad y
canon porderecho de entrada.

Un franquiciado mal elegido puedellevar al
desastre atodalared de lafranquicia.

Muy supeditado a las vicisitudes de lared: la
malareputacidondeunestablecimiento afec-
taatodalaimagendelamarcay/oempresa.

Gastos de mantenimiento de la red de la
franquicia.

Obligacién de rendir cuentas, seguirinstruc-
ciones detalladasy mostrarla contabilidad.

Hay que revelar la documentacién secreta
de la compaiia lo cual la deja en condicién
mas 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 canones y re-
galiasyno alas ganancias.

Pérdidadeidentidad: los clientes no saben
quiénes el dueno del establecimiento.

Los franquiciados presionan para que se
hagan cambios.

Obligacion de entregar al franquiciador
toda mejora y todo perfeccionamiento
realizados que se pondranadisposiciéonde
los demas franquiciados.

11171/




En buena compaiia

JUGUERIA ROBOTICA

Ritaesunaideadenegocioquenacid enel2016. Los duefios delnegocio yatenian ex-
perienciaenelmercado peruano enelrubro dejuguerias tradicionalesy también con-
taban con una planta de congelados que exportaba y prestaba servicios para otras
empresas, ellos comenzaron a explorar cuales eran las tendencias del mercado y se
dieroncuenta que, una de ellas, erala automatizacion, conun mejor servicioy mas efi-
cienteencostos,y,laotra, eraelestilodevidasaludable.

A partir de esta informaciény con la experiencia que poseian se propusieron desa-
rrollar una maquina automatizada que consistia en una expendedora de jugos de
fruta natural preparados en el momento, esto es, un robot en preparacion de jugos.
Buscaronenelmundo equipos que tuvieran esa soluciénynolo encontraron, enton-
cesbuscaronelapoyo enel ProgramaNacional de Desarrollo Tecnoldgico e Innova-
cion (Prolnndvate), el cual ayudo a financiar el proyecto y, con la ayuda de alumnos
y exalumnos de la Universidad Nacional de Ingenieria (UNI), se construyé el primer
equipo automatizado de preparacion de jugos de Pery, obteniendo una patente de
invencion'? utilizando el sistemainternacional de patentes (PCT), por lo que cuentan
con la proteccién de su patente enla Unidn Europea, ademas de tenerregistradala
marca RitaenPeriy Colombia.

Anivelnacional, alafecha, tienen una franquicia en Piura, dos franquicias en Arequi-
pa,unafranquiciaenlLima, enel Centro Comercial Jockey Plaza, unafranquiciaconel
BCP para estar dentro de susinstalacionesy estan en negociaciones con otras em-
presas delsectorbancay finanzas, asicomo aeropuertos.

A nivel internacional, cuentan con una franquicia en Panama y hay negociaciones

avanzadas para otorgar franquicias maestras en Colombia y México, y ellos perso-
nalmente estanimpulsando suingreso a Espafa.

2Solicitudinternacional PCT/PE2018/000032.
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El éxito de su franquicia radica en sumarca registrada en Peruy Colombia; y, la tec-
nologia que han desarrollado conlo cual han obtenido una patente de invencion, asi
también como enla calidad del producto, pues se han preocupado porque el sabor
delproducto seamuy bueno. Esto lltimo es muyimportante paralaidiosincrasiape-
ruana, latemperatura conla que sale el producto, la densidad de la fruta, el porcen-
taje delafruta que se utiliza, entre otros aspectos, resultan cruciales.

Conrelacion a sus franquicias, ellos han identificado a su franquiciado ideal que es
aquel que tiene una actividad principal, pero que ha tenido un exceso de caja o tie-
ne ganas de tener un ingreso adicional, entonces su foco va a estar en su actividad
principal y sus horas extra las va a dedicar a la franquicia, por lo tanto, la franquicia
tiene que ser completamente autdbnoma, bien enmarcada y facil de operar. En ese
sentido, el mayor beneficio de la franquicia de Rita es que no ocupa muchas horas
delfranquiciado, basicamente lo que tiene que haceres supervisaralamaquina que
preparalosjugos sola, preocuparse porla parte comercial y el abastecimiento de la
maquinay cargarla cada tres dias (para ello brindan capacitacidn previa). Las frutas
soncompradas directamente al franquiciador a su plantaindustrial, que cumple con
exigencias de exportacion, ello porque la fruta tiene una volumetria determinada
(geometria) para que el equipo funcione de manera adecuada.

’l.
:J\'

De caraalconsumidor, tiene dos ventajas principales: una esla experiencia de com-
pra que esnuevay atractivay, la otra, es que ofrecen productos con alto valor nutri-
cional, porejemplo, tienen combinaciones como: aloe vera, pitahaya, granada, pifia
goldeny granadilla. Este jugo, o combinacidn, ha sido validada porunnutricionistay
es llamado un “jugo con funciones regenerativas”. Esta es la tendencia el consumo
de productos de alto valor nutricional.

Imagenes obtenidas de: https://rita.com.pe/index.html y https://www.instagram.
com/rita.jugos/
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Los derechos de marca y la expansion internacional

» Lasmarcas sonderechos de naturalezaterritorial: poseenvalidez exclusivamente en el pais o
regionen que estanregistrados, amenos que lamarca sea sumamente conocida.

» Para protegerlamarcahay que proceder a suregistro enlos paises destino. Al solicitar el re-
gistro delamarcahay que prever futuras estrategias de expansién del producto.

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

» Escogerelidiomadelamarcayregistrartodaslasvariaciones. Conviene consultaraunespe-
cialistaenidiomasy escogerunamarcaque tengaatractivoy que suene bienalos oidos delos
consumidores del pais.

» Hay que cerciorarse de que no se infringen los derechos de marca de terceros. Para eso se
debe realizar una busqueda exhaustiva de marcas extranjeras que por su apariencia (busque-
da figurativa) y pronunciacioén (busqueda fonética) sean semejantes a la marca propia, o que
poseanelmismo sentido. Tambiénhabra que comprobarlos nombres de dominio registrados.

» Hay que familiarizarse con el sistema de marcas del paisy no dar por supuesto que lasleyes de
marcas de los demas paises son iguales a las propias. Es preciso conocer bien las especifica-
ciones de lalegislacion extranjeray contratar abogados de confianza. Hay que estar al tanto de
otros datos, talescomo, elhecho de sise tratade un pais enel que se aplica el sistema del primer
usuario de lamarca o de un pais enelque se aplica el sistema del primer solicitante de lamarca'.
(Realiza |la oficina de marcas el examen de los motivos relativos de denegacion'’®?, ;como es el
régimen de oposiciones?, ;cuanto tiempo lleva obtener el registro de la marca?, o ;es preciso
contarconuna autorizacion para otorgarlos contratos de cesidény delicenciade marca?

5. Las asociaciones de franquicias

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

» promueven franquicias en susitio web,

» organizan cursos educativos,

» orientan alos miembros sobre dénde encontrar asesoramiento profesional,

3 Paramayorinformacidnrevisarel Articulo 9 dela Decision 486, Régimen Comun sobre Propiedad Industrial

“Algunos paises otorgan latitularidad al primero enutilizarlamarca (“primerusuario”) y otros al primero en depositar
unasolicitud deregistrodelamarca (“primersolicitante”).

SEllo se dacuando elregistro de unamarcapuede afectarderechos de terceros. Paramayordetalle,enelcasodela
Comunidad Andina, revisarelarticulo 136 de la Decision Andina 486, Régimen Comun sobre Propiedad Industrial.
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» mantienenrelaciones condrganos gubernamentales,

» presentan propuestas dereformalegislativa, planesy campanas,

» establecenyhacenvalercddigos de deontologia en el dmbito de las franquicias,
» siguende cercalaconductadelos miembros;y,

» ofrecenmecanismos 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. Al
actuar de forma conjunta, los franquiciados tienen mayor poder de negociacién que si tienen
que negociar cada uno por su cuenta. Ademas, actuar de forma conjunta es un medio mas
eficazde difundirlos problemas que afectanatodo el sistema de franquicias. Las asociaciones
defranquiciados se ocupantambiénde defenderlosintereses delos franquiciados, orientana
los miembros que necesitan asesoramiento profesional y, en general, constituyenunforo para
darconsoluciones alos problemas particulares que se les plantean.

Enelcaso de Perd, podemos mencionar como los principales actores en el sector franquicias,
tanto del sector publico como privado, alas siguientes instituciones:

PROMPERU

La Comisidon de Promocién del Peru para la Exportacion y el Turismo (PROMPERU), entidad
publica adscrita al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ha priorizado como uno de los
sectores con gran potencial de desarrollo al Sector de Exportacion de Servicios, el cual viene
siendo impulsado a través del Programa de Promocion de Exportacion de Servicios, y esta
respaldado porla Ley de Fomento al Comercio Exterior de Servicios: Ley N° 29646. Es por ello,
gue desde el ano 2004, el Departamento de Exportacién de Servicios promueve, entre otros
tipos de servicios, a las franquicias, cuyo modelo de negocio permite expandir una marcay un
know how a diferentes mercados internacionales, debemos recalcar la relevancia que muestra
la gastronomia peruana como impulsor de este modelo de negocios, gracias al reconocimiento
gue tiene a nivel mundial, hace que mas del 60% de nombres comerciales (ensefas) sea de este
sector. Sin embargo, en los Ultimos afios han ido adoptando este modelo empresas del sector
belleza, vestimenta y moda, joyeria, entre otros, dando una diversificacion adecuada en el
desarrolloy crecimiento de conceptos de negocios que escalan bajo este formato de negocio.

Esporestarazonque,desde PROMPERU, sevienendesplegando esfuerzos porprofesionalizar
al sectoratravés de programas de implementacion de sistemas de gestion de calidad paralas
franquicias (certificaciones ISO 9001), mecanismos asociativos mediante la conformacion de
consorcio de comercializacidn de empresas peruanas de franquicias, también ha publicado
una Guia para elaborar Manuales de Franquicias (https://boletines.exportemos.pe/recursos/
boletin/Gu%C3%ADa%20para%201a%20Elaboraci%C3%B3n%20de%20Manuales%20
de%20Franquicias.pdf), en esalineay, conjuntamente con el sector privado se ha impulsado
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eldesarrollo de diplomados especializados para este sector, igualmente en el plano comercial
se ha impulsado la internacionalizacién en diferentes mercados de Latinoamérica y Espafa
a través de ferias especializadas y, en Lima, a través de la Expo & Rueda de Negocios de
Franquicias organizado porla Camara de Comercio de Lima.

De esta manera, se busca que las empresas que son franquicias o las que buscan ser una
franquicia, puedan acceder a informacion de valor, a través de las capacitaciones o generar
oportunidades comerciales mediante las actividades de promocion que se desarrolla desde
eldepartamento de exportacion de servicios.

Paramayorinformacion, revisar: https://www.gob.pe/institucion/promperu/institucional

Camarade Comerciode Lima

Un gremioimportante en nuestro pais esla Camara de Comercio de Lima (CCL), fundada el 20
de abrilde 1888. Su propdsito es promover lalibre empresa, asicomo el desarrollo econémico
y social del pais. Cuenta conun Centro de Desarrollo de Franquicias, que es la principal institu-
cidonespecializadaenimpulsarlacreacidonydesarrollo profesional de las franquicias en el Perd,
realizando actividades dirigidas a promover y favorecer a las empresas peruanas que estén
dispuestasavincularse al sector Franquicia.

Brinda servicios tales como: diagndstico de franquiciabilidad de un negocio, asistencia legal
(contratos), desarrollo y gestidon de franquicias (manuales operativos), busqueda de inversio-
nistas para franquiciar un negocio (plan de ventas), bases de datos de empresas franquicia-
bles, talleres, seminariosy cursos de especializacion, feriasy congresos.

El Expofranquicias, realizado porla CCL, es el evento masimportante en el Perlrelacionado a
las franquicias y que promueve el encuentro entre empresas expositoras franquiciantes e in-
versionistasinteresados en obteneruna franquicia.

Paramayorinformacionrevisar: https://www.camaralima.org.pe/

Camara Peruana de Franquicias

La Camara Peruana de Franquicias (CPF) es un gremio del sector franquicias en el Perd. Es
miembro de la Federacidon Iberoamericana de Franquicias (FIAF) y en proceso de incorpora-
cion al Consejo Mundial de Franquicias (World Franchise Council - WFC). Su misién es gestio-
narunaregulaciéndestinada a promover, defender, profesionalizary representaralas franqui-
ciasnacionales einternacionalesy mostrarlas bondades del sistema.

Paramayorinformacionrevisar: https://cpfranquicias.com/
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@
MONTAILVO
Group
El Grupo Montalvo es un referente de cuidado y belleza en el Peru. Es la cadena de
salones de belleza méas grande del Perly Latinoamérica, contando con mas de se-
sentalocales anivelnacionaly once franquicias exitosas. Desarrolla varias unidades
de negocio, entrelas masimportantes se encuentran:

[l
MONTALVO

Montalvo Salén & Spa abre sus puertas por primeravezen el afio 1994, fue la primera pe-
lugueriadelgrupo paradespuésconvertirse enlacadenamasgrande de Latinoamérica.

MONTALVO

FOR MEN

Montalvo For Men se ha convertido en una de las cadenas de barberias mas impor-
tantes enelPerd, cuenta conveinticinco locales anivel nacional.

Bélove

BY MONTALVO

Belove esla apuesta mas reciente del Grupo Montalvo, nace en el afio 2020 en ple-
na pandemia, presenta un formato express de solones, tiene un gran potencial para
convertirseenunadelasmarcasinfluyentes, cuentacondiezsalonesanivelnacional.

J71 MONTALVO

APRENDE
¥ VIVE TU PASION

Montalvo Instituto es elmodelo de negocio dentro de la corporacién que esta dirigi-
do aimpartirformacion en el rubro de la belleza, formando emprendedores en cos-
metologiay estética, cuenta conveintiin sedes anivel nacional.

CREATIVE

MONTALVO

Creative es una escuela de altos estudios y curso de especializacion en cosmetolo-
giay cosmiatria.

11237/



En buena compaiia

Probela.

Probelaesunacadenadetiendasdeproductosprofesionalesdebellezaycuidadodela
pielmas grande del pais, cuentaconmas de treinta tiendas a nivel nacional.

El Grupo Montalvo celebra contratos de franquicias para sus modelos de negocio de
Montalvo Salén & Spa, Montalvo Fory Montalvo Instituto a nivel nacional e internacional.

Montalvo Saldn & Spa recibio, el afflo 2023, el reconocimiento de la Cadmara de Co-
mercio de Lima por premio denominado “Franquicia expansion deregiones”, ya que
actualmente esunadelas franquicias de belleza masimportante del pais. Ha sabido
posicionarse enelmercado peruano através de sus marcasregistradasy ha utilizado
elmodelo de negocio de franquicias para expandir su crecimiento.

Para mayorinformacion, revisar: https://montalvogroup.com.pe/y https://lacama-

ra.pe/tres-franquicias-peruanas-reciben-reconocimiento-de-la-ccl/
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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 pedir ayuda y asesoramiento de expertos en franquicias que puedan pronunciarse ob-
jetivamente. En particular, conviene familiarizarse con el marco juridico vigente y ponerse al
tanto de si existen en el pais asociaciones de franquicias y regulacién especifica al respecto.
EnelcasodePerdestalaCamarade Comerciode Lima(CCL)yla Camara Peruana de Franqui-
cias (CPF), antes ya mencionadas, pero no existe regulacion sobre franquicias. Importante es
también que un establecimiento de la propia empresa 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 empresariales y conocimientos técnicos alos franquiciados.

No obstante, las pruebas piloto no constituyen unrequisito legal, nitampoco se realizan en to-
dos los casos, pero hay que tener en cuenta que, crear una franquicia a partir de una idea que
nunca ha sido ensayada en el mercado va en contra del principio méas elemental de la franqui-
cia, esto es, que el negocio a franquiciar esté posicionado, searentable yreplicable.

7. Divulgacion

Ennuestropaisnoestalegisladalaobligaciénde declararlaconcesidéndefranquicias,asicomo
tampocolaobligaciéndeinformacion precontractual. Apesarde que no hayregulacionlo que
seacostumbraenlapracticaestrabajaruna Circular de Ofertade Franquicia (COF),unPrecon-
trato ouna Carta deIntencién(queincluye el pago de “arras”), asicomo tambiénun acuerdo de
confidencialidad.

Circular de Oferta de Franquicia (COF)

Antes de la celebracion del contrato de franquicia, cabe mencionar la Circular de Oferta de
Franquicia (COF). Su uso es bastante comun en nuestro pais a pesar de gque no e€s un requisi-
to legal. Este documento tiene como finalidad que el potencial franquiciado (antes evaluado
por el franquiciador) conozca con mayor precisidn al posible franquiciador, las caracteristicas
del sistema de franquicia (concepto ofrecido como franquicia, su formula, la red), precisiones
acercadelosresultadosecondmicos posiblesylostérminosy condiciones en que se otorgara
lafranquicia. Podemos decir que este documento tiene fines informativos y promocionales.
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El Precontrato o Carta de intencion

Este es otro instrumento usual en nuestro pais, es un contrato preliminar en donde el futuro
franquiciado entregaun adelanto o “arras” equivalente a una parte proporcional del canon por
derecho de entrada, en caso de no concretarse la operacion, el franquiciador conservara el
adelanto, ya que normalmente se revela el know how antes de la firma del contrato de franqui-
cia. Aquitambién se suele incluir clausulas de separacion de territorio, en la medida que enlas
franquicias se puede establecerlimitaciones y/o restricciones en cuanto al ambito territorial.

Contrato de confidencialidad

Acuerdo mediante el cual el franquiciado asume el compromiso de no divulgar la informacién
respecto alknow howy todos sus alcances que proporcionara el franquiciador.

Independientemente deladenominacion que se utilice, o deldocumento que se firme entre las
partes, previo ala celebracidon del contrato mismo, lo prudente es firmar el contrato solamente
siuno posee pleno conocimiento de todos sus pormenores. Lo dptimo es que el franquiciador
entregue al interesado por escrito la documentacién sobre la franquicia que debe serverazy
completa, con antelacién suficiente ala firma del contrato, y en cualquier caso antes de recibir
pago alguno por la operacion; sin embargo, en la practica, esto no siempre se da. Ademas de
esa documentacion que se debe entregarinicialmente, también se debe de suministrar infor-
macion actualizada periddicamente (porlo general, todoslos aflos) de las modificaciones que
haya enladocumentacion.

Enlo querespecta alos requisitos de informacion, a continuacion, se explica lo que se consi-
dera “informacién completay exacta” y que se recomienda tener en cuenta antes de la cele-
bracién del contrato de franquicia:

» La descripcion del tipo de franquicia ofrecida: licencia para abrir un Unico establecimiento,
paraabrirvarios, franquiciaindividual, franquiciamaestra, multifranquicia o plurifranquicia; con-
clusiones de la puesta a prueba de laidea; antigliedad del franquiciador; identidad de quienes
ocupanlos cargos delasociedadfranquiciadora; relaciény circunstancias de las franquicias ya
concedidas, en su caso; competencia a que debe hacer frente el franquiciador; reglamenta-
cidnespecial delaactividad franquiciada (requisitos o autorizaciones particulares).

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

» Los gastos necesarios para poner en marcha la franquiciay explotarla: el canon pordere-
cho de entrada, los depdsitos o pagos periddicos que no seanreembolsables y los gastos
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para pagar el stock inicial de mercaderia, los letreros, la maquinaria y la publicidad. Otros
gastos que el franquiciador no esté obligado a comunicar, como el canon de explotacién, y
el precio delos suministrosylos seguros.

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

» Los derechos de propiedad intelectual (marcas, secretos empresariales, disenos indus-
triales, derechos de autor y patentes) que pertenecen al franquiciador y cuyo uso para la
franquicia éste cede al franquiciado, particularmente las fechas de caducidad delas paten-
tesylas derenovacion delosregistros de marcas, asicomo el estado en que se encuentren
enlazonacubiertaporlafranquicia, sin olvidarloslitigios de propiedad intelectual que ten-
gaelfranquiciador.

» Lascuentasanuales querevelenelestado enque se encuentra el patrimonio del franquiciador.
» Las asociaciones profesionales o de franquicias a que pertenece el franquiciador.
» Lascldusulas sobre reversion de derechos (o restitucién de derechos).

» Los mecanismos pararesolver las diferencias que surjan entre ambas partesy laindicacién
de codmo se distribuirdnlosrespectivos gastos de litigacion.

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

Osakaeslahistoriade dosperuanos, Diego dela Puentey Diego Herrera, que convirtie-
ronasuemprendimiento enunamarca gastronémicamundial de exportacion, Osakaes
un restaurante peruano-japonés que abrid su primerlocal en el afo 2002 en Lima. Esta
marcanace conlaideade construirunconcepto de fusidénasiatica, que integraelemen-
tos como el sushi, la comida thaiy uno que otro tirado o ceviche. Concepto nuevo para
esemomentoy que tuvo unaexcepcional aceptacionenelmercado peruano.

Estamarcayatiene diezlocalesensiete paises (Peru, Chile, Argentina, Brasil, Colom-
bia, Ecuadory Estados Unidos), y tuvo un éxito rotundo en Miami, lo que le permitira
expandirse en Estados Unidos siendo su proximo destino Chicagoy, posteriormen-
te, Espana(Madrid) y Emiratos Arabes Unidos (Dubai).

Osaka, tansolofuelapuntadelanzaquelespermitid seguirabriendorestaurantesen
elmundo. Hoy en dia ya han formado el grupo MCK Hospitality, que se encuentraen
nueve paises, condieciocholocales alrededorelmundo, y es el titular de las marcas
Osaka, KO Asian, Kitchen, DonDoh, Carnaval Bar, Barrio, Kuuru (siendo Corporacion
Media ChakanaS.A.C. eltitularenPeru)y seguird creando nuevas firmas de experien-
ciagastrondmica paraexportaciony crecimientolocal.
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La marca KO Asian Kitchen se encuentra en Peru y Colombia, estan abriendo una
franquicia en Arabia Saudita y Dubai, asicomo también un nuevo local en Lima. En el
casode DonDoh, cuenta conoperaciones en Chiley Bogota, pero apunta aregresar
alimaeiraEstados Unidos. Por otro lado, este ailo 2024 lanzardn una nueva marca
de conceptonikkeienLima: NTTacoy también alistan Kero by Osaka, lamasreciente
propuesta de bar de grupo. Asimismo, adviertenunincreible potencialen mercados
como Madrid o Dubai, ya que el nivel de consumo es muy alto, el ticket promedio os-
cilaentre US$120y US$ 140, muy parecido a Estados Unidos.

Estos empresarios peruanos buscan construiruno de los conglomerados gastrono-
micos o holding masimportante de América Latina, y sibien no toda su expansion se
ha dado a través de franquicias, ya que también han utilizado alos contratos de joint
venture y operaciones propias, es innegable que su rdpida y exitosa expansion es
producto de un muy uso de su valiosa cartera de propiedad intelectual y eficaz sis-
temade franquiciasimplementado, que comprende sus marcas, sus saberes culina-
rios, asicomo su creatividad eingenio.

Imagen obtenida de: https://pi.indecopi.gob.pe/buscatumarca/#/inicio

Paramasinformacion, revisar:

https://gestion.pe/economia/empresas/holding-gastronomico-mck-expandi-
ra-osaka-ko-y-kuuru-a-que-paises-apunta-empresas-cocina-nikkei-gastrono-

mia-peruana-noticia/?ref=gesr

https://forbes.pe/negocios/2022-12-20/como-estos-dos-amigos-convirtie-
ron-a-osaka-en-una-marca-gastronomica-mundial-de-exportacion

Ejemplo de capitulos de un documento de informacion previa al contrato de franquiciao
precontrato que se recomienda consignar

» Datosy estructura del franquiciador: filiales y nombre e informaciéon de los administradores,
como titulosy antecedentes profesionales.

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

» Procedimientos civiles o penales de que hayan sido objeto el franquiciador o uno de sus ad-
ministradores.

» Quiebraosuspensiénde pagosdelfranquiciadory elfranquiciadorestabajo administracion
judicial o tiene obligaciones de ejecucién coactiva.

» Gastosy pagos en concepto del contrato (canon de entrada, canon de explotacién e inver-
sidninicial aproximada, canon por publicidad)y plazos de entrega.

» Relacidonde franquiciados actuales con datos de contacto.

» Relacion de los antiguos franquiciados (por ejemplo, de los tres ultimos afios), con datos de
contacto indicando, ademas, si fueron vendidas, se compraron al franquiciado o se decidié
cerrarlas, etcétera.
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» Restriccionessobrelosproductosyserviciosque puedacomprarocontratarelfranquiciado,
yrelaciondelosproductosy servicios que seran provistos porelfranquiciadorolos asociados
de éste.

» Demas obligacionesy prohibiciones que recaigan sobre el franquiciado.
» Indicacionsucinta delaaportacion de capital necesaria.
» Apoyo, publicidad, mediosinformaticosy formaciéon que prestara el franquiciador.

» Zona o emplazamiento para el cual se concede la franquicia conindicacion de los requisitos
que deben reunir, asi como la actividad realizada anteriormente en dichos establecimientos,
ensucaso.

» Titularidad o licencia para utilizar derechos de propiedad intelectual que posee el
franquiciador (marcas, secretos empresariales, derechos de autor, disefios industriales y
patentes) que sonnecesarios para explotarlafranquicia.

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

» Obligacion de participarenlaexplotacionde lafranquicia.

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

» Prérroga, extincidony cesiéndel contrato de franquicia.

» Soluciénde diferencias.

» Rendimiento econdmico delafranquicia, realy proyectado.

» Relacidnde establecimientos que posee lafranquicia e informacion sobre el franquiciado.
» Estados financieros.

» Contratos (documentos que se habran de firmar).

» Documentos justificantes (recibo que acredita que se harecibido eldocumento de informa-

cionprecontractual).

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.
Muchos de ellos empiezan por consultar el sitio web del franquiciador y otros investigan otras
marcas. Es probable que esas cifras aumenten en el futuro, de ahique los franquiciadores ten-
gan que velar porque su sitio web sea facil de encontrar y de consultar y atractivo de cara a
posibles franquiciados. El franquiciador debe también garantizar que su franquicia sea al me-
nos tan interesante como la de la competencia en lo que se refiere al canon por derecho de
entrada, el canon de explotacidn, la facturacidony el rendimiento. Quienes buscan adquiriruna
franquicia suelen consultar sitios web de caracter general, empezando con las asociaciones
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de franquicias del pais como, por ejemplo, la Camara de Comercio de Limay la Camara Pe-
ruana de Franquicias. También es recomendable acudir a PROMPERU, institucién que, desde
el sector publico, viene promoviendo, entre otros servicios, a las franquicias en nuestro pais.
Ademads, asistenaseminariosy ferias, es decir, que suelen estarbieninformados sobre lacues-
tiony 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 determinacidny sontrabajadores;

» Tienenespiritucomercial o son capaces de adquirirlo;

» Endeterminados casos, demuestran dotes paralaventa;

» Poseen capital suficiente;

» Estandispuestos acumplirlas condiciones de lafranquicia.

Es recomendable que en el documento de informacidn precontractual deben describirse las
caracteristicas del “franquiciador ideal”, como la experiencia, los estudios cursados y otras
caracteristicas que sean necesarias o convenientes. Al establecer criterios, la cadena ofrece
orientacién para contrataralos franquiciados mas aptos.

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

A continuacidn, figura unalistaminima de puntos que, se recomienda, debe contenerlalistade
comprobaciénde todo franquiciado que actle con debida diligencia:

» Confirmar la validez de los derechos de propiedad intelectual que el franquiciador de-
sea conceder en licencia al franquiciado. Con ese fin se deberd comprobar que las mar-
cas y otros signos distintivos sean vélidos para la correspondiente clase de productos y
servicios; que los derechos de autory los secretos empresariales son objeto de la debida
gestidny proteccion; y lafecha de expiracién de toda patente y de todo disefio industrial y
registro marcay otros signos, ademas de si estan protegidos en el territorio de explotacion
de la actividad. Si se prevé llevar la actividad a otra zona, deberan tomarse medidas para
garantizar que se obtenga protecciénde la propiedadintelectual en dichazona.

» Hacerlas siguientes preguntas alos actuales franquiciados:

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

® Cuantotiempoleshallevadoempezaraserrentables. Cuanto capitalnecesitaronpara
montarlaempresay llegaral punto de amortizacion.

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

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

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

» Averiguarsielfranquiciadorprocedid aunapruebapilotoantesde ponerenmarchalafranquicia
yporcuanto tiempo. Comprobarsielfranquiciadortiene unmanual de explotacién,asicomoun
programa oficial de formaciony asistenciay se ese programa es suficiente para explotarlafran-
quicia. Aclararsielnegocio esfactibley sus actividades viables. Aclarar sihay competencia que
pueda afectaralnegocioy,llegado al caso, desde cuadndo existe dicha franquicia o negocio.

» Siprocede, averiguarelnimero litigios enlos que haya sido parte el franquiciador; qué tipo
de casosyelmodo en que concluyeron.

» Solicitarasesoramiento de un buen 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.
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» En el caso de Perd, se puede recurrir a PROMPERU, la Cdmara de Comercio de Lima (ellos
cuentan con un Centro de Desarrollo de Franquicias) y a la Cadmara Peruana de Franquicias,
endonde se puede obtenerinformaciony asesoria alrespecto, enel caso que se trate de otro
pais, averiguar si existen asociaciones de franquicias en el territorio que proceday si el fran-
quiciadorpertenece aalgunadeellas, porcuantolaexistencia de esas asociacionesuorgani-
zaciones sonunindicio de que el sistema de franquicia se encuentra bastante asentado.

PRACTICAS OPTIMAS PARA EXPLOTARLAS MARCAS

Esimportante precisar que, las marcas son uno de los tipos de signos distintivos y, en este punto,

se desarrollaran estas.

LA SELECCION DELA MARCA. Elementos que se deben sopesaralahorade escogero crearuna

marca:

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

e Marcas en que se empleen palabras extravagantes o inventadas, pero que carecen de
significadoreal. Desde el punto de vistalegal sonlas mas ventajosas, pues no hay otras que
tengan mas posibilidades de ser admitidas en el registro. Sin embargo, en lo que se refiere
ala publicidad, no transmiten a los consumidores una idea clara del producto que se quie-
re vendery, por tanto, obligan a dedicar mas medios y dinero a la publicidad. No obstante,
unavezasentadas, esas marcas tienenunaenorme fuerza de atracciéon. D'onofrio, Topitopy
Bembos son ejemplos de marca de ese tipo.

e En las marcas arbitrarias figuran palabras o signos que tienen sentido (significado), aun-
que carecen de relacion légica con el producto que se anuncia. También obligan a realizar
abundante publicidad para crear la asociacion entre la marcay el producto en la mente de
los consumidores, aunque, igual que las marcas extravagantes o inventadas, son admitidas
sin mayor problema en el registro. Las marcas Redondos, Segundo Muelle y Las Canastas
sonejemplos de ese tipo de marcas.

e Las marcas evocativas son las que indican la naturaleza, calidad o atributos del pro-
ducto, aunque no describen los atributos. Esas marcas se distinguen poco de las demas
marcas. En nuestro pais si se otorgan este tipo de marcas sugestivas, en cuanto no lleguen
exclusivamente a describir el producto y/o servicio o las caracteristicas de estos. En el Pro-
ceso 337-1P-2019 del Tribunal de la Comunidad Andina, se sefialé que, “No obstante, entre
mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende re-
gistrar, podra ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su
titular tendria que soportar el registro de signos que en algun grado se asemejen a su signo
distintivo”. Ejemplo: la marca Choco Krispis, que distingue cereal de arroz cubierto con sa-
borachocolate, sugiere que el producto esté elaborado conchocolate y es crujiente.
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¢ Los signos descriptivos no poseen caracter distintivo y no rednen las condiciones para
gozarde proteccién,amenos que se demuestre que hanadquirido ese caractergraciasasu
extensouso enelmercado’. Ejemplos de signos descriptivos serian “rapido” paravehiculos
y “absorbente” para esponjas.

» Los signos genéricos carecen por completo de caracter distintivo y tampoco tienen de-
recho a gozar de proteccion.” Ejemplos de signos genéricos, serian “zapato” para calzados
y “jugos” parajugos de frutas.

» Cerciorarse (hay que consultar bases de datos de marcas) de que nadie ha solicitado o regis-
trado con anterioridad, paralos mismos productos o productos o servicios con conexion com-
petitiva, lamarca propuesta o unamarcaque, porsu similitud, puede llevar a confusion’®,

» Abstenerse de imitar marcas existentes dado que ello llevaria a que se deniegue una poten-
cial solicitud deregistro, 0, en caso de suuso, unaaccion porinfraccionylaconsiguiente multa
administrativa entre otras consecuenciasjuridicas.

» Cerciorarse de que lamarca propuesta cumple con todos los requisitos para el registroy no
incurre en prohibiciones absolutas orelativas establecidas enlalegislacion nacional®.

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

» Asegurarse de quelamarcanoposeaunsignificado oconnotacidonenelpropioidiomaoenel
delos mercados de exportacion que puedan considerarse contarios orden publico, alamoral
olasbuenascostumbres.

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

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

16 Paramésinformacion sobre prohibiciones absolutas delregistro, revisarelarticulo 136 de laDecision Andina 486,
Régimen Comun sobre PropiedadIndustrial.

7ldem.

8 Paramayorinformacién puede consultarlaPlataformaBusca tuMarcadellndecopi: https://pi.indecopi.gob.
pe/buscatumarca/#/inicio,la Plataforma Virtual Orientada a Emprendedores delIndecopi: https://www.gob.

pe/17215-acceder-a-la-plataforma-de-asesoria-virtual-de-marcas y/ola Plataforma TMview https://www.tmdn.
org/tmview/#/tmview parabuscarmarcas de otros paises.

”Paramasinformacidnrevisarlosarticulos 134,135y 136 de la Decisién Andina 486, Régimen Comun sobre Propie-
dadIndustrial.
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11. Legislacion aplicable ala franquicia

Enla medida que la franquicia no esta legislada en nuestro pais, esta es considerada como un
contrato atipicoy, también, de naturalezacompleja, yaque deberegular sistemas de negocios
con caracteristicas especificas y peculiares. Ante la falta de regulacidny la complejidad de los
sistemas de franquicias, en el Peri debemos recurrir a diferentes areas del Derecho como lo
son:lalegislacion civily comercial, normas societarias, normas nacionales sobre PropiedadIn-
telectual, normas supranacionales (Decisiones de la Comunidad Andina), normas de defensa
de lacompetenciay de protecciony defensa del consumidor, leyes laborales y tributarias; asi
como también a algunas normas sectoriales, segun sea el caso. Por ende, es importante exa-
minar el marco juridico vigente para saberlalegislacion que serd aplicable.

Normas sobre la obligacion de informacion previa al contrato

En nuestro pais la ley no obliga al franquiciador a entregar este tipo de informacién al franqui-
ciado antes de formalizarlarelacion, incumbe al futuro franquiciado examinar debidamente la
documentacion que recibe del franquiciadory asesorarse con un profesional con experiencia
eneltema.

Requisitos registrales

En el Perd no existe un registro de franquicias, lo que se establece en la legislacion nacional es
unicamente elregistro delicencias de uso de propiedadintelectual, ello se puederealizarante la
Direccidn de Signos Distintivos, Direccién de Invenciones y Nuevas Tecnologias y/o la Direccién
de Derechosde AutordelIndecopi, segun corresponday hay que tenerencuentalas disposicio-
neslegalesvigentes, comolo sonnormas supranacionales®y lalegislacién nacional?'.

Es importante precisar que, de acuerdo alas normas nacionales, no es obligatorio inscribir una
licenciadeuso paraque surtaefectos frente aterceros, esto quiere decirque, lainscripcionore-
gistro de unalicencia de uso en nuestro pais es facultativa. Porlo general se redacta un contrato
adicional delicencia de uso o clausulas especificamente conrelacionala propiedadintelectual.

Normas por las que se rige larelacion de franquicia

Sibienno existe unalegislaciénespecificaqueregulael contrato de franquiciaenelPeru, existe
un consenso a nivel internacional sobre los elementos que son indispensables y no deben

20 VéaselaDecision Andina 486 Régimen Comun sobre Propiedad Industrialy Decisién Andina 351-Régimen Co-
mun Sobre Derecho de Autory derechos conexos.

2'Véase el Decreto LegislativoN° 1075 que aprueba Disposiciones Complementarias ala Decisiéon 486 de la Comi-
siondelaComunidad Andina que establece elRégimen Comun sobre Propiedad Industrial, Decreto Legislativo N°
1309 Decreto Legislativo de simplificacion de los Procedimientos en materia de propiedadintelectual seguidos
antelos drganosresolutivos delInstituto Nacional de Defensa dela Competenciay delaProteccion dela Propiedad
Intelectual -INDECOPIy Decreto LegislativoN° 822 Ley sobre Derecho de Autor.
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dejar de regularse en un buen contrato de franquicia, a efectos de atajar las conductas de los
franquiciadores que podrian llegar a ser injustas y contrarias a la ética comercial. Entre otras,
cabe destacarlas siguientes disposiciones, a manera de recomendacion:

» Resolucioninjustadel contrato. Engeneral, lapractica obliga a demostrar que hayjusta cau-
sacuando elfranquiciador quiereresolverel contrato de franquicia. “Justacausa” quiere decir
gque una parte no hacumplido sus obligacionesy que tampoco las cumple (corrige o subsana
elincumplimiento) después de que la contraparte laintima a hacerlo. En supuestos graves no
se dala oportunidad de corregir el incumplimiento, estos podrian ser, condena penal, aban-
dono delafranquiciay procedimiento de concursales y/o declaracion de quiebra.

» Modificaciondelarelacionde franquicia. Se prohibe al franquiciadorrealizar modificacio-
nes sustanciales de la franquicia en vigor, y en ese caso es obligatorio presentar una soli-
citud correspondiente y obtener la autorizacidon. Ademas, se recomienda entregar a todos
los franquiciadosunaversion abreviadadeldocumento deinformacion precontractualenel
que se exponga la propuesta de modificacidn.

» Derechode prérrogade lafranquicia. El franquiciadordebe tenerjusta causaparanegarse
arenovarlafranquicia. Conello se busca proteger al franquiciado para que pueda cosechar
las ganancias delaactividad que ha explotado.

» Sucesion. En algunos se establece que el conyuge supérstite (el que sobrevive al falleci-
do)ylos demas sucesores del franquiciado tienen derecho a participarenlaexplotaciénde
la franquicia durante un plazo prudencial posterior al fallecimiento. Durante ese tiempo, el
cényuge olos herederos podranreunirlos criterios necesarios para explotarla franquicia o,
ensucaso, quedaran autorizados avenderlaauntercero quelosreuna.

» Usurpacién de lazona pactada o intromision enla clientela ajena y redes de distribucion.
Elfranquiciado queda protegido siel franquiciador pretende inaugurar otro establecimien-
to enlas cercanias de sulocal (“proximidad injustificada”). En ese caso, podrareclamar que
le sea ofrecido primeramente el nuevo establecimiento (“adquisicion preferente”) o, en su
defecto, unacompensacion porla clientela que pierda por esa causa.

» Otras practicas. Se recomienda la exoneracion general de responsabilidad y la renuncia a
formularlas manifestacionesy garantias escritas o verbales que se pactan en el contrato; la
restriccion del derecho de libre asociacion de los franquiciados; el establecer diferencias
entre unosy otros franquiciados; y laimposicién de obligaciones desmedidas enlo que se
refiere a los resultados que deba alcanzar el franquiciado. Hay disposiciones de materias
que no guardan relacién directa con la franquicia, pero que también la rigen. Por ejemplo,
la prohibicidon de actos de conductainescrupulosay de conducta engafosa, que son habi-
tuales causas dellitigio.
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La defensa delacompetencia

Los actos que restringen, distorsionan o impiden la libre competencia estan prohibidos por
nuestralegislacionnacional através del Decreto SupremoN°030-2019-PCM, Decreto Supre-
mo gue aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley de Represion de Conductas Anticompeti-
tivas. La fuerza de negociacion del franquiciador es superior a la del franquiciado, y eso podria
darlugaraformas de abuso en perjuicio de éstey, en ultimainstancia, del consumidor. Poreso
las normas del Derecho de la competencia podrian, ser aplicables al contrato de franquicia,
dependiendo de cadajurisdiccion.

Es importante sefalar que, este tema no ha sido abordado en la practica peruana hasta la fe-
cha, niporellndecopiniporningln pronunciamiento jurisprudencial; sinembargo, menciona-
mos continuacion de manera general, algunos pactos o cldusulas del contrato de franquicia
que, se sugiere, deben ser revisados a efectos de no afectar el Derecho de la competencia,
dependiendo delalegislaciénnacional de cadajurisdiccion:

» Imposicion de precios. Es una especie de medida de concertacion de precios por la cual
el franquiciador impone un precio de reventa minimo para los productos y servicios que
entrega al franquiciado. Si bien el franquiciador puede recomendar el precio de reventa o
imponer un precio maximo, lo recomendable es que no obligue ni trate de inducir a que se
respeten esos precios ni tampoco establecer precios minimos o fijos. En algunas jurisdic-
ciones,noenelPery, cuando el franquiciadorrecomiendael precio dereventa, debe acom-
pafarlo de un escrito en el que afirme que no hay obligacidén de respetar ese precio.

» Exclusividad territorial. Los franquiciadores delimitan la zona en que se ha de explotar
la franquicia, lo cual puede servir para crear monopolios en ese mercado. Casi siempre la
competencia de productos sustituibles impedira que surjan efectos perjudiciales para la
competencia, aunque convendra asesorarse con expertos que conozcan el medio a efec-
tosdenoincurrirenunabuso de posicién de dominio, ello en el caso de que se comprobara
gue existe posiciéon de dominio.

» Imposicion de proveedores u obligacion de abastecimiento exclusivo. El franquiciador es-
tipula que suministrara directamente al franquiciado determinados productos y servicios o,
ensudefecto, que deberan seradquiridos al proveedor que él establezca. Al franquiciadorle
interesa que se mantengala calidad delos productos o servicios que distribuye el franquicia-
do; enconsecuencia, puede establecer quienes hande serlos proveedores, mientras que no
se trate de un contrato del tipo “exclusorio o atado”, que se considerailicito (véase el parrafo
siguiente). Portanto, el franquiciado tiene el derecho de abastecerse con otros proveedores,
siempre que lo consienta el franquiciador. El consentimiento del franquiciador depende por
logeneraldeloqueindicanlas pruebasylacalificacidn delnuevo proveedor,y se obtiene sise
garantiza el prestigio, la calidad y el fondo de comercio del franquiciador.

» “Contrato exclusorio o atado” o imposicion de compra de un surtido completo. En este
tipo de contrato la venta del producto queda supeditada a que el comprador adquiera asi-
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mismo un segundo producto, que, sino fuera por esa obligacidon, no compraria o consegui-
ria en otra parte en otras condiciones. En el contrato de franquicia, se vende un producto
con la condicién de que el franquiciado compre otro producto (productos o servicios) al
propio franquiciador o a sus asociados, hay que tener cuidado de no incurriren conductas
conefectoexclusorio, nipracticas colusorias que tengan porobjeto restringir,impedir o fal-
searlalibre competencia.

» La venta por Internet. Esa forma de vender se considera “venta pasiva” y por lo general
los franquiciadores no pueden impedir que los franquiciados posean un sitio web propio,
siempre que el sitio se ajuste ala obligacién de cuidar el prestigio de la franquicia.Esimpor-
tante precisar que, en el Peru, cuando hay este tipo de restricciones entre una misma marca
(restricciones intra marca), como es el caso de contrato de franquicias, lamismanormay el
criterio delIndecopisonmas permisivos o abiertos aentender que lasrestricciones pueden
tener una justificacion econdmica, por lo tanto, serian restricciones razonables o legales;
solo habria sancidn, si se determina que una restriccidn al interior de una misma marca esta
afectando gravemente el mercado y sino hubiera competencia con otras marcas.

» Otras disposicioneslegales: Larelacion de franquicia se rige también porla legislacion tri-
butaria, de trabajo, controlde cambiosy seguros, asicomo porlade alimentosy demas nor-
mas de proteccion del consumidor.

12. La franquicia disimulada

Segun se ha visto anteriormente, es indispensable contar con informacion previa al contratoy
el propio contrato; conello se buscaprotegeralfranquiciado delos abusos de poderque pue-
da cometer el franquiciador, quien esta obligado ainformar debidamente al futuro franquicia-
dosobrelanaturalezadelarelacionpropuestamucho antes de firmarel contrato de franquicia.
Existenvarios mecanismos de proteccion, que no se puedenburlarnianularmediante pactoen
contrario de las partes y por los cuales se regird la relacién de franquicia, siempre que el con-
trato posea efectivamente esanaturaleza, aunque las partes hayantenidolaintenciénde burlar
la naturaleza misma del acuerdo, denominandola simplemente “licencia de marca”. Porlo tan-
to, hay numerosasrelaciones, como las de agencia, distribucidn, licencia de marcay sociedad
mixta, etcétera, a las que se aplicaran las disposiciones propias de la franquicia si resulta que
poseen esanaturaleza; entales casos se hablade “franquicia disimulada”.

Enlamedidaque el contrato de franquiciano esta expresamente regulado ennuestro pais, mas
alla deladenominaciéon misma que se le dé al contrato, es sumamente importante laredaccion
de las clausulas contractuales, que son la manifestacién expresa del principio de la autonomia
delavoluntad de las partes, donde son |los propios sujetos quienes pactan directamente nor-
mas para regular sus relaciones privadas, ello sera merituado de presentarse algun conflicto
posteriorentre las partes.
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13. Principios fundamentales del contrato de
franquicia

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

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

14. Clausulas fundamentales del contrato de
franquicia

Las partes

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

Las definiciones

En esta cldusula del contrato se estipula el sentido que tendran determinados términos, que
expresan los elementos mas importantes de la relacidon contractual, para que esos términos
signifiguen siempre lo mismo, en algunos casos apareceran términos enidiomainglés, que no
bastara contraducir, sino debera hacerse una explicacion de su definicion.

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

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

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

» Losderechosde propiedadintelectual cuyaexplotacidénse cede alfranquiciado, sefialarde
maneraexpresalaslicencias que se estan otorgandorespecto de cadauno delosderechos
de propiedadintelectual delfranquiciador.
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Precio del contrato

Porlo general, hay tres clases de precio que debe entregar el franquiciado: el canon por dere-
chodeentrada, que esuna cantidad fija o establecida de antemanoy que también se denomi-
na “canon de entrada” o “derecho de entrada”; el canon de explotacion, que es un porcentaje
de lafacturacién bruta; y, por ultimo, el “canon por publicidad”. Hay otras sumas que se pagan
unasolavezenconcepto delaprérroga del contrato, publicidad, administracidon, etcétera.

Plazo

Elplazoinicial del contrato, porlo general, oscila de cinco a diezafios, segunla clase de activi-
dad, yhay elderecho de prorrogarlo.

Normas objetivas para asegurar que se cumpla el contrato

Paraasegurarse de que el franquiciado cumpletodaslas condiciones pactadasenelcontratode
franquicia, el franquiciador deberia tener derecho a inspeccionar, sin previo aviso, el estableci-
mientoy la actividad del franquiciado para comprobar si se respetan las normas de la franquicia
y determinarlo que debe hacer (o no debe hacer) para que se sigan observando esas normas.

No ser agencia

Unacldusulaenlaqueseestipule que el franquiciadono es agente delfranquiciadornisuasociado.
Se aclaraasique elfranquiciado deberaresponder élmismo porlas obligaciones que contraiga.

Obligaciones del franquiciador (orientaciéony asistencia)

Elfranquiciadortiene que ayudar a establecerse al franquiciadoy para ello se recomienda que
le brinde la siguiente asistenciainicial.

» Asesoramiento parabuscarellocal.

» Asesoramiento sobre eluso delamaquinariay sobre como acondicionaryamueblarellocal.
» Asesoramiento general paraponerenmarchalafranquicia.

» Emprenderunacampanaderelaciones publicas.

» Entregarunejemplardelmanual de explotaciony de ladocumentaciénreferidaalared.

» Dictarlaformacidninicial.

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

» Es preciso registrar la marca en Perd antes de que las partes puedan formalizar el contrato
defranquicia. No obstante, sino hasidoregistrada, entre otras causas, porque la franquicia
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se ejecutara enun pais que sulegislacién nacional obliga a que la marca sea utilizada en di-
choterritorio antes deregistrarla, el franquiciadordebera solicitar asistencia del franquicia-
do pararegistrarlamarca (y velar por que figure anombre suyo y no del franquiciado).

Ademas, el franquiciador deberia prestar al franquiciado la siguiente asistencia permanente:

» Brindarasesoramientoy orientacion sobre la actividad.
» Suministrarlos productos.
» Formaral personal.

» Brindar la orientacion 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 debe contraerlas siguientes obligaciones, entre otras:

» Obtenerenpropiedadoenarriendounoomaslocalesolugares paraexplotarlaactividad que
recibe enfranquicia. Ellocal o lugar debera cumplirlos criterios precisos y objetivos que fije el
franquiciador; emplazamiento, caracteristicas, acondicionamiento y decoracién, maquina-
ria, mobiliario, accesorios, letreros, etcétera. El franquiciador debera reservarse el derecho
deinspeccionary de autorizar el emplazamiento olocal antes de que pueda serinaugurado.

» Explotarlaactividad conforme seindica en el manual 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.

» Cumplirlasnormasdelfranquiciadorreferidas alas condiciones dellocalynorealizar modi-
ficacién alguna sin el consentimiento del franquiciador.

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

» Velar porque el personal vista correctamente (debera llevar uniforme, silo estipula el fran-
quiciador), cuide lapulcritudy seaamable.

» Antes de ser contratados, los jefes del franquiciado deberan realizar el curso de formacién
delfranquiciadory contar conla autorizacion de éste.
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» Cuandolo solicite el franquiciador, brindarinformaciéon alosinteresados en obtenerla fran-
quicia.

» Protegerlos secretos empresarialesy demas documentacion de propiedad del franquiciador.

» Informar al franquiciador de los actos de infraccién 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 hacernada que pueda dafar lareputaciony el fondo de comercio de la franquiciay de
las marcas u otros signos distintivos 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 seguirun método con-
table especial para que el franquiciador pueda comparar los resultados de los distintos franqui-
ciados. Tambiéndebe permitirque los libros de cuentas seaninspeccionados porel franquiciador.

Publicidad

Es muy habitual que el franquiciado deba contribuir periddicamente a un fondo aparte que el
franquiciador crea expresamente para sufragar la mercadotecniay la publicidad para el con-
junto de la franquicia, el cual se denomina “canon por publicidad” o “fondo de publicidad”.
Ademas, se suele pediral franquiciado que inviertaunimporte minimo en publicidad a nivello-
cal, que suele serun porcentaje de lafacturacion bruta. Sihay que hacer publicidad enun caso
particular (como para un establecimiento determinado), dicha publicidad debera ser aproba-
daporlaagenciade publicidad, asuvezelegidaporelfranquiciador. En sudefecto, el franqui-
ciador se puede reservar el derecho de examinar la publicidad antes de difundirla y también
tiene elderecho de vetarla, conlo cual el franquiciado debe utilizar exclusivamente los medios
publicitarios que le entregue o autorice el franquiciador.

Seguros

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

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

Prohibicion de competir

Para protegerlared delafranquicia se debe prohibir al franquiciado dedicarse a una actividad
similar durante el plazo convenido y posteriormente. En la practica, la prohibicién de compe-
tir posterior al contrato dura uno o dos afos después de la fecha en que expire la franquicia.
Como esas clausulas son miradas con reserva por los tribunales, es importante darles un ca-
racter “prudencial”, “razonable” o “proporcionado”, sobre todo las prohibiciones impuestas
una vez expira la franquicia; se entendera que la prohibicién resulta “prudencial” si es limitada

enlo que serefiere ala extension del periodoy alazona.

Propiedad intelectual

En el pacto por el que se otorga al franquiciado el derecho de explotar la franquicia también
se cede el derecho de usarlapropiedadintelectual que pertenece ala franquicia. Enuna clau-
sula aparte se estipulan los derechos de propiedad intelectual -marcas, disefios industriales,
derechos de autor, secretos empresariales y patentes- correspondientes a la franquicia. Y se
aclarara que son de propiedad del franquiciador o que éste los posee en licencia. Ademas, se
acuerdan mecanismos para proteger los derechosy evitar que sean infringidos, como la obli-
gacién derespetarlanaturaleza secreta de los secretos empresariales, paralo cual el franqui-
ciado debera seguirlasinstruccionesrecogidas en el plan de explotacion de dichos secretos.

Enelcontrato de franquicia se establece asimismo que el franquiciado deberarestituiroretornar
(“retrocesion”) alfranquiciadorunalicenciaparausarlas mejorasy perfeccionamientos que haya
realizado enlas patentes deinvencién o de modelos de utilidad de este Ultimo. Hay que informar-
se biendelalegislacion enlamateriaalahoraderedactaresa cldusula, pues enalgunasjurisdic-
ciones se considera que las licencias 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 encargarade presentarlasolicitud paraampliarla protecciénde
lamarcay laparte que sera propietaria de lamarca.
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También sera preciso convenir mecanismos para el caso de infraccion de los derechos de pro-
piedad intelectual del franquiciador, la legislacién peruana establece que solo el titular de los
derechos de propiedad intelectual puede iniciar una denuncia contra actos de infraccién a sus
derechos, sinembargo, previo acuerdo entre las partes se puede delegar facultades en el fran-
quiciado para que pueda presentar una denuncia en representacion de franquiciador, siendo
ello asi, se debe precisarla parte que se encargara de denunciarlainfraccion, las consecuencias
sielfranquiciadorno presentaladenunciay sielfranquiciado serdonoindemnizado enese caso.
Elfranquiciado no puede presentarunadenunciaporlos actosdeinfraccidénsinelconsentimien-
to previo delfranquiciador. No obstante, en todos los supuestos el franquiciado tiene derecho a
sumarse a las acciones que interponga el franquiciador para obtener el resarcimiento de los da-
fosy perjuicios causados porlainfraccién, en Perd esto solo procede enlaviajudicial.

Enelcasode quelapatente cedidaal franquiciadoinfrinjalos derechos de propiedadintelec-
tual de terceros, el franquiciador deberd tramitar la licencia que le permite hacer uso de esos
derechosy cederla gratuitamente al franquiciado. Ademas, debera indemnizar al franquicia-
do si éste resulta culpable de infraccion por utilizar esa patente que él le cedié. Brindamos un
ejemplo, amaneradidactica, podria tratarse de unafranquiciarespecto alaelaboraciénde un
medicamento patentado, respecto del cualno se posee la titularidad de la patente.

Es posible pactarasimismo una cldusula porla cual el franquiciado, renuncia aimpugnarla vali-
dezdelos derechos de propiedadintelectual del franquiciador.

Después de que se extingue el contrato el franquiciado no puede usar las marcas del franqui-
ciadory tiene prohibido revelar los secretos empresariales que le fueron entregados araiz de
lafranquicia.

Indemnizacion y gastos del proceso

Enelcontrato de franquicia se estipula casisiempre que, siel franquiciadores demandado por
causadelaexplotaciondelafranquicia, el franquiciado deberaresarcirlelosdafosy perjuicios
que sufraaraizdeello.

Causas de resolucion y rescision del contrato

El franquiciador, porlo general, puede desvincularse del contrato por causa de los siguientes
actos delfranquiciado:

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

» Incumple algunadelasobligacionescontraidas. Sielincumplimiento esde naturalezagrave,
no quedardobligado aconcederalfranquiciadola oportunidad de subsanarlo (remediarlo).

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

» Esobjetode procedimiento de quiebra oinsolvencia.

Una vez resuelto o rescindido el contrato, el franquiciado debera tener las siguientes obliga-
ciones:

» Cesar la explotacién de la propiedad intelectual del franquiciador (entre otras: las marcas,
los nombres comerciales, lemas comerciales, derechos de autor, patentes de invenciény
de disefiosindustriales)ylos nombres de dominio, y enlo sucesivo no podra presentarse en
calidad de titularde la franquicia.

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

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

» Entregaralfranquiciadorlarelacionintegradelosclientesy delosinteresados que obrenen
suconocimiento.

» Abstenerse de usaro derevelarlos secretos empresarialesy demas documentacidnsecre-
taque hagareferenciaalmétodo olareddelafranquicia.

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

» Suprimirlaslistas de nimeros de teléfonoy otros datos de contacto o, en sudefecto, entre-
garlos alfranquiciador o a quien 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 deberan pactarlalegislacion por que se regiranlas cuestionesreferidas ala
validez, la ejecuciony lainterpretacion del contrato.

Solucion de diferencias

En el supuesto de que haya surgido una diferencia entre el franquiciadory el franquiciado, en
vezderecurriralaviajudicial, las partes podran escoger la mediacion, la conciliacion o el arbi-
traje. Se buscara primeramente componer la diferencia por mediacién o conciliacidny, sire-
sulta infructuosa, se seguiré la via del arbitraje y, luego, la via judicial. Si se sigue la via arbitral,
en el contrato de franquicia se deberan estipular las normas de arbitraje por que se regiranlas
partesy ellugaren que se cumplira el procedimiento. Enla cldusula de solucién de diferencias
también se pactara la parte que correra con los gastos de litigacidon y los conceptos que sera
preciso abonar. Es posiblerecurriralos servicios de solucidn de diferencias que prestael Cen-
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tro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI. En tal caso, en esa clausula del contrato de franquicia
las partes acordardn someterse a la mediacién de la OMPIly, de no mediar acuerdo, recurrir al
procedimiento de arbitraje acelerado.?? A nivel local, también se puede acudir a Centros de
Conciliacién o Arbitraje habilitados.

Constancias que deja el franquiciado

Por ultimo, seria 6ptimo que el franquiciado realice diversas manifestaciones para dejar cons-
tanciadelo siguiente: a) que ha tenido bastante tiempo para examinary sopesarlainversiénen
la franquicia; y, b) que ha tenido la oportunidad obtener asesoramiento profesional sobre las
cuestiones patrimoniales yjuridicas.

BUENAS PRACTICAS EN LA GESTION DELAS MARCAS

LA PROTECCION DE LA MARCA. Registrar la marca

EnPerl esnecesario elregistro para que nazcan los derechos sobre unamarca, ello brindanume-
rosasventajas:

» Exclusividad nacional: En el PerU el titular del registro de marca posee el derecho exclusivo de
utilizarlamarca para elcomercio entodo el pais. Existen algunos paises enlos que se reconocen
tambiénlasmarcasnoregistradas?’, éstas debenserutilizadas Unicamente enlaparte delpaisen
la que esusadaefectivamenteyenlaque haadquiridoreconocimiento gracias a ese uso.

» Facilita la proteccion de los derechos: El registro de la marca conlleva a la titularidad o pro-
piedad de lamismay con ello el derecho inherente de impedir que sea usada por terceros sin
autorizacion. Elloreducelacargadelapruebaencasodelitigio: esdecir, el propietarionotiene
que probar que la marca es valida, que él es el titular, que la marca posee un fondo de comer-
cionique suuso portercerosle hacausado dafosy perjuicios. Ademas, cuando lamarca esta
registrada se puede reclamar a nivel judicial unaindemnizacién porlos daflos y perjuicios que
causalainfraccion.

» Desalienta alosinfractores: En primerlugar, el registro autoriza a emplear el simbolo ® junto
alnombre de lamarca, lo cual alerta a todos de que la marca esta registrada. En segundo tér-
mino, lamarcaque estaregistrada aparecerdenelinforme de busquedade antecedentesrea-
lizado por otra empresa con laintencion de registrar una marca que sea idéntica o que por su
semejanza pueda llevar a confusion, lo cual desalentard a quienes quieran hacerlo. Por Ultimo,
sedeniegaunamarcaparaunadeterminada clase de productos o servicios cuando, porsu se-
mejanza, pueda llevar a confusién con otramarca de esa misma clase o inclusive de otra clase,
sies que existe vinculacién entre los productos y/o servicios de las marcas confrontadas.

» Activo valioso: Es indispensable, paravender o dar enlicencia una marca, que esta esté re-
gistrada.

22Clausulaquerecomiendala OMPIsobrelamediaciénseguida, enausencia de solucién, de arbitraje [acelerado]
(http://www.wipo.int/amc/es/clauses/index.html|#2).

23 Porejemplo, enMéxicoy Republica Dominicana.
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» Obtencidn de recursos: Aveceslamarcaregistrada conunabuenareputacion puede servir
para obtener fondos de las instituciones de crédito que se dan cuenta de la importante rela-
ciénentrelas marcasy laprosperidad de laempresa.

» Impide las importaciones: El Indecopi a través de su veedor puede inspeccionar aleatoria-
mente e incautarlos productos falsificados enlos que se utilice la marca registrada sin autori-
zacioén,y cursarunaalertaasutitularaefectos de queinicielas acciones correspondientes por
infraccion a los derechos de propiedad industrial, pero el titular no podra gozar de esta asis-
tenciasinoharegistradolamarca.

VENTAJAS DEUSAREL SISTEMA DEMADRID

ElPerinoespartede este sistemade proteccion que administrala OMPI, pero se podria presentar
una solicitud desde cualquiera de los paises que silo sean si se tiene un domicilio o un negocio en
uno de esos paises?*.

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:
» Unaunicasolicitudinternacional;

» Enunmismoidioma;y
» Conarregloaunamisma serie de tasasy plazos.

Conposterioridad basta un Unico tramite para manteneryrenovar el registrointernacional. De esa
forma el Sistema de Madrid permite reducir los tramites y gastos administrativos necesarios para
registrary mantenerlas marcas envarios paises.

Enelsitioweb dela OMPI(www.ompi.int/madrid) se encontrardrespuestaatodaslas dudas sobre

el Sistema de Madrid: quién puede presentar la solicitud y dénde, relacion de los miembros del
Sistema, formularios, requisitos generales del tramite, los textos legales, los servicios por Inter-
net, etcétera.

24 https://www.wipo.int/es/web/madrid-system
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Unodelosplatos banderaperuanos, sinduda algunaeselpolloalabrasa,ylafranqui-
ciaperuanade pollos alabrasamas antigua anivelnacional es Las Canastas que tiene
37 ahos en el mercado. Nacio en una cochera del distrito de San Martin de Porres, en
Lima-Pery, y poco a poco fue adaptandose hasta convertirse en un restaurante. Em-
pezd ofreciendo parrillas y luego de dos afios, a pedido de sus comensales ofrecid
pollosalabrasa.Sonpionerostambiénenofrecerdicho platillo enelhorario delmedio
dia, pueseneseentonces, solo se ofreciapolloalabrasaapartirde las seisdelatarde.

Actualmente, cuentan condocelocales anivel nacional ubicados estratégicamente
de los cuales cuatro son franquicias, dos en provincia (Tumbes e Ica) y dos en Lima;
los demas localesrestantes son propiosy estanubicados en distritos como Mirafio-
res, La Molina, Surco, Chorrillos, Magdalena, San Martin de Porres, Los Olivos, Inde-
pendencia, Ate.

Los activos de propiedad intelectual con los que cuenta son su marca registrada en
Peru, asicomo los secretos empresariales conrelacion ala preparacion de su ade-
rezo,lo que le daelsaborcaracteristico asupollo alabrasa, asicomolapreparacion
de sus salsas con las que se acompanfa su pollo a la brasa, ambos insumos son pre-
parados por ellos mismos en Peru. Solo dos personas saben la formulacion secreta
y hanimplementado mecanismos de seguridad para resguardar dicha informacion.
Las preparaciones son repartidas en todos sus locales y sus franquiciados deben
compraselas aellos. A efectos de su expansion, especificamente conrelacién a sus
salsas, han contratado un laboratorio en Medellin-Colombia con quien han firmado
unacuerdo de confidencialidad,yyatienelaformulacién casilistaal 90% conlafina-
lidad de proveer de dichosinsumos a sus futuros franquiciados a nivel internacional.

El duefio del negocio Miguel Castillo, cuando fue a estudiar una maestria a Espafa,
aprendid sobre elmodelo de negocio de las franquicias y, a suretorno a Peru, aplicé di-
cho modelo de negocio. En sumomento contrataron a una empresa colombiana para
que los asesorara a efectos de contar con manuales estandarizados de procesos, entre
otros aspectos. Ellos brindan una capacitacidn de sesenta dias a sus franquiciados con
unos formatosdigitales, lestoman evaluacionesylosvanguiando entodo el proceso.

Eléxito de negocioradicaenque cuentanconinsumos de alta calidadylapasiénpor
el servicio, sulemaes “el saborde losbuenos momentos”.

La proyeccidn que tienen es expandir sus dos modelos de negocios que han desa-
rrollado, uno es el modelo “Las Canastas to go”, que es un formato mas pequefio de
cuarenta metros cuadrados. Tienen dos locales con este formato en Surco (Parque
de la Amistady enla Av. Raul Ferrero). Son modelos econdmicos para personas que
no tiene una capacidad econdmica grande y laidea es seguir creciendo en Perd ha-
ciaotros distritos. Con este modelo de negocio tambiénvan a salir al exterior.
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El otro modelo de negocio que es el “Restaurante”, también seguird en expansion.
Esunmodelo grande que vade entre doscientos atrescientos metros cuadrados. En
el exteriorestanpensando encreceren Colombiaylos Estados Unidos de América.

Deseanregistrar sus marcas en otros paises de Latinoamérica, a manera de preven-
cion, pero ello les torna complejo ya que el registro debe ser pais por pais, inclusive
yahanhecho el tramite anteriormente en Estados Unidos de Américay México.

Imagenes obtenidas de: https://www.lascanastas.com/ y http://www.instagram.
com/lascanastasperu/

La proteccion del secreto empresarial de la franquicia?®

» Enelcontrato de franquicia el franquiciadordeberaincluiruna estipulaciénextensadelo que
considere “secreto empresarial”. Por ejemplo: “Alos efectos del presente contrato, por docu-
mentacion secreta o confidencial se entender3, a titulo meramente enunciativo y sin caracter
limitativo los manuales, contratos, datos de los clientes, datos de los proveedores, documen-
tacién contable, listas de precios, conocimientos técnicos, métodos, técnicas, compilacio-
nes,féormulas, programas o criterios referidos ala explotaciéndelafranquiciayalos productos
o servicios que sonobjeto de ésta”.

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

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

» Elfranquiciado deberd manifestar que no infringe restricciones establecidas porun antiguo
patrén o porunafranquicia que haya poseido anteriormentey que norevelaraniharduso delos
secretos empresariales pertenecientes al antiguo patrén o franquiciador para la actividad de
la actual franquicia.

» Seresaltardlaimportancia de mantener enreservalos secretos empresariales de lafranqui-
ciay conese fin se deberad recoger expresamente una cldusula porla que el franquiciado ma-
nifieste que estad en conocimiento de los secretos empresariales del franquiciadory que, por
su considerable valor, dichos secretos empresariales le brindan una ventaja relativa frente ala
competencia.

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

» Se convendra asimismo que, en el supuesto de que el franquiciado decida desvincularse de
lafranquicia, quedaraobligadorestituirsindilaciénlos secretos empresarialesylos elementos
enque seplasmenlossecretosempresarialesy adejarconstanciaexpresade quenoposee en
ningun caso titulo de propiedad sobre dichos secretosy elementos.

2*Thomas Oppold: Top Ten Ways to Help Protect Your Franchise’s Trade Secrets.
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» También se recogeran directrices particulares sobre los manuales de explotacion para pro-
tegerelsecreto empresarial del franquiciador, como los siguientes: limitar el conocimiento de
los secretos empresariales exclusivamente a aquellos empleados de la franquicia que deban
hacer uso de ellos para el desempeno de su labor; obligar al cierre con llave de todas las ofi-
cinas, armarios y salas de archivo en que se guarde la documentacion secreta; rotular debi-
damente todos los elementos en que se plasme el secreto empresarial para que se distingan
claramente de los demas; limitar el uso de las computadoras y de las maquinas de fotocopia
y digitalizacion; y ademas de establecer una clave de proteccién en todas las computadoras,
cifrarlas comunicaciones electréonicas en que se hagamencién alos secretos empresariales.

» Estipularque el franquiciado debera otorgarun contrato de trabajo contodo trabajador que
debatenerconocimiento delos secretos empresariales delfranquiciadoren el cualfigurenlos
siguientes pactos: prohibicidn de revelacion de dichos secretos, condiciones restrictivas de
suusoy obligacionde notificarlos puestos que el trabajador desempeie posteriormente.

» Estipularasimismo que el franquiciado celebrard periddicamente reuniones con el personal
delafranquiciaparainstruirlos sobrela obligacionde preservarlos secretos empresariales del
franquiciador. Asimismo, cuando se extingalarelaciénde trabajo, deberdhacerque el trabaja-
dordeje constanciaporescrito delasobligaciones contraidas conlafranquiciaparael periodo
posterioral findelarelacion.
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15. El manual de explotacion

El manual de explotacion es la esencia misma de la red de la franquicia ya de él depende en-

teramente la suerte de toda la red. El manual complementa el proceso de formaciény es un

medio de consulta sumamente Util, pues ademas de aclarar las dudas mas comunes, guia al
franquiciado a través de las distintas etapas de la explotacidn de la franquicia.

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

Introduccion

»

»

»

»

Breve descripciénde laactividad delafranquicia
Tareas delfranquiciado

Asistencia que prestara el franquiciador
Caracteristicas de lared de lafranquicia
Peculiaridades del método del franquiciador

Marcasy demas derechos de propiedadintelectual que se explotaran

Método de explotacion de la franquicia

»

Descripciéndetallada del métodoy de sus elementos

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

»

»

»

»

»

»

Maquinaria

Instrucciones de manejo de lamaquinaria

Desperfectos de lamaquinaria

Existencias o mercancias

Parque informatico: computadorasy programasinformaticos

Vehiculos necesarios

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

»

»

»

Formularios estandar
Tramites comunes

Libros de cuentas
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»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Estados contables
Pago delosderechosdelafranquicia

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

Comprobacién de cajay trdmites conbancos

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

Uniforme

Formacioén del personal

Normas disciplinarias del personal

Breve descripcidnde lalegislacidon del trabajo

Descripcidéndelos puestos de trabajo

Horario comercial

Caracteristicasy evoluciéndelramo comercial en que operala franquicia
Existencias o mercancias minimas

Fijacionde precios

Seguros

Publicidad y campaihas comerciales:

»

»

»

»

»

»

»

Prensalocal

Compafiasderelaciones publicas

Normas sobre lanzamiento de la franquicia

Medios publicitarios

Publicidad en el establecimiento comercial
Normas sobre publicidad enlazonadelafranquicia

Recomendaciones sobre relaciones publicasy mercadotecnia

Local/Establecimiento

»

»

»

Recomendaciones sobre el emplazamientoideal de la tienda
Acondicionamientoy decoraciéndellocal

Criterios sobre la presentaciony exposicion de los productos

/154 //



En buena compaiia

» Pulcritud

» Tramitacion dereclamaciones

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

» Notificaciones de normativas sobre registro de nombres comerciales

» Formularios de contabilidady para operaciones bancarias

» Hojas de pedido

» Articulos de escritorio

» Formulariosrelativos alalegislacion de proteccién de datos de caracter personal

» Contratos de trabajo

Asuntos juridicos

Enlos paises en que estareglamentada condetalle la obligacién de informacién previa al con-
trato (no es el caso de Peru), habra que cumplir los requisitos establecidos. Enlos demas bas-
tard conenumerarlalegislacién, ylaslicenciasy autorizaciones correspondientes.

Directorio del personal del franquiciador

» Listadelosempleadosdelfranquiciadorconindicaciéndelcargoyrelaciéonde dependen-
ciajerarquica

» Numeros de teléfonoy demasindicaciones Utiles

Elmanualde explotacidndebe contenertodolo que elfranquiciadonecesitasaberparaadminis-
trar debidamente la franquicia, de modo que todos los franquiciados puedan aplicarde manera
uniforme y coherente el modelo de explotacion, que es la esencia de la franquicia. Se pretende
asi que los consumidores reciban el mismo servicio en todos los establecimientos de la fran-
quiciay, en consecuencia, mantener el prestigio y la reputacién del nombre comercial (ensefia).
Millones de consumidores acuden diariamente a las tiendas de McDonald’s, no necesariamen-
te por el hecho de que sirvan las mejores hamburguesas, sino porque el consumidor encuentra
siempre las mismas hamburguesas en una tienda o en otra. El caracter homogéneo del servicio
esloque atrae al publicoylograreso esuno delos fines Ultimos del manual de explotacién.

16. Mejoras y perfeccionamientos

Alolargodelafranquiciaesineludible que tanto el franquiciadorcomo el franquiciadorealicen
mejorasy perfeccionamientos. En el contrato de franquicia se pacta que el franquiciado tiene
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la obligacion de poner en practica las mejoras obtenidas por el franquiciador y asimismo que
las mejoras que élmismorealice deberd cederlas al franquiciador o darselas enlicencia, segun
lo que hayan pactado previamente.

17. Formacion

Se deberd brindar formacion al franquiciado, formacidninicial, pues suele desconocerla acti-
vidad delafranquiciay, dichaformacion, deberaircompletdandose de formaregular.

Laformacidninicial suele sergratuita, enelsentido de que sucosto seincluye enelcanoninicial
que pagaraalfranquiciador. Laformacioninicial consiste enclasesy explicaciones en el propio
lugarde trabajo. Laformacidén permanente esremunerada al precio de costoyno 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 cldsicoy el podcast.

jUn Mar de Sabores!

Daniel Manrique, en esa época, un joven universitario habia decidido lanzarse en la
aventura de abrir un restaurante, con poco mas de 20 afos y ninguna experiencia
en el negocio, bautizd su primer local con el nombre de Segundo Muelle, en honor
al segundo muelle de San Bartolo, balneario donde pasé gran parte de suinfanciay
adolescencia, respetandoy admirando el mar?é, forjé suvocacion pescandoy coci-
nando para sus amigos.

26 http://www.segundomuelle.com/perusite/index.html
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Segundo Muelle ha cumplido 30 afios, nacid en 1994 en un garaje en donde solo habia
espacio para cuatro mesas, con cuatro sillas cada unay tres personas, dos en cocina
y una en saldén. Hoy en dia, tienen méas de ochocientos empleados, cuentan con die-
ciochorestaurantesdeloscualescuatrosonlocalespropiosy catorce sonfranquicias,
estan presentes en seis paises Peru, Ecuador, Panam4, Venezuela, Espafiay Portugal.

Tienen protegida su marca “Segundo Muelle” y su lema comercial “Un mar de sa-
bores”, en Perl y en todos los paises donde operan. Asi también tienen registrada
su carta menu como derecho de autor. Hay franquicias que ya tienen mas de quin-
ce anos operando, hay cuatro franquiciados que han renovado sus contratos de
franquiciapor10afiosmasyenestoscasossehantenidoquerenovarlosregistrosde
propiedad industrial en Panama, Ecuador, Espafiay Peru. Hacen firmar cldusulas de
confidencialidad, candadosy penalidades a sus franquiciados sobre la preparacién
de susrecetas, entre otros aspectos, para cubrirse ante cualquier eventualidad; sin
embargo, hastalafecha, nohantenido malas experienciasentornoaello.

Antesdeiniciarlaoperacidonenvianunpersonal de Segundo Muelle allugardonde se
abrird la franquicia para que radique alla entre seis meses o un afio, y el franquiciado
tiene que viajar a Lima a entrenarse por cuarentay cinco dias. Conrelacion a las re-
cetas se capacita al franquiciado y se le proporciona un manual de recetas, que es
un book donde esta la ficha técnica de cada receta con la foto y preparacion, con
el gramaje, con el producto y unos tips para antes, para después y para servir (em-
platar). Estas fichas técnicas se le entregan al franquiciadoy este debe tenerelbook
disponible dentrodelacocina,asicomoalgunasfichastécnicasconlasrecetasdela
cartaquevanpegadasenlapareddelacocinaoenunsistemade software. También
puede tenerla foto de lareceta en una pantalla o tablet para que el personal pueda
revisar dicha informacidén en cualquier momento. Esto es bueno porque a veces hay
rotaciénencocinaounapersonaquereciénse esta capacitando, laideaestambién
mantenerun estandarhastaenlapresentacion.

Con relacidn a la implementacion de sus locales, las condiciones dependen de la
ubicaciéndellocal, siestdubicadoenunaplaya, porejemplo,debetenerunaspecto
mas playero o veraniego, pero siempre deben emplearse los materiales clasicos de
lamarca como, porejemplo: madera, lata oxidada, cemento pulido, entre otros, tie-
nen una serie de materiales clasicos de la marca; porlo general, se usan los mismos
colores eninteriores, en sillas, en mesas, en ambientes. Hay algunos aspectos que
puedenvariarcomo lainfraestructura, puedentenerprivados, terrazas, todo depen-
dededondeestéubicadoellugar,enuncentrocomercial, frente almar, siespuertaa
lacalle, etc. Se manejaunbookarquitecténicodonde aparecentodoslos elementos
de la marca con vistas 3D, los formatos del mobiliario, el bar, el equipamiento, para
quele franquiciado puedaverloy puedareplicarlo tal cual.

La primera franquicia fue en Panamay a la fecha cuentan con catorce franquicias, y
pronto abriran dos méas en Ecuadory una en Estados Unidos de América.

Eléxito de sus franquiciasradica, enprimerlugar, enlo que transmiten como historia,
pasion, vocacion. Elequipo esta comprometido, cuando el franquiciado viene a ca-
pacitarsealimasientetodoelADNdelamarcacomolacordialidadylahospitalidad;
y, en segundo lugar, el control y la supervision se encomiendan a profesionales de
primer nivel que dan soporte alos franquiciados.

Paraimagenes obtenidas de: http://www.segundomuelle.com/perusite/
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18. El control de calidad

La esencia del contrato de franquicia es la licencia de marca, que junto con los demas dere-
chos de propiedadintelectual como el secreto empresarial, los derechos de autor, los disefos
industrialesy las patentes, sustenta el prestigio de lamarca.?’ La marca es el elemento vital de
la franquicia, y protegerlay fortalecerla reviste unaimportancia decisiva para el franquiciador
y para el franquiciado, pues la prosperidad de ambos depende de que se logre mantener la
marcay, consuerte, realzar su atractivo.

Para mantener el atractivo de la marca, hay que cuidar su calidad y conservar inalterable la
imagen que el publico tiene de ella. El franquiciador cede a otro (el franquiciado) el derecho
de usarla marca, pero no se puede desentender de la responsabilidad de velar por la calidad
de los productos y servicios que llevan la marcay porque se mantenga la coherencia en toda
experiencia visual y emocional de interaccion con la marca. Es decir, prescindiendo del esta-
blecimiento de la franquicia al que acude, el consumidor debera encontrar siempre el mismo
producto. Otrarazon porla que el franquiciador no puede dejar de lado esa obligacién, pues
el control de calidad es vital para mantener el atractivo de la franquiciay el valor del fondo de
comercio de la marca. Si decaen las normas de calidad en un establecimiento de la red, eso
afectara atodalafranquicia. El franquiciador no se puede desentender, pues en su calidad de
propietariodelamarca, tienelaobligaciéndevelarporquelapersonaalaquehadadolalicen-
cia(en este caso, el franquiciado), mantenga el control de calidad. Si el franquiciador no cum-
ple esa obligacidn, se entendera que hace abandono de lamarcay perdera sus derechos so-
breella. Elhechode concederenlicenciaunamarcasinrealizar controles de calidad se conoce
conelnombre de practica de “nudalicencia”, ello no es usual el Periy tampoco estaregulado,
pero si hay interés en la expansion a otro pais o jurisdiccion, habria que tomar en cuenta elloy
revisarlalegislacidon especifica. Se debe estableceren el contrato de franquicia el derechoyla
obligacion del franquiciador de ejercer el control de calidad.

Como quedailustrado, el franquiciador ejerce un control considerable sobrelaformaenqueel
franquiciado lleva la franquicia para que en toda la red se respeten ciertas normas de calidad
fijadas de antemano. El control de la calidad empieza en el momento de escoger el franquicia-
doy continda alo largo de la explotacion de la franquicia. El manual de explotacién es la base
de la 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

7Eninglés existendos palabras paradesignarlamarca, brandy trademark,y ambas se emplean de formaindistinta
enlapresente guia. No obstante, cabe precisar que brand se usaenelmundo de lamercadotecnia, mientras que
trademark esuntérmino deldmbitojuridico, porlo cualno sonsiempre equivalentes. Se aprecia claramente la dife-
renciaentrelos dostérminos cuando se dice que lamarca(brand) pierde valorenelmercado (porejemplo, debido
aactosodeclaraciones del propietario,lacompafiaouno de sus directores) que pueden empafarel prestigio de
lamarcaante el publico. Enesoscasosno cambialacondicidnjuridicadelamarca, es decir,quelamarcano dejade
serunamarcainscritaenelRegistrode marcas. Dicho de otromodo, desde el dngulo del Derecho de marcas, latra-
demark sigue siendo tanvaéliday gozando de proteccidnjuridicacomo antes. Por consiguiente, la gestién estratégi-
cadelaimagendeunaempresaabarcamucho més quelagestionde sus marcas entanto que activosintelectuales.
Paramasinformacionenmateriade marcas, véase https:/www.wipo.int/trademarks/es/
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calidad, hay que velar por que se cumplan los requisitos y normas fijados en el manual de ex-
plotacién. Laformacidninicialy constante, seguida de visitas peridédicas 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 lareputacion
delamarcapermanezcaintacta.

19. Combinacion de marcas

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

Entre las ventajas que suele presentarla combinacidn de marcas estan:

» Agrandarlacartera de clientes, ganar cuota de mercadoy, por consiguiente, incrementarla
facturacion;

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

» Sacarelmaximo provecho delasiniciativas de comercializaciény de losingresos generados;
» Reforzarlaposicionfrente alacompetencia;
» Realzarelvalordelamarcaante el consumidor;

» Fortalecervarias marcas al mismo tiempo.

Silacombinacién de marcas no selleva a cabo debidamente, los propietarios delnegocio co-
rrenungranriesgo de crear confusiéonenelcliente, lo que asuvezpuede traducirse enuna pér-
didadevalordelamarcay,comolamarcaeslacolumnavertebraldelafranquicia, todapérdida
aeserespectopuede sercatastroficaparael propietario delamarca. Entre las medidas practi-
cas que se puedentomar para evitar que eso ocurra estan:

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

» Aungue estén bajo el mismo techo, serd necesario que haya un espacio suficiente entre una
yotraempresas. Ademas, enloquerespectaasuaspectogeneral, se destacaralaidentidad
especificade cadauna. Ademas, los logotiposy letreros respectivos deben ser distintos.
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» Cuando las marcas combinadas aparezcan juntas en el material de comercializacidn o pu-
blicitario, cada empresa debe contar con un sistema para las cuestiones de disefio como
el tamafo 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 combinacidn de marcas sera preciso estipular que el
fondo de comercio generado porcadaempresaird en beneficio de cada propietario.

Unejemplo de combinacion de marcaslo tenemosenelcaso de Mr. Paletay SanRo-
que que hace un afno se unieron para crear el primerhelado KING KONG delmundoy
ahora nos sorprenden con su nuevo lanzamiento: PALETUMI. Esta es la primera pa-
leta de helado conforma de TUMI que se elabord con una receta especial a base de
manjarde San Roque. Estas sondos empresas son peruanasy nortefias, ambasdela
regionde Lambayeque, ybuscan que este nuevo productoreivindique nuestraiden-
tidad nacional. En el caso de Mr. Paleta, haimplementado el modelo de negocio de
franquiciasy su proyeccion es seguir expandiéndose através de ello.

PALETA

SAN
ROQUE

A e

Mr. Paleta nace hacia finales del 2016 a manera de emprendimiento en la ciudad de
Chiclayo, dedicandosealafabricacion, distribucidnyventadehelados. Pocoapoco
hanido creciendo hasta convertirse enlo que son ahora, una de las heladerias mas
reconocidas del pais con ocho tiendas propias entre Chiclayo, Piuray Lima, con mas
de sesenta puntos de venta en esas ciudades y también dos tiendas franquiciadas
enlaciudadde Arequipa.
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En cuanto a su portafolio ha venido creciendo con los afios, ya que empezaron ven-
diendo solamente paletas rellenas, pero ahora cuentan con paletas sin relleno de-
nominadastubipaletas, helado artesanalendistintos formatosy sabores, bites(fruta
congelada banada en chocolate blanco y chocolates bitter al 52% cacao) y ciertos
postres encombinacidonconelhelado.

Hace poco han relanzado su marca buscando adaptarse a tiempos mas exigentes,
perotambiéncontarconunamarcaque se adecUe alcamino que se hantrazado, que
esjustamente creceratravés delmodelo de franquicias, tanto a nivel nacional como
internacional.

En cuanto a su propiedad intelectual tienen su marca registrada en Pert y en varios
paises de Latinoamérica y, con relacion a sus secretos empresariales, mantienen
esainformacion enreserva, ya que ellos elaboran todo el producto que se distribu-
ye en camiones congelados hacia sus puntos de venta. Cabe resaltar que su planta
de produccidénya cuenta conla certificacion de calidad HACCP?8,lo que les abre las
puertas para la internacionalizacién; sin embargo, saben que hay destinos donde
se puede complicarlalogistica de frio, porlo que estan evaluando la posibilidad de
franquiciar confabricacion, pero manteniendo el secreto empresarial de lasrecetas
y adicionando contratos de confidencialidad, estandarizaciény seguridad.

Laprimerafranquicia que vendieron se dio enun contexto amicalylos primeros afos
funciond como una especie de distribucidn autorizada, pero con matices de fran-
quicia; yaque no se contaba en ese momento contodaladocumentaciénnecesaria
parallamarse franquicia. Hoy en dia, y luego de haber construido sumodelo de fran-
quiciaconayudadeunaempresainternacionalyla Camara de ComerciodeLima,ya
hanlanzado alaventalafranquicia Mr. Paleta contodolo necesario para que el fran-
quiciado tenga un negocio estandarizado y exitoso; minimizando el riesgoy logran-
do excelenterentabilidad.

El éxito del negocio, en primer lugar, radica en la calidad y estandarizacién de pro-
ductosy, en segundo lugar, la forma que tienen de trabajar con su equipo; buscan-
do siempre optimizarlos procesos con muchainnovacién; como prueba de ello esta
su ya mencionada certificacion HACCP y viene en camino una ISO para que asilos
futurosinversionistas tenganla tranquilidad de que tratan con una empresa formaly
estructurada.

Suproyeccidn, acortoplazo, es abrirtres franquicias antes delinicio delverano 2025
y, a partir de ahi, la meta es abrir cinco franquicias por afio. Todo esto sera posible
gracias a que han apuntado a que su franquicia se categorice como una franquicia
low cost, es decir, que no se necesita mucho dinero parainiciarlay el periodo de re-
cupero es corto.

Imagenesobtenidasde: https://www.mrpaletaperu.com/yhttps://www.instagram.
com/mrpaletaperu/?hl=es

28 Andlisis de Peligrosy Puntos Criticos de Control, conocido como HACCP, esun sistema de gestion de Inocuidad
Alimentaria que permite identificaringredientes o elementos potencialmente peligrosos, asicomo otros peligros
latentes entodaslas fases de produccion de alimentos. Para mayorinformacion, revisar: https://www.eurofins-en-
vironment.es/es/que-es-el-sistema-haccp/
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PRACTICAS OPTIMAS EN LA GESTION DE LAS MARCAS.

MANTENERLASOLIDEZDE LAMARCA: Eluso correctodelamarca

Una vezregistradala marca hay que preocuparse de sumantenimiento en el Registro de marcas,
pagando las debidas tasas de renovacién cada diez aflos. Ademas, es menester mantener su
prestigio enelmercado, utilizandola de forma diligente como se indica a continuacion:

» Emplearelsimbolo ®, queindica que se trata de unamarcaregistrada.

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

» Utilizar la marca siempre de la misma forma. Sila marca esta registrada con una grafia, dise-
no, color o tipo de letra particular, velar por que siempre sea utilizada de la misma forma. No
hay que modificarla, por ejemplo, utilizando guiones, abrevidndola o expresandola mediante
una combinacion o abreviacion (por ejemplo, se escribird “pluma estilografica Montblanc”, y
no “MontBlanc”).

» No se debe usarlamarcacomo unsustantivo. La marca se usara exclusivamente como adje-
tivo (porejemplo, hay que decir “bloques de construcciéonLego”, no “los Lego”).

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

» No se debe usarlamarcaen plural (porejemplo, se dird “unahamburguesa Bembos”, no “una
Bembos”).

» Establecerdirectricesy practicas optimas claras que ensefien eluso de lamarca al personal,
los proveedores, los distribuidores y los consumidores. Velar por que todos los interesados
observensinexcepcidnlasnormasy directrices.

» Mantener un archivo de toda la publicidad y documentacién con fecha cierta, en donde se
acredite el uso de la marcarespecto de los productos o servicios para lo que esta registrada,
paraevitaren el futurouna posible cancelacion porfalta de uso.

20. Denominacion social, nombre comercial y
nombre de dominio

Elfranquiciadordebera sopesarsiautoriza alos franquiciados a que usen el nombre delafran-
quicia en una denominacién social, nombre comercial o nombre de dominio. Conviene evitar
dichaposibilidad, aunque enalgunos casos (noenelPeru)lalegislaciénobligaaregistrarcomo
nombre comercial elnombre con el que el franquiciado piensaemprenderla actividad comer-
cial delafranquicia. Enesos casos, el franquiciador debera controlar ese registroy asegurarse
de que su propio registro prevalezca por encima del franquiciado. Debera controlar también
los nombres de dominio que pretenda utilizar el franquiciado sien ellos ha de figurarelnombre
delafranquicia.
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alUallala

La empresa Applauzi S.A. nace con la marca Applauzi en el afo 1987, era una marca
dirigida a fabricar y comercializar ropa deportiva en tiempos duros y dificiles para
Perd, En el 1989 los hermanos Liliana y Jorge Villalobos empiezan a trabajar con una
nueva propuesta,confeccionaryvenderropasdebafio, supuntode operacionesera
el sdtano de la casa de sus papas, donde instalaron tres maquinas de confecciony
atendianenunsaloncito aparte delacasa,enelafo1990 se mudan porprimeraveza
unlocal alquilado. Es aquidonde empiezan a formalizarse, contratar personal, tener
ventas facturadas y declarar sus impuestos. Usando la marca Applauzi, el negocio
seguia creciendoy en el afo 1996 confluyen una serie de factoresimportantes: em-
pezaronabuscarmercados de exportaciony laprimeradificultad que tenianeraque
suU marca sonaba a marca italiana; sin embargo, ellos querian ser conocidos como
una marca peruana. En esos momentos llegd la cadena de tiendas Ripley a nuestro
pais, los que deseaban comprarles sus productos. Aqui se presentala segunda difi-
cultad: Applauzipara ese entoncesyale vendia a SagaFalabellay, porcontrato ellos,
no podian vender productos con dicha marca a Ripley. Entonces crearon la marca
Aguaclara, que para el 2002 ya se habia posicionado como una marca exclusiva de
Applauzi S.A., pero eso tuvo un proceso de asimilacion para sus consumidores, hoy
endiatodalaproduccionsale conlamarcaAguaclara. Poraquellos afios, solo se de-
dicabanalaventaal pormayory al pormenor, tenianuna pagina web que no era muy
usadaenese momentoyempezaron aabrirvarias tiendas a nivellocal.

Hoy en dia se dedican a un segmento diferente, si bien a lo largo de estos mas de
treinta aflos han sufrido varias transformaciones, una delas masimportantes hasido
el cambio del mercado elegido, hoy en dia han decidido entrar al mercado de re-
sorts, esunmercado donde ofrecen outfits completos parapersonasquevaaunre-
sort, tienenvestidos de seda, salidas, accesorios, sandalias, lentes de sol, bolsos de
playa, entre otros productosy, por supuesto, las ropas de bafio que es su producto
bandera, yano compitenconmarcaslocales porelreducido mercado que tienenen
el Pery, sino compiten con marcas extranjeras porlo que estan haciendo el esfuerzo
deinternacionalizarla marca, con esa finalidad han hecho sesiones de fotos en Sud-
africa, México, Francia.
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Cuentan con cuatro tiendas fisicas en Pery, una tienda online para Peru y otra tienda
online paraEstados Unidos de Américay elresto delmundo, tienenunafranquiciaen
elHard Rock Hotel Punta Cana. Esta fue la segunda franquicia que abrierony que si-
gue funcionando muy bien, las otras dos franquicias que abrieron tuvieron que cerrar
porproblemas de ubicaciéndellocaly porlapandemia.

Hanaprendido quelaubicacioneslomasimportante. ElHard Rock Hotel Punta Cana
esunresort que tiene huéspedes que tienen muy buen nivel econdmico, buenosin-
gresos y buena capacidad de gasto, al ser un hotel con concepto de resort, tienen
un publico cautivo que varotando todas las semanas, son aproximadamente dos mil
personasrotando porsemana.

Conrelacion a su propiedad intelectual, tienen el registro de su marca en Perd, Chile,
Paraguay, Ecuador, Colombia, México, Panam4d, Republica Dominicana, Estados Uni-
dosde América,laUnionEuropeay estanviendolaposibilidad deregistrarsumarcaen
Sudéfrica, China, tienen sus registros en todos los paises donde operany otros regis-
tros confinesde prevencionenlos destinos que consideranmasrelevantes paraellos.

La franquicia les ha permitido pensar en un crecimiento estratégico, hace muchos
afos tuvieron una capacitacion por parte de la Camara de Comercio de Lima y por
Promperu, ahifue donde surgié laidea de operarbajo elmodelo de negocio de fran-
quicias, tuvieron claro que lo que ellos necesitaban era otorgar franquicias de distri-
bucidn, esdecir, elinversionista colocalatiendaconloslineamientos que ellosle dan
y segun el manual de marcasy, ademas, les comprala mercaderia a ellos a un precio
rebajado o especial, aefectos de que el franquiciado tenga una utilidad interesante.
AsifuncionalafranquiciaenPunta Canayestafuncionando muybien, estdnconellos
desde el 2016, yafirmaron su primerarenovacion porcinco afosyenel 2026 firmaran
susegundarenovacion.

Ahora estan pensando enun modelo de franquicia en donde el franquiciado no ten-
ga que hacerlainversién enun 100%, sino que este ponga la tienda y la mercaderia
se le entregaria a concesion, con un precio distinto, para cubrir el riesgo que implica
laconsignacidn, seriauna franquicia de distribucion, pero amodo de consignacion.

El éxito del negocio radica enla ubicacion de las tiendas y en el caso de Pery, ellos
operantodas sus tiendas, porlo que dan un servicio exclusivoy cercano a sus clien-
tes, porejemplo, tienen clientes fieles a determinada vendedora, la cual conoce sus
gustosynecesidades.

Su proyeccién amediano plazo esrealizarlainternacionalizacion de lamarca de ma-
neramasagresivay paraellosevanaapoyarenelmodelo de negocio de franquicias.
Esperanencinco anostenerfranquicias ensitiosimportantes como Dubai.

@

“ & aslaciara

Imagenes obtenidas de: https://www.aguaclara-swimwear.com/
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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 paralaformaciondelosfranquiciados (videos, guias, podcasts, etcétera)
odelpublicosilafranquiciase dedicaalaensefianza.

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

» Prospectos de lafranquicia.
» Programasinformaticos creados expresamente parallevarlafranquicia.

» 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); en Peru, aunque no hay casos especificos de franquicias con derechos de autor
documentados publicamente, podemos mencionar como un ejemplo basado en persona-
jes peruanos protegidos por el derecho de autor a los personajes de “Pataclaun”. Este es un
grupo de personajes interpretados por Carlos Alcantara, Wendy Ramos, Johana San Miguel,
Gonzalo Torresy Carlos Carlin, que formaron parte de un exitoso programa cémico. En el caso
hipotético de que se quisieran usar estos personajes como parte de una franquicia deberia
otorgarselalicenciarespectiva.

» Menus, boletines, fotografiasy planos.

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

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

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

Cuando surge unadiferencia entre las partes enlafranquicia, no conviene que el franquiciador
busque imponerse con argumentos legalistas, salvo en casos de incumplimiento muy grave
del contrato, tales como: alentar a que los demas franquiciados incumplan el contrato, revelar
informacion confidencial, utilizar indebidamente las marcas y demas derechos de propiedad
intelectual de la franquicia, tener intencién de establecer un negocio competidor o no pagar
los canones estipulados. En esos supuestos, la obligaciénineludible del franquiciador es pro-
ceder conrapidezy eficacia para que la contraparte no se salga conla suyay que ello sirva de
advertencia a los demas franquiciados. A menos que el problema sea muy grave, habrd que
dialogarconelfranquiciado parabuscarunasolucion. Loideaesempezarporlanegociaciony,
si eso falla, recurrir ala mediacién o conciliaciény en ultimainstancia al arbitraje. La via judicial
debe ser el ultimo recurso. Una manera de allanar el camino es incluir una cldusula de solucién
de diferencias en el contrato, porla que las partes queden obligadas a recurrir a la mediacion
delaOMPIly, sinohayacuerdo, al arbitraje acelerado.*°

Cuestioneslitigiosas mas habituales enun contrato de franquicia:

Incumplimiento de los pagos

Una de las causas de mayor numero de diferencias es el impago del canon de explotacion
cuando el franquiciado quellevayauntiempo enlaactividad deja de pagarlo porque conside-
raescaso la utilidad que obtiene.

Eleccion del emplazamiento y usurpacion de la zona estipulada o intromi-
sidon enla clientela ajenay redes de distribucion

Por lo general, incumbe al franquiciado escoger el emplazamiento y el franquiciador debe
ayudarlo, pero en ultimainstanciatiene derecho arechazarellugar elegido. Elrechazo delem-
plazamiento que escoge el franquiciado puede provocar diferencias entre las partes. También
surgen problemas cuando el franquiciado entiende que se usurpa su zona porque el franqui-
ciador abre establecimientos competidores a proximidad del territorio que se le ha asignado.

S0Lacldusulaquerecomiendala OMPlsobre lamediacionseguida, enausencia de solucion, de arbitraje acelerado
puede consultarse en: (http://www.wipo.int/amc/es/clauses/index.html#2).
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Hay otras maneras de competir con el franquiciado, como venderlos productos porlinternet o
en establecimientos que radican en el territorio asignado.

Practicas y procedimientos contables

Elcontrato de franquiciaimpone al franquiciadola obligacion de presentarampliainformacioén
para que el franquiciador pueda evaluar el rendimiento y comprobar si se cumple el pago del
canonde explotaciénylas demas obligaciones del contrato. Muchas diferencias se debenala
no presentaciéndeinformacion.

Uso indebido de fondos para publicidad

En la franquicia se constituye un fondo especial para publicidad, con las aportaciones de los
franquiciadosy gracias al cual se sufragala publicidad delnombre comercial (0 todala ensefa)
delaempresa. Elempleo con otros fines del capital de ese fondo se considera “uso indebido”
y generaunlitigio.

Supervisiony apoyo

Uno de los atractivos que tiene la franquicia, como forma de hacer negocios, es el apoyo per-
manente que brinda el franquiciador al franquiciado a lo largo de todo el contrato. La falta de
formacidény delapoyo convenidos es fuente de litigio.

Proveedores autorizados

Paramantener el control de calidad, lo habitual es que los franquiciadores exijan que los franqui-
ciados adquieran determinados articulos a proveedores autorizados y, en algunos casos, a los
franquiciadores mismos. Si el franquiciado averigua que 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 franqui-
ciado espera obtener de la franquicia; y de ahi que aspire a comprar materia prima a un precio
mas barato que silacomprara porsucuenta. El conflicto surge silos franquiciados creenquela
competenciapagamenos poresamisma materia prima.

Diferencias de trato

Por norma general, las ventajas que el franquiciador ofrece a un franquiciado deben hacerse
extensivas al resto de los franquiciados, salvo que se pueda justificar que, por circunstancias
especiales, las ventajas solo pueden ofrecerse exclusivamente a un franquiciado.
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Cesiondelalicencia de franquicia

Si, porlarazén que sea, el franquiciado desea vender la franquicia, el franquiciador debera fa-
cilitarese procesoyayudarloaencontraruninteresado encomprarla. Elfranquiciador solo po-
drarechazarlacandidatura de compradores potenciales que proponga el franquiciado sitiene
razones fundadas paraello.

Falsas declaraciones por el equipo de gestiony ventas del franquiciador

Otra causa de litigios son las falsas declaraciones realizadas por los empleados del franqui-
ciador alos interesados en adquirir la franquicia para convencerlos de que firmen el contrato.
(Lo mas habitual es inflar las previsiones de beneficios o no exponer correctamente las condi-
ciones de lainversidn inicial). Por consiguiente, es importante poner en guardia a los equipos
de gestiony ventas del franquiciador sobre el peligro de la exageracion alos fines de venderla
franquicia. Ademas, enlos paises enlos que lalegislacién contemplarequisitos especificos en
materia de divulgacion (que no es el caso de Peru), hay que esforzarse por cumplir esos requi-
sitos, porcuanto alno hacerlo se corre elriesgo de serdemandado por el franquiciadoy porlas
instituciones competentes.

Modificacion del método de explotacion y del nombre de lamarca

Dentro de lo posible, los franquiciadores propiciaradn que los franquiciados participen en la
modificacion del método de explotarla franquiciay en la busqueda de un nuevo nombre para
la marca. Ambos trabajos suelen entrafar costos elevados; por consiguiente, es preciso que
los franquiciados estén totalmente de acuerdo y se comprometan con los cambios propues-
tos. Enlamedidaen que el cambio delnombre de lamarcaimplique uncambioenlamarcaola
creacidndeunavariante delamisma, habra que tenerencuentalas consecuenciasjuridicasde
esosactos, tantoenlatitularidadycomoenelderechoautilizarlamarca; esacuestiéndebe ser
abordaday aclarada debidamente.

Diferencias en materia de propiedad intelectual

Por lo general, las diferencias surgen en este ambito por el hecho de que el franquiciado no
utilice los derechos de propiedad intelectual concedidos por el franquiciador segun lo pac-
tado; unterceroinfringe los derechosy se debe decidira quién corresponde interponerla de-
nunciay correr con los gastos; el franquiciado es demandado porinfraccion de derechos de
propiedadintelectual y hay que establecersielfranquiciadoresta obligado a sumarse al pleito
endefensadelfranquiciado o aindemnizarlo. También surgen problemas unavez extinguido el
contrato si el franquiciado continda utilizando la propiedad intelectual de la franquicia o revela
informacion confidencial adquirida durante larelacion de franquicia. Enlos casos enlos que el
franquiciador procure 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 ad-
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hiriera a normas especificas de control de calidad como se habia pactado y que, por consi-
guiente, abandond los derechos sobre lamarca en razén de una “nuda licencia”. Otro ejemplo
de problema que puede originar un litigio de propiedad intelectual es que el franquiciador no
haya registrado la marca al crear la franquicia y el franquiciado haya procedido al registro de
la misma en su propio nombre; cuando se produce ese tipo de situaciones, lo recomendable
es introducir una clausula en el contrato por la cual el franquiciado transfiere la marca al fran-
quiciador. La otra posibilidad es que el franquiciador funcione o realice sus actividades bajo
unamarca especifica, pero permita que los franquiciados afadan una descripcién geografica,
como “Ecuador” o “Colombia”. En esos casos, el franquiciado aveces hace valer sus derechos
sobre lamarcay ladescripcion geografica. De ahique deba evitarse ofrecer al franquiciadola
posibilidad de afiadirdescripciones enlamarca.

La posibilidad de que se produzcan litigios y malentendidos podria minimizarse si se mantie-
ne una documentacion adecuada. Ademas, unalabor concienzuda por parte del franquiciador
durante el proceso de seleccion del franquiciado puede contribuir a evitar o minimizar futuros
problemas. Laseleccionadecuadadelfranquiciado es fundamental parael éxito de la franqui-
cia. Auncuandonohay garantias, elhecho de que el franquiciadorhayainvertidoladebida can-
tidad de tiempo y de energia para realizar una evaluacién detenida de la idoneidad y las cua-
lificaciones del franquiciado (experiencia, solvencia patrimonial, motivacion y compromiso)
puede suponer muchos menos conflictos. Andlogamente, es importante que el franquiciado
tome tambiénsus precauciones, solicitando asistencia de expertosy estudiando debidamen-
te las obligaciones financieras potenciales en que puede incurrir alos fines de estar seguro de
que podra cumpliresas obligacionesy de que el negocio serdrentable.

LA GESTION DELOS SECRETOS EMPRESARIALES?'
1. Hay que haceruninventario de los secretos empresariales:
» Informacion cientificay técnica:
e Informacion sobre los productos:

- Caracteristicas técnicasy recetas, compuestos y formulas que son de propiedad del
franquiciador

e Informacionreferidaalafabricacion:

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

-> Planos, dibujos técnicos, croquis y diagramasy caracteristicas mecanicas

S'Verdelarticulo 260 al 266 de laDecision Andina 486, Régimen Comun sobre Propiedad Industrial
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e Tecnologiainformatica:

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

> Documentos de disefio de programas informaticos

> Algoritmos, formulasy cuadros de flujo de datos

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

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

» Informacidn estratégica

¢ Planes de explotacion, de publicidady de mercadotecnia

e |deasliterarias plasmadas; métodos comerciales o de explotacion que confieranunaven-
taja particular

e Estrategiasdeinversion
e Informes de estudios de mercadoy de seguimiento de lacompetencia

e Contratos: datos de informacion confidencial de mercadotecnia, tarifas de publicidad,
nuevos nombres de productos y marcas, disefios o elementos graficos de los articulos de
embalaje, etcétera

» Informacioén financiera

e Datos sobre costosy precios
e Previsiones financieras
e Facturaciony catalogos de precios

e Salariosy planesderetribucion del personal
» Informacion comercial

e Contratos conproveedores

e Acuerdos

Base de datosy compilaciones de datos electronicos

Informacion sobre los clientes

e Informaciéonsobre el personal
2. Medidas de proteccion:
» Referidasalpersonal:

e Fomento detomade conciencia/fuertes medidas de observancia

e Contratosoclausulasypactosrestrictivos (prohibicion de competiry prohibicién de con-
tratar personal o de ganar clientes que pertenecenala contraparte)
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e Comprobarque el nuevo personal que proceda de firmas de la competencia no haya co-
metido actos de apropiacionindebida de secretos empresariales

e Enelmanualdelpersonalhay que hacerhincapié enlaimportanciadelos secretosempre-
sarialesy delos procedimientos que hay que seguir para proteger esos secretos

e Utilizaracuerdos de confidencialidad enlasrelaciones conconsultores, socios, contratis-
tas, etcétera

» Medidas de proteccion:

e Guardarconllave ladocumentacion

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

e Ladocumentacion se entregarad exclusivamente a quienes debenhaceruso deella

» o«

¢ | os documentos se distinguirdn con leyendas como “confidencial”, “prohibida la repro-

duccion”, etcétera

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

e Restriccion del acceso; registro en la recepcidn, libro de visitas, acompafantes para las

y o«

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

e Vigilar el uso de las fotocopiadoras, escaner y computadoras. Los documentos no se
arrojaranalapapelera, sino que se destruiran conlaméaquina trituradora

e Vigilarlatransmision de documentos porInternet

22. Vigenciadel contrato

No hayunaregla, pero porlo general, el contrato de franquicia suele durarcinco o diezafos. Un
pequeio porcentaje delos contratos nollega alos cinco afos. Franquicias como McDonald'’s,
BurgerKing, Subway, KFC y Bembos otorgan licencias de veinte afos, lo que se explica porla
duracién de los contratos de arrendamiento de los franquiciados y el elevado capital necesa-
rio para poneren marchaelnegocio.

Laventajade pactaruncontrato de cinco afos es que el franquiciador podra presentarunnue-
vo contrato de franquicia con nuevas condiciones y nuevos canones cada vez que debareno-
varse el contrato, aun cuando la introduccion de condiciones y canones diferentes puede dar
pie aconflicto. Ademas, los contratos de cinco afios permiten que el franquiciadorno proceda
a la renovacion si los resultados del franquiciador dejan mucho que desear. Si en el contrato
no se estipula el derecho del franquiciado a una renovacion automatica, serd mas facil porlo
general paraelfranquiciadorrechazarla prérroga que resolver el contrato. Las causas de reso-
lucidn de un contrato en este ambito no estanreguladas en Perd, pero a veces estan contem-
pladas enlalegislacion nacional de otros paises.
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Alos fines de establecerun plazoinicialrazonable debe tenerse en cuenta el tipo de actividad,
losrequisitosy lainversion necesaria para entender el negocio, asicomo la utilidad o beneficio
que genere.

Causas de resolucioén anticipada del contrato

Es sumamente importante preservar el derecho aresolver el contrato, pues de cara al mundo
exterior, los franquiciados son el propio franquiciador. Por ejemplo, poquisimos clientes de
Montalvo Salén & Spaestanal corriente de que enrealidad no son clientes del Grupo Montalvo,
sino clientes de otra entidad cuya conexidn con este grupo es el contrato de franquicia. Por
consiguiente, si el franquiciado actua mal, lo normal es que el franquiciador desee tomar me-
didas inmediatas para evitar perjudicar a la marca; entre esas medidas puede estar la resolu-
cion del contrato de franquicia. Por consiguiente, para el franquiciador es sumamente impor-
tante que en el contrato se estipule el derecho a resolver este Ultimo en el supuesto de que el
franquiciado incumpla determinadas disposiciones del contrato. Porlo general, los contratos
de franquicia no suelen contener clausulas similares que concedan esas mismas facultades al
franquiciado.

Conlasalvedad de que lalegislacion peruana no reglamenta las causas de resolucion de este
tipo de contratosy que elloincumbe alalegislacién nacional de cada pais, siasidecide hacer-
lo, a continuacidn, se exponen varios principios rectores en lo que respecta a las clausulas de
resolucién delos contratos de franquicia:

» Espreciso estipulardeformaclaray sin dejarespacio paraelequivocolas situacionesenlas
que elfranquiciadorpodraejercitarlafacultad deresolverel contrato. Hay que enumerarlas
situaciones que pueden dar pie a ese derecho. Los tribunales de determinados paises no
ven con buenos ojos que una parte (sobre todo cuando esa parte tiene mas poder econoé-
mico que laotra) tenga derecho aresolverun contrato alargo plazo porincumplimientosre-
lativamente leves del contrato de franquicia. Por ejemplo, enlos Estados Unidos de Améri-
ca, eldocumento de informacion precontractual es todopoderoso. El franquiciador puede
resolver un contrato de franquicia firmado por veinte afios si el franquiciado se retrasa tres
dias en el cumplimiento de las obligaciones de pago, siempre y cuando esa clausula figure
eneldocumento deinformacién precontractual.

» Determinadas causas de incumplimiento son tan graves que exigen una resolucién inme-
diata; entre esas causas estan las situaciones enlas que el franquiciado estainvolucrado en
actos de competencia desleal; ha violado derechos de propiedad intelectual, ha divulga-
do informacién confidencial, esta alentando a los demas franquiciados a que no cumplan
el contrato de franquicia o esta declarando intencionadamente menos de lo facturado. En
funcion de la situacion de que se trate, el franquiciador deberéa considerar la posibilidad de
adoptar una posicién alternativa, por ejemplo, ofrecer asistencia al franquiciado por la via
de la negociacidén y la mediacién, conciliacion o arbitraje, antes de emprender acciones
judiciales que podrianllevaralaresolucion del contrato.
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» Enelcontrato debe estipularse un plazo de notificacidény, segunlas circunstancias, lafacul-
tad de subsanar o remediar el incumplimiento. Por ultimo, si hay que proceder a la resolu-
cion, debe actuarse de formajustay educada.

La prorroga del contrato

Engeneral, elfranquiciado espera que tras el plazoinicialle sea concedidauna prérroga porel mis-
mo tiempo que se pactd enel contratoinicial para explotarlafranquicia, siemprey cuando se cum-
planlas condiciones estipuladas. En caso de reventa (cesidn de un franquiciado a otro) de la fran-
quicia se puede conceder al nuevo franquiciado un plazo “garantizado” para explotar la franquicia
equivalente al que se ofrece atodo nuevo franquiciado, y no solo el periodo restante estipulado en
lafranquicia original, pero ello va a depender exclusivamente del acuerdo entre las partes.

Serecomienda consignarenla cldusula de prorrogalas siguientes condiciones:

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

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

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

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

» Puede que el franquiciador tenga que pagar un canon de renovacién. Como el interés pri-
mordial del franquiciador es que, en la medida en que haya funcionado de forma satisfac-
toria, el franquiciado permanezca enla franquicia, si se fija el canon de prérroga, debera ser
la cantidad minima necesaria para reembolsar los gastos juridicos y administrativos en que
incurra el franquiciador para formalizar el nuevo contrato de franquicia.
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» 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 (enalgunos paises no existen), lainclusionde unrequisi-
to deunaclausula derendimiento minimo en el contrato de prérroga es totalmente distinto. Los
franquiciadores deben considerarla posibilidad de incluiruna disposicion en el sentido de que
no tienen obligacidn de prorrogar el contrato silos resultados obtenidos por el franquiciado no
superan el tramo del 10% de la escala, aun cuando eso solo funciona silos territorios dados en
franquicia olaszonas de captaciéon son comparables entérminos generales.

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

Es importante precisar que, en el caso de Perd, al no haber regulacién especifica sobre la
materia, enrealidadlo que va aprimar siempre eslavoluntad delas partes contratantesyloque
especificamente se consigne enlas clausulas del contrato de franquicia.

23. Condiciones de la cesion de la franquicia

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

24. Solucion de diferencias

Como en cualquierrelacién, comercial o de otro tipo, las cosas pueden salir mal. La prudencia
y el sentido comun aconsejan, por consiguiente, que se reflexione sobre posibles problemas
que pueden plantearse y estropear una relacion que por lo demads es buena. Ese consejo se
aplica a todas las relaciones comerciales, pero es particularmente importante en el contexto
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de las franquicias, en el que se contempla unarelacién alargo plazo de estrechay regular co-
laboracion entre el franquiciadory el franquiciado. Anticiparse a los acontecimientos suele ser
lamejor prevencion. No obstante, sipese atodos los esfuerzos surgen problemas, elmodo en
que se abordeny se solucionen sera decisivo parala perduracion de la franquicia.

Elfranquiciadory el franquiciado siempre pueden recurrir a la via judicial en caso de incumpli-
miento de las disposiciones delcontratoyenalgunos casos ésa seralamejorformaderesolver
una diferencia. 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 lamediacién o conciliaciény el arbitraje, pues
no duran tanto tiempo y, en el caso de la mediacién o conciliacién, son menos onerosos. En
particular, el arbitraje es el mejor método para solucionar diferencias cuando las partes estan
endiferentes paises.

EnPerd,lonormalesque enelacuerdo se prevealaposibilidad derecurrirala conciliaciony/o al
arbitraje, estos métodos alternativos de solucion de controversias estan establecidos porley
ennuestro pais. Adiferencia de laconciliacién, el arbitraje se parece mas al pleito cldsico, pues
el procedimiento termina con la decision del arbitro, la decisién adoptada se debe ejecutar.
Porotrolado, enlaconciliaciénlas parteseligenporconsensoaunconciliadoraquienincumbe
facilitar la solucién de la diferencia y para lo cual procura hacer que las partes se pongan de
acuerdo. Esdecir, elconciliadorno posee autoridad paratomarunadecisionsobre elasuntoen
si,sinoquesuautoridadselimitaapropiciarquelaspartesencuentrenunasolucionsatisfactoria
para ambas. Durante el tramite de la conciliacidon se ofrece a las partes la oportunidad de
exponer sus respectivas posiciones al conciliador y propongan una féormula conciliatoria, de
ser el caso que las partes lleguen a conciliar, este acuerdo también tiene mérito ejecutivo. Por
lo general, antes de recurrirauno de ambos métodos de solucion de diferencias se aconsejaa
las partes queintentenrecomponerlasituacionporlaviainformal, de serposible, conversando
cara a cara. A nivel local, se cuenta con diversos centros de conciliacién y arbitraje, como,
por ejemplo: Centro de Arbitraje de la Cdmara de Comercio de Lima, Centro de Arbitraje del
Colegio de Abogados de Lima, entre otros®2.

Servicios de soluciéon de diferencias que presta el Centro de Arbitraje y Mediaciéndela
OMPI

El Centro de Arbitraje y Mediacién de la OMPI (el Centro de la OMPI) es reconocido por su neu-
tralidad en la solucidn de diferencias en el ambito internacional. Brinda mecanismos alternativos
paralasolucion de diferencias, 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.

$2Paramayorinformacion, sugerimos consultar el Directorio de los Centros de Conciliacién Gratuitos del Ministerio
de Justiciay Derechos Humanos: https://www.gob.pe/institucion/minjus/informes-publicaciones/2040828-cen-
tros-de-conciliacion-gratuitos
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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 demasinteresados en el procedimiento pueden presentar los documentos por via
electrénica para facilitar la comunicacion. El Centro de la OMPI vela por la eficacia de todos los
aspectos del procedimiento.

Lalaborde mediaciéndela OMPIpermite resolver mas del 70% de los casos, y enlo que respecta
al arbitraje, lasolucionllegaacercadel 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/

25. Cuestionesrelativas alarescisiono
resolucion del contrato

Unavezrescindido oresuelto el contrato, el franquiciador se tendra que ocuparde lasrepercu-
siones de ello enlareputacion de la franquiciay el riesgo de que el antiguo franquiciado haga
uso delamarca, los secretos empresarialesy lademas documentacion secretay conocimien-
tos técnicos adquiridos araiz del contrato. Con ese fin se estipulan cldusulas para protegerla
marcaylaimagende marca; esas disposiciones se conocentambiéncomo pactosdenocom-
petencia y que restringen el derecho del antiguo franquiciado de ejercer una actividad que
compita conlafranquicia.

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

» Cancelarelregistrodelalicenciade uso delamarcaconcedida porel franquiciador.

» Cambiarlosletrerosyladecoraciéndellocaly delos vehiculos.

» Restituirtodalapublicidad, articulos de embalaje, de mercadotecniay medios publicitarios
que guardenrelacion conlafranquicia.
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» Cesarelusodelosarticulos de escritorio, elementosimpresos, sitiosweb, etcétera, quelle-
venlas marcas de comercio, marcas de servicio, nombres comercialesy nombres de domi-
nio del franquiciadory demas elementos que guardenrelacidon conla franquicia.

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

» Cesarelusodel material del franquiciador que estd amparado por derecho 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 derechosyluegovendenellocal aunnuevo interesado como franquicia “llave enmano”.

El pacto de prohibicion de competir, que impide que el antiguo franquiciado compita con la
franquicia, es considerado una restriccidn al comercio y surtird efectos Unicamente si se en-
tiende quelarestriccidonesde caracterrazonable, prudencial o proporcionado. Paraesolares-
tricciéon debe cumplirlas tres condiciones siguientes:

» Laduracionde larestriccidon. En general, se recomienda un afio como maximo.

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

» Lazonarestringida. Lazonaenlaque se prohibe competirconlafranquiciadeberalimitarse
ala que se pactd en el contrato y, si no esta estipulada con precisidn, se entendera que es
la “zona de influencia” del establecimiento franquiciado. Es decir, si el 80% de los clientes
delfranquiciado vive acinco kildmetros dellocal no tendriajustificacion alguna prohibiruna
zonamas extensa.

26. La accion colectiva

No ha ocurrido en el Peru, pero sucede cuando se presentan problemas con el franquiciador
y el franquiciado no se anima a emprender “solo” la batalla en los tribunales. Aunando esfuer-
zos, los franquiciados que se encuentran enuna situacion similarpodraninterponerunaaccion
colectiva en nombre del grupo de franquiciados. En las jurisdicciones en que no es comun la
accion colectiva, los franquiciados con problemas semejantes podran sumarse a la accion
emprendida por otros. Para protegerse de esa eventualidad el franquiciador suele estipular
que, encaso delitigio o arbitraje, el franquiciado podra presentar exclusivamente las reclama-
ciones propiasynolas 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 propiedadindustrial y el derecho de autor.

La propiedad industrial incluye las patentes de invenciones, las marcas y otros signos distinti-
vos, los disefios industriales y las indicaciones geogréficas. El derecho de autorincluye obras
literarias -tales como: novelas, poemas y obras de teatro-, peliculas, obras musicales, obras
artisticas -tales como dibujos, pinturas, fotografias y esculturas-, y disefios arquitecténicos.
Los derechos conexos al derecho de autorincluyen los derechos de los artistas intérpretes y
ejecutantes sobre susinterpretacionesy ejecuciones, los delos productores de fonogramasy
los delos organismos de radiodifusionrespecto 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, aunque pueden también ser
regionales o subregionales, como en el caso de la Comunidad Andina de la cual Peru es Pais
Miembro, y su vigencia se limita al territorio del pais o la regién en cuestion. Por consiguiente,
un derecho de propiedad intelectual obtenido en unajurisdiccidon determinada solo es valido
enesajurisdiccion.

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 comprarun producto o contratarun servicio que, por su caractery cali-
dad, indicados por sumarca unica, se adecua a sus necesidades.

La marca ofrece proteccion a su titular garantizandole el derecho exclusivo a utilizarla para
identificar productos o servicios, o a autorizar a un tercero a utilizarla a cambio de un pago. El
periodo de proteccidn varia en Peru es de diez aflos y una marca puede renovarse indefinida-
mente, siempre que se abonen las tasas correspondientes. El Indecopi, asicomo las autorida-
desjudiciales peruanas, hacenrespetarla proteccion conferida alas marcasy tienenla potes-
tad de sancionarlos actos deinfraccion contra estas.

Las marcas pueden consistir en una palabra o en una combinacién de palabras, letras y cifras.
Pueden consistirasimismo endibujos, simbolos, signos tridimensionales como laformay elem-
balaje de los productos, y signos auditivos como la musica o sonidos vocales, fragancias o co-
lores utilizados como caracteristicas distintivas. Ademas de las marcas que identifican el origen

33Extraido de ;Qué eslapropiedadintelectual? (publicacién N° 450 dela OMPI(E)IISBN 978-92-805-1155-40:
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_450_2020.pdf), salvo eltitulo correspondiente al secreto
comercial, que hasidotomado de Laclave delapropiedadintelectual - Guia parapequefiosy medianos expor-
tadores, publicadaporel Centro de Comercio Internacionalyla Organizacién Mundial de laPropiedad Intelectual
(OMPI)(Ginebra,2004).adaptado aPeru: https://www.wipo.int/en/web/business/sme-intermediaries-toolkit
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comercial de productos y servicios, existen otras categorias de marcas. Las marcas colectivas
son propiedad de una agrupacion de personas legalmente constituidas cuyos miembros las uti-
lizan para identificarse con un nivel de calidady otros requisitos establecidos por la asociacion.
Ejemplos dedichasorganizacionesennuestro paissonlasasociacionesde productores, artesa-
nos,comerciantesy prestadoresde servicios. Lasmarcas de certificacidnsonsignosdestinados
aseraplicados aproductos o servicios cuya calidad u otras caracteristicas han sido certificadas
por el titular de la marca®4. Sera el titular quien podra autorizar su uso a cualquier persona cuyo
producto o servicios cumplalas condiciones establecidas en elreglamento deusodelamarcay
no podrd usarse enrelaciéon con los productos o servicios producidos o prestados o comercia-
lizados por el propio titular de la marca®®. Las normas de calidad aceptadas internacionalmente
“ISO9000” sonun ejemplo de estas certificaciones ampliamente reconocidas.

La proteccidnjuridica de la marca se obtiene mediante el registro. El registro se obtiene pre-
sentando la correspondiente solicitud en la oficina nacional de competente, en este caso, la
Direccién de Signos Distintivos del Indecopi. La solicitud de otorgamiento de un registro de
marca puede serrechazado, si el signo solicitado se encuentraincurso en alguna “prohibicion
absoluta deregistro”*¢, a continuacionlos casos mas frecuentes:

» Signos que carezcan de distintividad, es decir, que no sean capaces de cumplirla funcién de
una marca, que es distinguir un producto y/o servicio en el mercado y que permitan al con-
sumidoridentificarun origen empresarial determinado. Porejemplo, unpunto (.),unguion(-).

» Signos que consistan exclusivamente enformas usuales de un producto. Porejemplo,nose
puede registrar como marca un signo que consista exclusivamente en laforma de un balén
de gas paracocina, ya que esta es una forma usual y necesaria para comercializar este tipo
de productos porrazones técnicas, porlo que es indispensable que todos los competido-
res de lacomercializacion de dicho producto puedanusarlo en el mercado.

» Signos que consistan exclusivamente enformasuotros elementos que denunaventaja fun-
cional otécnicaal producto o servicio al cual se aplica.

» Nombres genéricos. Por ejemplo, no se puede registrar como marca un signo que utilice
exclusivamente el término SILLA para distinguir sillas; esta serd rechazada, pues “silla” es el
nombre genérico del producto.

» Nombres comunes o usuales. Por ejemplo, no se puede registrar como marca el signo que
exclusivamente consistaeneltérmino CHELA para distinguir cervezas; esta serarechazada,
pues “chela” esuntérmino usual en el contexto peruano para hacerreferenciaa “cerveza”.

» Nombres descriptivos. Son palabras que se emplean en el comercio para describir el pro-
ducto o servicio en cuestion. Por ejemplo, la marca constituida exclusivamente por el tér-
mino DULCE sera rechazada para distinguir chocolates por describir una caracteristica del

34 VerArticulo 185 delaDecision Andina 486, Régimen Comun sobre Propiedad Industrial.
35 VerArticulo 188 delaDecision Andina 486, Régimen Comun sobre Propiedad Industrial
s¢Verarticulo135 delaDecisidon Andina 486, Régimen Comun sobre Propiedad Industrial.
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producto. El mismo razonamiento se aplicado a si se utilizan signos que exclusivamente
estén compuestos por términos elogiosos o que expresan una cualidad como: RAPIDO, EL
MEJOR, CLASICO o INNOVADOR.

» Signos engafiosos. Estos son signos que engafian o pueden confundir al consumidor sobre
lanaturaleza, calidad u origen geografico del producto. Porejemplo, el producto margarina
no se podria distinguir con el signo VACA, pues se entiende que los consumidores podrian
entender equivocadamente que este producto es uno derivado de laleche (como la man-
tequilla), no siendo este el caso.

» Signos quereproduzcan,imiten o contenganunadenominacion de origen protegida, cuan-
do su uso pudiera causar riesgo de confusion o de asociacidon; marcas que contengan una
denominacion de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas y marcas que consis-
tanenunaindicacion geograficanacional o extranjera susceptible de inducira confusion.

» Signos que se consideren contrarios al orden publico, la moral y a las buenas costumbres.
Asi, porejemplo, ladenominacion VAMOS MIERDAy logotipo, fue denegada para distinguir
prendas de vestir, calzados y articulos de sombrereria, de la clase 25 de la Clasificacion In-
ternacional®.

» Lasbanderasylos escudos de armas, signos oficiales de controly emblemas de Estadosy
de organizaciones internacionales que hayan sido comunicados a la Oficina Internacional
de la OMPIsuelen estar excluidos del registro.

Lasolicitud deregistro se puederechazarsiel signo solicitado se encuentraincursos enalguna
“prohibicién relativa”®®, esto es, cuando la marca entra en conflicto con derechos anteriores,
un ejemplo de ello es el caso de una marca idéntica o semejante que ya ha sido previamente
registrada parauntipo de producto idéntico o similar.

Véase asimismo El secreto esta enlamarca - Introduccion alas marcas dirigida a las pequenfas
y medianas empresas adaptado a Peru: https://www.wipo.int/documents/d/business/docs-

es-el-secreto-esta-en-la-marca-pe-es.pdf

El secreto empresarial

En términos generales, toda informacién comercial confidencial que otorgue a una empresa
unaventaja competitiva puede considerarse un secreto empresarial. Elmismo puede estarre-
lacionado con cuestiones técnicas, por ejemplo, la composicién o el disefio de un producto,
unmétodo de fabricacion, o los conocimientos especializados®’ necesarios parallevara cabo
determinada operacién. Los elementos comunmente protegidos como secretos empresa-
riales incluyen procedimientos de fabricacion, resultados de investigaciones de mercado,

37 ResolucionN° 00521-2022/DSD-INDECOPI, de fecha 07 de enero de 2022,
38\Verarticulo 136 dela Decisidon 486, Régimen Comun sobre PropiedadIndustrial.

3?Los conocimientos técnicos no sonsiempre un secreto empresarial, pues se entiende que constituyenuna amplia
categoriade conocimientosy técnicas que son propios de lacompafiay que se podréan considerar secreto empre-
sarialen caso de quereunanlas condiciones establecidas.
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perfiles de consumidores, listas de proveedores y clientes, listas de precios, informacion fi-
nanciera, planes empresariales, estrategias comerciales, estrategias publicitarias, planes de
comercializacién, planesy métodos de ventas, métodos de distribucion, disefios, dibujos, pla-
nos arquitecténicos, planes de trabajo, mapas, etcétera.

Los secretos empresariales estan regulados en los articulos 260 al 266 de la Decision 486,
RégimenComunsobrePropiedadIndustrial,que definenloque puedeserconsideradosecreto
empresarial. Es lainformacion que no sea generalmente conocida nifacilmente accesible por
quienesseencuentranenloscirculos que normalmente manejanlainformacion. Lainformacion
debe tener valor comercial y el poseedor de la informacion debe haber adoptado medidas
razonables paramantenerlaconfidencialidad o el secreto(porejemplo, mediante acuerdosde
confidencialidad o no divulgacion con todo aquel que tenga acceso a lainformacién secreta.
Elmerohecho dellamar secreto empresarial aunainformaciénno le otorgara esa condicion).

El poseedor de un secreto empresarial puede evitar que otros lo adquieran, divulguen o
utilicen indebidamente. Sin embargo, la legislacion concerniente al secreto empresarial no
da derecho a impedir que las personas adquieran o utilicen la informacion legitimamente, es
decir, sinrecurriramediosilicitos niviolaracuerdos o leyes nacionales.

Adiferenciade otras formas de propiedadintelectual, entre ellas, las patentes, lasmarcasylos
disefos industriales, el mantenimiento de un secreto empresarial es basicamente una forma
de autoproteccion. La proteccion del secreto empresarial dura mientras la informacion se
mantiene confidencial. Una vez que la informacion se hace publica, acaba la proteccién del
secreto empresarial.

Derecho de autor y derechos conexos

Elderecho deautorabarcaunconjunto deleyes que concedenalosautores, artistasy demas
creadores la proteccidon de sus creaciones literarias y artisticas, generalmente llamadas
«obras». Un dmbito de derechos estrechamente relacionado con el derecho de autor es
el de los «derechos conexos», que son similares o idénticos al derecho de autor, aunque
a veces mas limitados y de menor duracién. Los beneficiarios de los derechos conexos
son los artistas intérpretes y ejecutantes (por ejemplo, los actores y los musicos) en lo que
respectaasusinterpretacionesy ejecuciones;los productores de grabaciones sonoras (por
ejemplo, de casetesy discos compactos) enrelacidon con sus grabaciones; y los organismos
de radiodifusion respecto de sus programas de radio y de television. Las obras amparadas
por el derecho de autor incluyen, entre otras, novelas, poemas, obras de teatro, obras de
referencia, periddicos, programas informaticos, bases de datos, peliculas, composiciones
musicales, coreografias, pinturas, dibujos, fotografias, esculturas, obras arquitecténicas,
anuncios publicitarios, mapasy dibujos técnicos.

Los creadores de obras protegidas por derecho de autory sus herederos y derechohabientes
(por lo general denominados «titulares de derechos») gozan de ciertos derechos basicos en
virtud del derecho de autor. Detentan el derecho exclusivo de utilizar, o autorizar a terceros
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a que utilicen, la obra en condiciones convenidas de comun acuerdo. El titular o los titulares
de derechos sobre una obra pueden prohibir o autorizar: su reproduccién bajo distintas formas,
incluida la publicacion impresa y la grabacién sonora; su interpretacion o ejecucién publica, asi
como sucomunicacional publico; suradiodifusion; sutraduccidnaotrosidiomas;y suadaptacion,
como en el caso de una novela adaptada como guion cinematografico. En virtud de los derechos
conexos se conceden derechos similares, entre otros, de fijacién (grabacién)y de reproduccion.

Muchos tipos de obras protegidas por derecho de autor y derechos conexos requieren una
grandistribucidon, comunicacion e inversidn financiera para serdivulgadas con éxito, por ejem-
plo, las publicaciones, las grabaciones sonoras y las peliculas; de ahique los creadores suelan
cederlosderechos sobre sus obrasaempresas conmayor capacidad paradesarrollarlasy co-
mercializarlas,acambio de unacompensaciénenformade pagosy/oregalias-compensacion
basadaenunporcentaje delosingresos generados porlaobra-.

Los derechos patrimoniales del derecho de autor tienen una duracién, estipulada en los
tratados pertinentes de la OMPI, que comienza con la creacidony fijacion de la obra, en Peru
dura toda la vida del autor y 70 afos después de su fallecimiento, cualquiera sea el pais de
origen de la obra, y se transmite por causa de muerte, de acuerdo a las disposiciones del
Caddigo Civil*©. Este plazo de proteccion permite que tantolos creadorescomo sus herederos
y derechohabientes se beneficien econdmicamente de la obra durante un periodo de
tiempo razonable. Los derechos conexos en el Peru tienen un plazo de proteccién de toda
la vida del artista intérprete o ejecutante y 70 aios después de su fallecimiento, contados a
partir del primero de enero del afio siguiente a su muerte, vencido el plazo correspondiente,
lainterpretacion o ejecucioningresara aldominio publico?.

La proteccion mediante derecho de autor de los artistas intérpretes y ejecutantes también
incluye derechos morales, que equivalen al derecho de reivindicar la paternidad de una obray
de oponerse amodificaciones delamisma que puedan atentar contralareputaciondel creador.

La proteccidén del derecho de autor y los derechos conexos se obtiene automaticamente
sin necesidad de efectuar ningun registro ni otros tramites. No obstante, en nuestro pais
existe un sistema nacional de registro facultativo y de depdsito de obras, la autoridad
competente es la Direccion de Derechos de Autor del Indecopi; este sistema facilita, por
ejemplo, las aclaraciones de las controversias relacionadas conla titularidad o la creacién, las
transacciones financieras, las ventas, las cesionesy transferencias de derechos.

Numerosos autoresy artistas intérpretesy ejecutantes no tienen la capacidad nilos medios
para hacer respetar juridica y administrativamente el derecho de autor y los derechos
conexos, especialmente teniendo en cuenta la utilizacién mundial cada vez mayor de los
derechos literarios, musicales y de interpretacion o ejecucion. Araiz de ello, la creaciény el
fortalecimiento de organizaciones o «sociedades» de gestidn colectiva se estéd convirtiendo
en una tendencia necesaria y cada vez mayor en muchos paises. Estas sociedades
pueden proporcionar a sus miembros los beneficios derivados de la experiencia y eficacia

“0Verarticulo 52 delDecreto LegislativoN° 822, Ley sobre el Derecho de Autor.
“Verarticulo135 del Decreto LegislativoN°® 822, Ley sobre el Derecho de Autor.
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administrativa y juridica de la organizacion, por ejemplo, recolectando, administrando y
desembolsando las regalias obtenidas porla utilizacion, interpretacién o ejecucién nacional
e internacional de las obras de sus miembros. Asimismo, ciertos derechos de productores
de grabaciones sonoras y organismos de radiodifusion también se suelen administrar
colectivamente.

Paramasinformacion, véase Expresion creativa - Introduccion al derecho de autory los dere-
chos conexos para las pequefas y medianas empresas, adaptada a Peru: https:/www.wipo.

int/documents/d/business/docs-es-expresion-creativa-pe-es.pdf

Patentes

Una patente es un derecho exclusivo concedido a una invencion, ya sea un producto o un
procedimiento, que debe sernuevas, con nivelinventivo y susceptible de aplicacidnindustrial.
Una patente proporciona a su titular proteccion para su invencion. En el Peru la proteccidén
se concede por un periodo limitado que es de 20 afios contados a partir de la fecha de
presentacionde la solicitud*?.

La proteccidén de una patente significa que el titular de una patente tiene el derecho exclusivo
de impedir a otros la produccidn, utilizacion, ofrecimiento en venta, venta o importacion
de su invencioén. La observancia de los derechos de patente se hace reclamable ante la
autoridad administrativa competente, que en nuestro caso es el Indecopi y las autoridades
jurisdiccionales que, tienen atribuciones para impedir las infracciones a la patente. Por otra
parte, ambas autoridades pueden declarar nula una patente si un tercero logra acreditar que
incurre en causal de nulidad.

El titular de una patente tiene el derecho de decidir quién puede, o no puede, utilizar la
invencion patentada durante el periodo en el que la misma esta protegida. El titular de
la patente puede dar su permiso, o licencia, a terceros para que utilicen la invenciéon de
conformidadcontérminosestablecidosde comunacuerdo. Eltitularpuede asimismovender
elderechodeexplotarlainvencidnauntercero, que se convertira entonces enelnuevo titular
de la patente. Cuando la patente expire, expirard también la protecciony lainvencién pasara
a ser de dominio publico; es decir, el titular deja de detentar derechos exclusivos sobre la
invencion, que pasa a estardisponible para su explotacion comercial por parte de terceros.

Todos los titulares de patentes estan obligados, a cambio de la proteccidon mediante patente,
a divulgar publicamente informacion sobre su invencion, a fin de enriquecer el acervo total
de conocimientos técnicos del mundo. Este volumen creciente de conocimiento publico
promueve una mayor creatividad e innovacién en otras personas. Asi pues, las patentes
proporcionan no solo proteccion para el titular, sino también informacion e inspiracion valiosa
paralas futuras generaciones deinvestigadores e inventores.

42 Verarticulo 50 de laDecision Andina 486, Régimen Comun sobre Propiedad Industrial.
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El primer paso para obtener una patente consiste en presentar una solicitud de patente. La
solicitud de patente debe contener el petitorio; la descripcidn; una o mas reivindicaciones
(informacién que determina el alcance de la proteccidn que concede la patente); uno o mas
dibujos,cuandofuesennecesariosparacomprenderlainvencion,losqueseconsideranparte
integrantedeladescripcién;elresumen;lospoderes que fuesennecesarios; elcomprobante
de pago de las tasas establecidas; de ser el caso, la copia del contrato de acceso, cuando
los productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados
a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los
Paises Miembros es pais de origen; de ser el caso, la copia del documento que acredite la
licencia o autorizacién de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades
indigenas, afroamericanas o locales de los paises miembros, cuando los productos o
procedimientos cuya proteccion se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir
de dichos conocimientos de los que cualquiera de los paises miembros es pais de origen,
de acuerdo a lo establecido en la Decision 391y sus modificaciones y reglamentaciones
vigentes; de ser el caso, el certificado de depdsito del material bioldgico; y, de ser el caso,
la copia del documento en el que conste la cesidon del derecho a la patente del inventor al
solicitante o a su causante*.

Para mas informacidn, véase Inventar el futuro - Introduccidn a las patentes dirigida a las pe-
quefias y medianas empresas adaptado a Peru: https://www.wipo.int/documents/d/busi-

ness/docs-es-inventar-el-futuro-pe-es.pdf

Disenos industriales

Los disefios industriales (también conocidos como dibujos y modelos industriales, en funciéon
de si son bidimensionales o tridimensionales) representan el aspecto ornamental o estético
de un articulo. Pueden incluir caracteristicas tridimensionales, como la forma o la superficie de
un articulo, o bidimensionales, como los disefios, las lineas o el color. Los disefios industriales
se aplican a una amplia variedad de productos industriales y artesanales que abarcan desde
instrumentostécnicosymédicos,arelojes,joyasyotrosarticulosdelujo;desdeelectrodomésticos
y aparatos eléctricos, a vehiculos y estructuras arquitectonicas; desde estampados textiles, a
bienes recreativos. Para estar protegido en Perd, un disefio industrial debe ser nuevo u original y
no funcional. Esto significa que el caracter de un disefio industrial es esencialmente estéticoyla
legislacionno protege ninguno de los rasgos técnicos del articulo en cuestion4,

Cuando se protege un disefio industrial, el titular, es decir, la persona o entidad que ha
registrado el disefio goza del derecho exclusivo contrala copia no autorizada o laimitaciéon del
disefioindustrial por parte de terceros.

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

triales dirigida a las pequefas y medianas empresas adaptado a Peru: https://www.wipo.int/
documents/d/business/docs-es-lo-atractivo-esta-en-la-forma-pe-es.pdf

“3\lerarticulo 26 delaDecision Andina 486, Régimen Comun sobre Propiedad Industrial
“4Verarticulos 113 al 116 de la Decision Andina 486, Régimen Comun sobre Propiedad Industrial.
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