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Prefacio

Considerando la creciente importancia que posee la franquicia comercial como medio de ex-
pansiéncomercialy dadalafuncidontambién decisivaque desempenalapropiedadintelectual
aeserespecto, creemos que la publicacién de una guia enla que se estudie la cuestion desde
elangulointernacional colmaraunaimportante necesidad. Esperamos que estaguiaseaunre-
curso Utileimportante para los franquiciadores y los franquiciados de todo el mundo, particu-
larmente los de los paises en desarrollo y los paises menos adelantados, endonde no hayo es
escasalaexperienciaenmateria de franquicias.

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

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

En esencia, la franquicia consiste en conceder en licencia derechos de propiedad intelectual
junto con un modelo consagrado de actividad comercial. Para el franquiciador, brinda la po-
sibilidad de acelerar la expansion de su negocio, y para el franquiciado, un mejor rédito de la
inversion y con menos riesgo que en otras condiciones, es decir, sin la ventaja que significa
estar respaldado por una marca de solido prestigio. En la legislacidn panamefia el concepto
de franquicia se encuentra definido enla Ley de Propiedad Inudstrial No. 35 de 10 de mayo de
1996, reformada porLey é61de 5 de octubre de 2012, articulo 126 de la siguiente manera: ” Exis-
tird franquiciacuando, conlalicenciade uso de unamarca, se transmitan conocimientos técni-
cos o se proporcione asistenciatécnica, paraquelapersonaaquiensele concedapueda pro-
ducir o vender bienes o prestar servicios, de manera uniforme y con los métodos operativos,
comercialesy administrativos, establecidos por el titular de lamarca, tendientes a mantenerla
calidad, el prestigioylaimagen delos productos o servicios distinguidos porlamarca.”

Cabe destacar que en Panama estanorma esla Unica que existe relacionada conla franquicia,
razén por la cual todo lo que se pacta en ella esta regulado bajo el principio de la voluntad de
las partes.

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

La importancia de administrar los activos de propiedad intelectual de la franquicia es el hilo
conductor de todala publicacién; en particular, enla guia se destacalaimportancia de lamar-
cay de los diversos derechos de propiedad intelectual en los que se funda la marcay que la
sostienenyrefuerzan.
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Confiamos en que esta publicacion sera un Util recurso para los que desean familiarizarse to-
daviamas conlafuncidnvital que cumple la franquicia enla prosperidad de unaempresa, enla
creacidonde empleoyeneldesarrolloecondmico general. Ylo que esmasimportante, espera-
mos que fomente una mayor comprensioény toma de conciencia acercade lafunciéon que des-
empefa la propiedad intelectual en ese plano. Como tal, deberia también servir pararecalcar
la importancia de gestionar debidamente los derechos de propiedad intelectual para que la
franquicia pueda darsus frutos.
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1. Diferentes modos de acrecentar un negocio
prospero

Toda empresa que ya sea prosperay que esté considerando la posibilidad de mejorar sus re-
sultados puede optar por aumentar la produccion de los articulos que ya ofrece o afiadir pro-
ductos o servicios que sean nuevos y mejores. En una u otra opcion se precisa capital finan-
ciero, que tendra que generarse dentro de la empresa u obtenerse de fuentes externas. Para
obtener capital externo se puede recurriraun préstamo o ala emision de acciones.

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

Otras opciones pueden serotorgarauntercerolalicenciade uso de sumarca, paraque ladesa-
rrolle bajo sus propios esquemas. O bien se puede aprovecharla economia de escala para ven-
der a terceros equipos especializados que utiliza en su negocio acompanados de larespectiva
capacitacion parasuuso, afinde que untercero desarrolle por simismo un negocio propio.

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

Cuando se quiere extender la actividad comercial a otras zonas (ya sea en el propio pais o en
el extranjero) hay que estudiar todas las posibilidades expuestas anteriormente. Obviamente,
paratomarunadecisionsobrelaopcidnocombinacidonde opciones masiddneahabrande so-
pesarse ventajasy desventajas. Aunque la mayor parte de las empresas desean ejercer el mis-
mo grado de controlrespecto de sus actividades en el extranjero que el que tienenenrelacion
con las actividades en su pais, la dificultad que entrafa obtener crédito, junto con los obsta-
culos que suponen la distancia geografica(como los obstaculos porla diferencia enlos husos
horarios, los usos comercialesy el idioma) puede verse acentuada por el hecho de trabajar en
un entorno juridico o reglamentario diferente. En dichas situaciones, puede que la franquicia
sealasoluciénideal.
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Enlafranquiciahay unasociedad (el franquiciador), duefia de un método particular de explotar
la actividad comercial que ya estad consagrado y que cede al franquiciado o titular de la fran-
quicia(que esuncomerciante o alguien que tiene laintencidon de establecerse porsucuenta)el
derechode usarese método propio (enotro emplazamiento, y porun plazo definido), acambio
del pago del canoninicial o derecho de entraday, posteriormente, los pagos periédicos co-
rrespondientes al canon de explotacion. Junto conelderecho de usar su propio modelo de ex-
plotacién, el franquiciador autoriza también el uso de sus conocimientos técnicos y derechos
de propiedad intelectual, y ademas brinda al franquiciado formacién y asistencia al inicio del
contratoyalolargo de éste.

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

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

Lafranquiciaes otromodo de acercarel producto o servicio al consumidor. Siempre que sea
solvente el modelo de actividad comercial, la franquicia permitird que practicamente toda
clase de compafias puedan penetrar en nuevos mercados de una manera eficaz en funcion
deloscostos. No obstante, cabe precisarque notodas las actividades se prestana serobje-
tode franquicia, pues es necesario que se puedareproducirelnegocio que se quiera ofrecer
en franquicia. Las siguientes clases de actividad no admiten lareproducciény porello no se
prestanalafranquicia:

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

Actividades de caracter técnico. No suelen ser objeto de la franquicia, pues casi siempre
esbreve el periodo de formacidninicial que brinda el franquiciador. Sinembargo, unaforma
de solventar el problema es subcontratar el personal que posea la preparacion 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 aiios o que presentan problemas intrinsecos por su naturaleza. Envezde
resolverlos problemas de origen la franquicia los agravard. De igual forma, aquellos nego-
cios que sison franquiciables por su actividad, pero que aun no han al menos llegado a su
punto de equilibrio, puesto que, al serun negocio probado, la franquiciarequiere de datae
informacidn que solo eltiempo y la experiencia pueden proveer.
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De lainmensa mayoria de actividades que admiten ser cedidas en franquicia, destacamos las
tres categorias siguientes:

La franquicia comercial o de distribucion. Hay un producto que es fabricado por el fran-
quiciador (o porotroensunombre)y que, a suvez, el franquiciado vende al consumidor con
lamarca del franquiciador. Son ejemplos de ese modelo de franquicialas industrias del au-
tomovil y del petrdleo, como Ford, GM, Exxon, etcétera. En esos casos, la franquicia suele
estar restringida a una zona geografica determinada y el franquiciado paga el respectivo
canoninicial porelderecho de entrarenlared delafranquicia. Sinembargo, el franquiciado
no tiene que abonarelcanonde explotacidn periddico porelderecho de comerciarusando
lamarcadelfranquiciador, pues éste ganaconlo quele vende aaquél.

La franquicia industrial o de produccion. El franquiciador vende al franquiciado los ele-
mentos 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, di-
rectamente alconsumidor. Coca-Colatrabajade ese modo en muchos mercados delmun-
do, suministrando al franquiciado los elementosimprescindibles dela Coca-Cola(que esta
protegida por el secreto comercial) para que él pueda fabricar el producto, que es vendido
alcomercio minorista que, a suvez, lo vende al publico consumidor.

La franquicia integral o en sentido propio. El franquiciador es titular de un determinado
método de explotar la actividad comercial y otorga al franquiciado el derecho de usar ese
método, en el cual quedan comprendidos los respectivos derechos de propiedad intelec-
tual, particularmente la marca. Son ejemplos de esta categoria de franquicia prestigiosas
firmas internacionales como McDonald'’s, Hilton Inns y 7-Eleven. En Panama esta esla cate-
goriamas comuny algunos ejemplos de estas son la cadena de restaurantes Athen’s Pizza,
lacadenade cafeterias Kotowa, lacandena delibrerias EIHombre de laMancha, entre otros.
Comoeslaespeciede franquiciamasdifundida, enelresto delaguiase hablard fundamen-
talmente de ella. En muchos paises es la Unica forma de franquicia que estd reglamentada.
Como fueindicado anteriormente, en Panama no existe unaley que reglamente la figurale-
gal de “Franquicia”. Lo Unico que existe es su definicidon dentro de la Ley de Propiedad In-
dustrialNo. 35de 10 de mayo de 1996, reformada porlLey 61de 5 de octubre de 2012, articulo
126 de la siguiente manera: ” Existird franquicia cuando, conlalicencia de uso de unamarca,
se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, paraquela per-
sona aquien se le conceda pueda producir o vender bienes o prestar servicios, de manera
uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos, establecidos por el
titular de lamarca, tendientes a mantenerla calidad, el prestigioylaimagen delos produc-
tos o servicios distinguidos porlamarca.”
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Athen’s Pizza, S.A. esunaempresade la ciudad de Panama que se dedica al servicio
derestaurante de comida griega, con platos de su propia creacién. Almomento tie-
ne aproximadamente 13 unidades operativasalolargo delaciudad.

Athen’s Pizza, S.A. ha registrado su marca, no solo para proteger el servicio de res-
taurante, sino también para proteger los productos que ofrece. Para mas informa-

cionvéase: https://www.athenspizzapanama.com/

La franquiciaintegral o en sentido propio se distingue porlos cuatro elementos siguientes:

» Elfranquiciador, a través de un contrato de franquicia, concede al franquiciado unalicencia
parausar sus derechos de propiedadintelectual, principalmente sus marcas, pero también
disefos industriales, patentes, derechos de autor,' asi como sus secretos comerciales. La
marca es el elemento mas importante, pues en ella reposa el prestigio de la compafiia, ya
que elreconocimiento de lamarca eslo que atrae alos clientes y estimula la demanda. Eso
es lo que hace atractiva la franquicia para los interesados. Por ejemplo, si alguien abre un
restaurante de hamburguesas y lo llama “John’s Hamburgers,” el resultado y la facturacién
anual dejaran que desear, y seraimposible preverlos. Por otrolado, la franquicia de un “Mc-
Donald’s” tiene un resultado casi asegurado y una facturacién anual que se calcula en 2,3
millones de ddlares estadounidenses. También debe contener los estandares de opera-
ciondel negocio franquiciado y debe prevenir conflictos entre las partes. Este contrato de
franquicia norequier serinscrito enla Oficina de Marcas de Panama para tenervalidez.

'Parasabermassobrelapropiedadintelectual se recomienda consultarlas siguientes publicacionesdela

OMPI: ;Quéeslapropiedadintelectual? (publicacionN°450: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_
pub_ 450 _2020.pdf); Elsecretoestdenlamarca-Introduccidonalas marcasdirigidaalas pequefiasy medianas
empresas (publicacionN°900: adaptadaaPanama: https://www.wipo.int/documents/d/business/docs-es-
el-secreto-esta-en-la-marca-pa-es.pdf); Lo atractivo estdenlaforma - Introduccién alos disefios industriales
dirigidaalas pequefiasy medianas empresas (publicacionN° 498: adaptadaaPanama: https://www.wipo.int/
documents/d/business/docs-es-lo-atractivo-esta-en-la-forma-pa-es.pdf); Expresidn creativa - Introduccional
derechodeautorylosderechos conexos paralaspequefiasy medianas empresas (publicaciéonN° 918: adaptada
aPanama https://www.wipo.int/documents/d/business/docs-es-expresion-creativa-pa-es.pdf); e Inventarel
futuro - Introduccidn alas patentes dirigida alas pequefiasy medianas empresas (publicacionN° 917: adaptadaa
Panama: https://www.wipo.int/documents/d/business/docs-es-inventar-el-futuro-pa-es.pdf).
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El franquiciador controla la forma en que el franquiciado explota la actividad autorizada,
paralo cual éste debe seguirlasinstrucciones de uno o varios manuales enlos que se expli-
cacontodo cuidado los capitulos vistos en el curso de formacidninicial. Mediante visitas a
lasinstalacionesylosrelatos que presentan clientes ficticios el franquiciador se asegurade
que el franquiciado ponga en practica efectivamente el “sistema” que le cedio.

Elfranquiciadorbrindaal franquiciado formacion, consejoy asistencia técnicapermanente.

El franquiciado paga al franquiciador el canon inicial y, luego, el canon de explotacion pe-
riddicamente, que pueden calcularse bajo diferentes formulas, a saber: unporcenaje sobre
las ventas brutas, una suma fija 0 un esquema mixto entre ambas opciones. La contrapres-
taciéntambién puede consistirenlacomprade los suministros o del producto de forma ex-
clusiva al franquiciador, porejemplo, en el caso de las Franquicias de Distribucion.

Adicionalmente hay una cuota de publicidad y marketing para financiar campafas de publici-
dadinstitucional, nacionalesy/olocales.

En resumen: La franquicia constituye un formato de negocios dirigido a la comercializacion
de bienes y/o servicios segun el cual el franquiciador concede al franquiciado, por un tiempo
determinado, el derecho de usaruna marca, transmitiéndole asimismo los concomientos téc-
nicos y proporcionando la asistencia técnica necesaria que le permitan comercializar dichos
bienesy servicios con métodos comerciales y administrativos uniformes. La franquicia busca
acelerarel crecimiento del negocio existente, aumentar el valorde laempresay mejorarel po-
sicionamiento de lamarca, a través de inversion de un tercero (franquiciatario) y la delegacidn
deresponsabilidades.

2.Las clases de franquicia

El franquiciador puede firmar un contrato aparte con cada establecimiento franquiciado (fran-
quicia individual), lo cual le permite ejercer un control directo sobre cada uno de ellos y obtener
ganancias que no tiene que compartir con terceros. Sin embargo, la franquicia directano serala
solucion ideal cuando los establecimientos se encuentren en otro pais, en cuyo caso se suelen
presentarproblemas, entre otros, larepatriacidén delas ganancias, los limites que pesansobre las
remesas?y las cargas tributarias, sin olvidar las dificultades relacionadas con las peculiaridades
de cada pais, como el idioma, la cultura, la legislacién y los usos comerciales. Por consiguiente,
enlastransaccionesinternacionales seimpone recurrir ala franquicia principal o maestra.

?Enalgunos paises, paraelenvio deremesas de sumas procedentes delos contratos de franquicia o de otras
fuentes, es obligatorioinscribir previamente el contrato ante un organismo oficial comola oficinade P.I. nacional o el
Banco Central.
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Sielnegociovabien, el titular de la franquicia individual podra adquirir otros establecimientos
y tendra asiuna franquicia mdltiple.

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

La desventaja de este método es que el franquiciador carece de control sobre los subfranqui-
ciados(conquienesnotiene contrato alguno)y, enconsecuencia, debe depositarengranme-
dida su confianza en una sociedad sobre la que no tiene mas control directo que el pactado
en el contrato de franquicia principal. De ahi que las grandes ensefias internacionales, como
McDonald’s, 7-Eleven, etcétera, escojan con suma precaucion a quién otorgaran una franqui-
ciaprincipal.

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

Puede darse tanto en una franquicia unitaria como en una de regional o una maestra, y se pre-
senta cuando el franquiciador se asocia con el franquiciado para operar una o varias unidades
oinclusounaregioncompleta.
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Es el otorgamiento de franquicias unitarias (normalmente) a empresarios que operen estable-
cimientos del mismo giro al de la franquicia, los que de esta manera se convierten en franqui-
ciatarios de una Red o Sistema de franquicias.

Esta figura se presenta por unidades que pertenecen al franquiciadory se convierten en fran-
quicia, es decir, se otorga al franquiciado una franquicia en marcha.

3. La franquicia internacional

Hay cinco maneras de llevaruna franquicia al extranjero:

Elfranquiciador otorga franquicias directas en el pais elegido. La operacion se dirige desde
el propio domicilio social de lacompania o mediante una filial del extranjero.

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

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

Elfranquiciador concede una franquicia principal o maestra.

Elfranquiciador concede una franquiciaregional.

Ala hora de implantaruna empresa en el extranjero, hay que tener presente que los derechos
de propiedad intelectual son, ante todo, de naturaleza territorial, es decir, se limitan alos terri-
toriosenlos que se hayan originado o se hayanregistrado/concedido. Dicho de otromodo, los
derechos que existen en un pais o region dados solo se pueden hacer valer en ese mismo pais
o region. Ese es el caso, particularmente, en lo que respecta a las marcas, los disefios indus-
triales y las patentes. Por consiguiente, si una empresa prevé montar una operacion de fran-
quicia en el extranjero, es importante comprobar que los derechos de propiedad intelectual
estén protegidos en ese territorio. Antes de firmar el contrato de franquicia, es esencial que el
franquiciadortome lainiciativa deregistrarsus derechos de propiedadintelectualenel paisen
el que se pretenda explotar la franquicia. También es esencial que el franquiciador tome esas
mismas medidas enlos territorios vecinos, ante la posibilidad de que en el futuro desee explo-
tarla franquicia también en ellos. Algunas de las principales ensefias internacionales registran
sus derechos de propiedad intelectual en todo el mundo o en una serie de paises especificos
muchos afios antes de que empiecen a explotar la franquicia. Las empresas que cometen el
error de no proteger sus derechos de propiedad intelectual en el pais escogido y con mucha
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antelacionsuelenllevarse ladesagradable sorpresa de que hahabido alguien suficientemente
astuto que yalo ha hecho, y no solo eso. Por ejemplo, puede haber registrado también deter-
minados nombres de dominio enlos que figure unamarca particulary, porconsiguiente, puede
que unaempresa se veaobligada a pagar sumas exorbitantes pararecuperarlos derechos.

Cabe senalar que, en Panama, si bien es cierto que tiene derecho preferente a obtener el re-
gistro, la persona que estuviera usando lamarca en el comercio desde la fecha mas antigua; y
ensudefecto, aquienpresente primero la solicitud correspondiente, tambiénes cierto quelos
Tribunales enreiteradas ocasiones, le han dado primacia al registro extranjero en paises signa-
tarios delas ConvencionsInternacionales confundamento en el Principio de Trato Nacional del
Convenio de Paris. Es decir, alin cuando una marca se encuentre en uso en la Republica de Pa-
nama, el titular de unregistro extranjero anterior a ese uso local tiene preferencia para obtener
elregistro de esamarca, segunlatendenciadelos Tribunales.

Ahorabien, eso nosignifica que no searecomendable paraunfranquiciadorregistrarsumarca
en Panama, puesto que solo con el registro se puede hacer completo uso de todas las herra-
mientas legales que otorga la Ley para proteger el uso exclusivo y excluyente de una marca.
Por ejemplo, el Proceso de Uso Indebido, que como sunombre loindica, se interpone a finde
evitarque untercerouse unamarcaque no le pertenece, solo puede seraccionado conbasea
unregistro panameno.

4. Ventajas y desventajas de la franquicia

Ventajas de la franquicia

Para el franquiciador Para el franquiciado

Mayor prosperidad de la empresa (con el | Aprovecha el reconocimiento de que goza
dinero de terceros). Expansion rapida con | una marca de prestigio. Modelo de nego-
menorinversion. cio probado.

) , . Facilidades para poner en la practica un
Afluencia de capital nuevo gracias al canon o
o o modelo de actividad consagrado (no hay
inicial delafranquicia.

gue comenzar desde cero).

Flujo de ingresos recurrentes con las con-

, Capacitaciény asistencia continua.
traprestaciones pactadas.

Losfranquiciadostrabajanconmayorcom- ) ,
) ) . Carteradeclientes consolidada.
promisoy motivacion que los empleados.

Menores gastos operativos. Reduccidn deriesgo empresarial.

o , , Posee un derecho de propiedad sobre la
Crecimiento con menorriesgo operativo. o
actividad.
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Expansion con gestion descentralizada.
Menorriesgo de ser defraudado porlos di-
rectores de lacompalfiia.

Estabilidad, direcciony control de calidad.
Acceso aeconomias de escala.

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

Potencialde crecimiento. Cuandoempieza
adarresultados, el franquiciado puede ad-
quirir un segundo establecimiento y tiene
asila posibilidad de adquirir una franquicia
multiple).

Derecho de exclusividad sobre la zona
pactada.

Menor gasto para adquirir las existencias y
lamaquinariay menos costos de marketing.

Mayor facilidad de financiamiento de ban-
cosy entidades financieras.

Innovacién y desarrollo constante apoya-
do porelfranquiciador.

Desventajas de la franquicia

Para el franquiciador

Para el franquiciado

Riesgos y gastos relacionados con la
busqueday laformacion de un franquiciado,

y ayudarlo aponerenmarchalafranquicia.

Grandes gastos de inicio de la actividad y
canonde explotacion.

Unfranquiciado mal elegido puedellevar al
desastre atodalared delafranquicia.

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

Gastos de mantenimiento de la red de la
franquicia.

Obligacién de rendir cuentas, de seguir in-
strucciones detalladas y de mostrar la con-
tabilidad.

Hay que revelar la documentacion secreta
de la compaiia lo cual la deja en condicién
mas vulnerable.

Escasa flexibilidad, pues es el franqui-
ciador quien fija las pautas de la actividad,
e imposibilidad de hacer uso de los cono-
cimientos adquiridos gracias ala experien-
ciaanterior.

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

Pérdida deidentidad: 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 pondran a disposicion
delosdemas franquiciados.
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Elramen es un elmento clasico de la comida casera en Japdn. Enlos ultimos afios se
han proliferado los restaurantes que ofrecen estos platillos alos comensales fanati-
cos delacocinaoriental. Lafranquicia, Oh Toro Ramen & Sushi, que inicid operacio-
nesenelano 2016, yalleval4unidades operando alolargo del pais.

foro
Ramen&Sushi

Qudngo Nacid Gh-Toro?

OH TORO Restaurant abrid sus puertas el 15 de septiembre de 2016
en el Centro Comercial Los Pueblos, marcando asi la inauguracion
de su primera sucursal. En ese momento, la gastronomia japonesa
no era muy conocida en Panamdg, por lo que decidimos presentar
un concepto innovador, Gnico y original para la comunidad
panamena, convirtiendo el delicioso plato de RAMEN en nuestra
gran propuesta para el mercado.

Un ano después, en Condado del Rey, se inauguré la segunda
sucursal de OH TORO, la cual fue un rotundo éxito, atrayendo a
innumerables personas que hacian fila para disfrutar de nuestro
delicioso ramen.

Este éxito fue tan notable que, ese mismo ano, se inauguraron tres
nuevas sucursales y para el 2018, logramos la apertura de seis
sucursales mas, manteniendo firme nuestra vision de expandir OH
TORO a nivel internacional en Latinoamérica, empezando por Costa
Rica y RepUblica Dominicana.
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En buena compania

Los derechos de marcay la expansiéninternacional

» EnPanama, sin marcano hay franquicia. Es mandatorio contar conuna marcaregistrada para
optarporeste modelo de negocio.

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

» Para protegerla marca hay que proceder a suregistro enlos paises escogidos. Al solicitar el
registro delamarcahay que prever futuras estrategias de expansion del producto.

» Hay quevalerse delperiodo de prioridad (seis meses) para solicitar proteccion en el extranjero.
» Seescoge elidiomadelamarcay seregistrantodaslasvariaciones. Conviene consultaraun

especialista enidiomasy escoger una marca que tenga atractivo y que suene bien alos oidos
delos consumidores del pais.

» Hay que cerciorarse de que no se infringen los derechos de marca de terceros. Para eso se
debe realizar una busqueda exhaustiva de marcas extranjeras que por su aparienciay pronun-
ciacionseansemejantes alamarca propia, o que poseanelmismo sentido. Tambiénhabra que
comprobarlosnombres de dominioregistrados.

» Se debe proteger el nombre de la marca, el logo, el slogan, el nombre comercial, el nombre
de productosiconicosylos disefiosindustriales, en caso de que haya.

» Las marcas se deben proteger enlas clases principalesy también enlas clasesrelacionadas
como estrategia de protecciény expansion delnegocio.

» Hay que familiarizarse con el sistema de marcas del pais y no dar por supuesto que las leyes
de marcasdelosdemas paises soniguales alas propias. Es preciso conocerbienlalegislacion
extranjeray contratar abogados de confianza. Hay que estar al tanto de datos como el hecho
de si se trata de un pais en el que se aplica el sistema del primer solicitante del registro de la
marca o de un pais en el que se aplica el sistema del primer usuario de la marca ;Realiza la ofi-
cina de marcas el examen de los motivos relativos de denegacion?; ;como es el régimen de
oposiciones?; ,cuantotiempollevaobtenerelregistrodelamarca?; ;es precisocontarconuna
autorizacion paraotorgarlos contratos de cesiony delicenciade marca?, ;se requiere presen-

tarprueba de uso peridédicamente paramantenerlavigencia delregistro de lamarca?

5. Las asociaciones de franquicias

Enmuchos paises existen asociaciones de franquicias y buena parte de ellas estan agrupadas
enelConsejoMundialdelaFranquicia (World Franchise Council, o WFC). Lafinalidad de dichas
asociaciones es dar a conocer las ventajas de la franquicia y atraer la atencién del publico al
respecto entre partes interesadas, incluido el publico en general y los gobiernos. Aungue las
asociaciones de franquicias suelen funcionar como lugares de contacto entre franquiciado-
res, hay asociaciones que van mucho maslejos en sus actividades, a saber:

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

» orientan alos miembros sobre dénde encontrar asesoramiento profesional;
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mantienenrelaciones con drganos gubernamentales; presentan propuestas dereformale-
gislativa, planesy campafas;

establecenyhacenvalercddigos de deontologia en el ambito de las franquicias;
siguende cercalaconductadelos miembros;

ofrecen mecanismos de solucion de diferencias.

Existen también asociaciones o cooperativas de franquiciados que fomentan y protegen los
intereses de los franquiciados en general o de los de un tipo determinado de franquicia. Alac-
tuarde formaconjunta, los franquiciados tienen mayorpoder de negociaciénque sitienen que
negociar cada uno por su cuenta. Ademas, actuar de forma conjunta es un medio mas eficaz
de difundir los problemas que afectan a todo el sistema de franquicias. Las asociaciones de
franquiciados se ocupantambiénde defenderlosintereses delos franquiciados, orientanalos
miembros que necesitan asesoramiento profesionaly, en general, constituyenun foro paradar
consoluciones alos problemas particulares que se les plantean.

Actualmente, Panama cuenta conla Asociacion Panamefa de Franquicias formalmente cons-
tituidaenelano 2019. Através de ellaPanamaes miembro delaFederacién lberoamericanade
Franquicias (FIAF), una organizacién que agrupa a asociaciones de franquicias de paises ibe-
roamericanos para proteger, organizary regularla actividad de franquicias enlaregion.

Ademds, existen iniciativas y programas que apoyan el desarrollo y la promocion del modelo
de franquiciasenelpais. Unejemplo es el programa “Franquiciando Panama”, lanzado porem-
presarios panamefnos con el objetivo de transformar pequefiasy medianas empresas exitosas
enfranquicias, facilitando asisu expansidonyla generaciénde empleo. Estasiniciativas reflejan
elinterésy el crecimiento del modelo de franquicias en Panama.

D10)

Pi@

Pio Pio es una de las principales cadenas de restaurantes de comida rapida que in-
cluye platos tipicos panamefios. Tiene alrededor de 47 franquicias y tienen una po-
litica expansiva muy fuerte, habiendo logrado abrir un establecimiento en Taiwany
apostando sobre todo por los paises centroamericanos y sudamericanos.

LaempresaPio Pio haregistrado mas de veinte solicitudes nacionales deregistro de
marca ante la Oficina General de Registro de la Propiedad Industrial (DIGERPI) para
elnombre “Pio Pio”, ellema comercial “Hoyy siempre Pio Pio .. lo mio” y varias marcas
querepresentannombres de conocidos productos como “Pio Pack”.
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La preparacion
de la franquicia



6. Estudio de viabilidad y prueba piloto

Al examinar la posibilidad de conceder una franquicia, conviene realizar un estudio de viabili-
dady pedirayuday asesoramiento de expertos en franquicias que puedan pronunciarse obje-
tivamente.?En particular, conviene familiarizarse con el marcojuridico vigentey ponerse al tan-
to de si existen en el pais asociaciones de franquicias y cédigos de franquicia. Importante es
también que un establecimiento de la propiaempresaensaye la franquicia alos fines de deter-
minar sielconcepto 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 transferirinformacion confidencial,
secretos comercialesy conocimientos técnicos alos franquiciados.

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

Otracadena,iSOLDIt, surgié al amparo del sitio de subastas eBay y comenzd conun unico esta-
blecimiento ennoviembre de 2003. Laidea eraservirde depdsito para quienes quisieranvender
articulos en eBay, previo pago de una comision. El personal de la tienda se encargaba de hacer
una fotografia digital de los articulos, de publicarlos en eBay y de cobrar el precio de la subasta
y despacharlos al comprador. EI10 de diciembre de 2003, y unas semanas después de abrirese
centro de depdsito, iISOLD It presentd una solicitud ante el California Department of Corpora-
tions para vender franquicias en los Estados Unidos de América. En 2006, ascendian a casi 200
los establecimientos que trabajaban bajo esa franquicia. No obstante, esa rdpida expansion se
vio acompafada de un declive todavia mas rapido, pues muchos franquiciados, que habianin-
vertido considerables sumas en el negocio hubo incluso quien hipotecd su propia casa e invirtio
los ahorros para la jubilacion al final se percataron de que la idea tenia un defecto principal: no
eralucrativa. De ahique enpoco tiempo desaparecieramas de lamitad de lared de franquicias.

Crearunafranquiciaapartirdeunaideaquenuncahasidoensayadaenelmercadovaencontra
del principio mas elemental de lafranquicia. En China, paravenderuna franquicia hay que tener
por lo menos dos establecimientos propios en el mercado que lleven un afio funcionando. En
los Estados Unidos de América se puede establecer una franquicia con poca experienciay sin

3 EnlaRepublicade Coreahay que aprobarunexamende habilitacidn paraejercer como “experto en franquicias”.
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prototipo delaactividad, perono conviene hacerlo. EnPanamano hay ejemplo de casoscomo
los arriba indicados. Y como hemos mencionado, no hay requisitos legales para vender una
franquicia. Sin embargo, definitivamente se recomienda al negocio al menos llegar a su punto
de equilibrio antes de pensar en convertirse en Franquicia. Una franquicia, aparte de la marca,
ofrece un know how que requiere un tiempo prudente para ser disefiado y puesto en practica.
No esrecomendable hacer una franquicia a partirde unaidea.

7. Divulgacion

En muchos paises esta legislada la obligacién de declarar la concesion de franquicias, con la
finalidad de que el interesado en adquirir la franquicia cuente coninformacion suficiente antes
delaventaacercadelainversidony el contrato necesarios de modo que pueda decidirconco-
nocimiento de causa.

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

Incluso en los paises en los que no esta legislada la obligacion de informacidn precontractual,
lo prudente es firmar el contrato solamente siuno posee pleno conocimiento de todos sus por-
menores. El franquiciador debe entregar al interesado por escrito la documentacién sobre la
franquicia, que debe ser verazy completa, con antelacién suficiente a la firma del contrato y en
cualquiercasoantesderecibirpago alguno porlaoperaciéon. Sinembargo, enlapractica, el fran-
quiciadorno cumple con esa obligacion, salvo que se lo exijalaley. Ademas de esa documenta-
cidn que se debe entregarinicialmente, laley contempla el requisito de informar peridédicamen-
te al franquiciado incluida la obligacion de suministrar informacion actualizada periédicamente
(porlo general, todos los afios) de las modificaciones que haya enla documentacion.

Sin olvidar las diferencias de legislacion y usos vigentes en los diversos paises, enlo que res-
pectaalosrequisitos deinformacién, a continuacion, se explicalo que se considera “informa-
cioncompletayexacta”:

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

Los problemas del franquiciador: condenas por delitos de fraude oinfraccidn delaley de fran-
quicias aplicadas a la propia sociedad franquiciadora o a sus directores; pleitos interpuestos
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por el franquiciador contra el franquiciado o por éste contra aquél en el afho anterior; litigios
pendientes que puedan afectar a la actividad franquiciada; actividades emprendidas por otro
uotrosfranquiciados enelmismoramoy que fracasaron;y procedimientos de quiebracontrael
franquiciadoro sus cargos.

Los gastos necesarios para poner en marchala franquicia y explotarla: el canoninicial, los
depdsitos o pagos periddicos que no seanreembolsables y los gastos para pagar las exis-
tenciasiniciales de mercaderia, los letreros, lamaquinariay la publicidad. Otros gastos que
elfranquiciadorno esté obligado acomunicar(segunlalegislaciénnacional) como elcanon
de explotacidn,y el precio delos suministrosylos seguros.

Las restricciones 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 explotacidnde la actividad.

Los derechos de propiedad intelectual (marcas, secretos comerciales, disenos industriales,
derechos de autor y patentes) que pertenecen al franquiciador y cuyo uso para la franquicia
éste cede al franquiciado, particularmente las fechas de caducidad de las patentes y las de re-
novaciondelosregistros de marcas, asicomo el estado en que se encuentrenenlazona cubier-
taporlafranquicia, sinolvidarloslitigios de propiedad intelectual que tenga el franquiciador.

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

Los mecanismos para resolver las diferencias que surjan entre ambas partes y laindicacion de
como se distribuirdnlosrespectivos gastos de litigacion.

El ejemplar del formulario del contrato de franquicia en vigor (particularmente las cladusulas so-
bre prérroga, extincidny cesidon del contrato).

Enelcaso de Panama, no existe obligacién de divulgacidn niinscripcion de franquicia.
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En buena compania

El Hombre de la Mancha es una cadena de librerias con presencia nacional e inter-
nacional con mas de 20 afos de experiencia en el mercadeo de libros. Presenta un
modelo mixto entre libreria y cafeteria, permitiendo a sus clientes degustar una de-
liciosa taza de café mientras disfruta de unalectura enriquecedora, en un ambiente
relajadoy motivador.

BOOKSTORE & COFFEE
LEER ES CRECER

Recientemente se han expandido alrubro editorial con el sello Ediciones Hombre de
LaMancha. Suobjetivo principales “llegaratodosytodas, fortaleciendo elhdbito de
la lectura, desarrollando programas y actividades culturales a través de proyectos
de la Fundacién Hombre de La Mancha.” La empresa ha protegido ampliamente su
marcaen elrubro de las publicaciones, servicios de importacion delibrosy entrete-
nimiento.https://sicultura.gob.pa/agentes-culturales/empresas-emprendimien-

tos/el-hombre-de-la-mancha

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

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

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

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

» Quiebra o suspension de pagos del franquiciador y el franquiciador esta bajo adminis-
tracionjudicial o tiene obligaciones confuerza ejecutiva.

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

» Relaciénde franquiciados actuales con datos de contacto.

» Relaciéndelos antiguos franquiciados (porejemplo, de los tres Ultimos afios), con datos de
contacto, indicando, ademas, sifueronvendidas, se compraron al franquiciado o se decid-
i6 cerrarlas, etcétera.
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Restricciones sobre los productos y servicios que pueda comprar o contratar el franqui-
ciado, yrelacidon de los productosy servicios que serdn provistos por el franquiciador o los
asociados de éste.

Demas obligacionesy prohibiciones que recaigan sobre el franquiciado.
Indicacidn sucinta de la aportacién de capital necesaria.
Apoyo, publicidad, mediosinformaticosy formacidn que prestara el franquiciador.

Zonaoemplazamiento paraelcual se concedelafranquicia, conindicacidéndelosrequisitos
gue deben reunir, asi como la actividad realizada anteriormente en dichos establecimien-
tos, ensucaso.

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

Obligacion de confidencialidad o de no divulgacion, segun proceda.

Obligacion de participar enla explotacion de la franquicia.

Restricciones sobre lo que puede o no vender el franquiciado (productos o servicios).
Prorroga, extincidny cesién del contrato de franquicia.

Solucién de diferencias.

Rendimiento econdmico de lafranquicia, real y proyectado.

Relacidn de establecimientos que posee la franquicia e informaciéon sobre el franquiciado.
Estados financieros.

Contratos (documentos que se habran de firmar).

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

8. Como comercializar la franquicia

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

Hay que entender qué hacen los franquiciados para encontrar la franquicia que les interesa.

Mas de las tres cuartas partes empiezan por consultar el sitio web del franquiciadory més de

lamitadinvestigan otras marcas. Es probable que esas cifras aumenten en el futuro, de ahique

los franquiciadores tengan que velar por que su sitio web sea facil de encontrary de consultar

y atractivo de cara a posibles franquiciados. El franquiciador debe también garantizar que su

franquicia sea almenostaninteresante comoladelacompetenciaenlo que serefiere alcanon
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inicial, el canon de explotacion, la facturacién y el rendimiento. Quienes buscan adquirir una
franquicia suelen consultar sitios web de caracter general, empezando con las asociaciones
de franquicias del pais. Ademas, asisten a seminarios y ferias, es decir, que suelen estar bien
informados sobre la cuestiony sobre las posibilidades que existen.

9. Condiciones que debe reunir el
franquiciado

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

Cuentanconelrespaldo de lafamilia;

Danmuestras de determinaciony son trabajadores;
Tienen espiritu comercial o son capaces de adquirirlo;
Endeterminados casos, demuestran dotes paralaventa;
Poseen capital suficiente;

Estan dispuestos a cumplirlas condiciones de la franquicia.

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

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

En Panamad no es obligatorio un documento de informacion precontractual. Sin embargo, los
abogadosexpertos enlamateriarecomendamos que el franquiciador obtengala mayor canti-
dadposible deinformaciéndelosprospectos de franquiciados para poderanalizarsicumplen
conelperfildeseado.

10. Debida diligencia del franquiciado

A continuacion, figura una lista minima de puntos que debe contenerlalista de comprobacidn
de todo franquiciado que actie con debida diligencia:
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Confirmar la validez de los derechos de propiedad intelectual que el franquiciador desea
concederenlicenciaal franquiciado. Con ese fin se deberd comprobar que las marcas sean
validas para la correspondiente clase de productos y servicios; que los derechos de autor
y los secretos comerciales son objeto de la debida gestion y proteccidn; y la fecha de ex-
piracion de toda patente y de todo disefio industrial y registro marca, ademas de si estan
protegidos enelterritorio de explotaciéndelaactividad. Sise prevé llevarla actividad aotra
zona, deberantomarse medidas para garantizar que se obtenga protecciondelapropiedad
intelectual endichazona.

Hacerlas siguientes preguntas alos actuales franquiciados:

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

Cuantotiempoleshallevadoempezaraserrentables. Cuanto capitalnecesitaron para
montarlaempresay llegaral punto de amortizacion.

Qué opinidntienendel franquiciador, encuanto ala calidad delainformacién suminis-
trada en elmanual 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 enformaciony asistencia.

En caso de que decidieran empezar de nuevo, si escogerian la misma franquicia y las
razones paraello.

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

Averiguar si el franquiciador procediod a una prueba piloto antes de poner en marcha la franqui-
ciayporcuantotiempo. Comprobarsielfranquiciadortiene unmanual de explotaciénasicomo
un programa oficial de formaciony asistencia y se ese programa es suficiente para explotar la
franquicia. Aclarar sielnegocio es factibley sus actividades viables. Aclarar sihay competencia
que pueda afectaralnegocioy, llegado al caso, desde cuando existe dichafranquicia.

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

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

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

PRACTICAS OPTIMAS PARA EXPLOTARLAS MARCAS

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

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

* Marcas en que se empleen palabras extravagantes o inventadas, pero que carecen de
significado real. Desde el punto de vistalegal son las mas ventajosas, pues no hay otras que
tengan mas posibilidades de ser admitidas en el registro. Sin embargo, en lo que se refiere
alapublicidad, no transmiten alos consumidores unaidea clara del producto que se quiere
vendery, por tanto, obligan a dedicar mas medios, y dinero, a la publicidad. No obstante,
unavez asentadas, esas marcas tienen una enorme fuerza de atraccion. Kodak es un ejem-
plo de marca de ese tipo. En Panama podemos mencionar la marca RIMITH que consiste en
lacombinacidndelnombre de laempresa, a saber, RIBASMITH, S.A., una de las cadenas de
supermercados de mayor presenciay prestigio en Panama.

* Enlas marcas arbitrarias figuran palabras o signos que tienen sentido, aunque carecende
relacionlégica con el producto que se anuncia. También obligan a realizar abundante publi-
cidad para crearla asociacion entre lamarcay el producto en la mente de los consumidores,
aunque, igual que las marcas extravagantes o inventadas, son admitidas sin mayor problema
enelregistro. La marca de computadoras Apple es un ejemplo de ese tipo de marcas. En Pa-
namalamarca COPA para servicios de transporte, es unejemplo de marca arbitraria.

* Las marcas sugestivas sonlas que indican la naturaleza, calidad o atributos del produc-
to, aunque no describen los atributos. Esas marcas se distinguen poco de las demas mar-
cas.Enalgunos paises, sise entiende que lamarca sugestiva es muy descriptivadel produc-
to,nopodraserregistrada. Comolamarcadescribe el producto, o sus caracteristicas, no se
podrdimpedir que terceros usen las mismas palabras parar describir sus productos. Ejem-
plos: Lamarca Soleado paravenderlamparas indicara que el producto sirve parailuminar al
hogar. En Panaméa podemos mencionarla marca PIO PIO correspondiente a una cadena de
restaurantes de comidarapidaenlaque el pollo es su producto principal.

» Las marcas descriptivas poseen escaso caracter distintivo y no relinen las condiciones
para gozar de proteccion, a menos que se demuestre que han adquirido ese caracter gra-
cias asuextensouso enelmercado. EnPanama un ejemplo de marca descriptiva que logré
el registro en el aino 2001 fue la marca SUSHI EXPRESS para servicios de restaurante cuyo
plato principal es sushi.

* Las palabras genéricas carecen por completo de caracter distintivo y tampoco tienen
derecho agozarde proteccioén.*

» Cerciorarse (hay que consultarbases de datos de marcas) de que nadie haregistrado lamar-
capropuestaounamarca que, porsu similitud, puede llevar a confusion.

» Abstenerse deimitarmarcas existentes. Bastaunaleve modificaciondeunamarcadelacompe-
tenciaounafaltade ortografiaenelnombre deunamarcafamosaparaque se deniegue elregistro.

4Paramasinformacion, véase el Anexo sobre los derechos de propiedadintelectual.
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En buena compaiia

» Cerciorarse de que lamarca propuestarelne todos los requisitos absolutos® que establece
elregistro.

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

» Asegurarse de quelamarcano poseaunsignificado o connotacioninapropiadosenelpropio
idiomaoeneldelosmercados de exportacion.

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

» Protegerlas marcas figurativas. Cuandobuscanunproducto,losconsumidores se suelende-
jar guiar porlos colores y la presentacién grafica. Por eso las empresas emplean en la marca un
simbolo,logo, dibujo o unaforma, solos o acompafiados de una o mas palabras. Esos elementos
también quedan protegidos porlalegislacion de disefiosindustriales o de derecho de autor.

5lbidem.
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11. Legislacion aplicable ala franquicia

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

EnPanamaunicamente se encuentrareguladala definicion de franquiciaenlalLey de Propiead
Indusrial No. 35 de 10 de mayo de 1996, reformada por Ley 61 de 5 de octubre de 2012, en el
articulo 126, de la siguiente manera: ” Existira franquicia cuando, con la licencia de uso de una
marca, se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, paraquela
persona a quien se le conceda pueda producir o vender bienes o prestar servicios, de manera
uniformey conlos métodos operativos, comerciales y administrativos, establecidos por el ti-
tular delamarca, tendientes a mantenerla calidad, el prestigioylaimagen delos productos o
servicios distinguidos porlamarca.”

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

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

En Panama no existe la obligacién de que el franquiciador entregue informacion especifica al
franquiciado.

Lalegislacidn de ciertos paises obliga aregistrar determinadas categorias de contratos. Endi-
chos paises, los franquiciadores deben a veces inscribir en el registro que lleva el organismo
oficiallos documentos de informacion precontractual y todos los documentos acompafantes
(el contrato, el balance auditado, la relacion de las franquicias concedidas, etcétera). En esos

¢Véase Piletoff Thomas My Garner, W. Michael, “Franchise Relationships Laws” en Fundamentals of franchising, ela-
borado bajoladireccion de Barkoff, Rupert My Seldens, Andrew C., American Bar Association, 2008, Capitulo 5.
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paises,losfranquiciadosnopodranexplotarlafranquiciasino seregistraladocumentaciondel
contrato. Delmismo modo, tampoco surtiran efecto laslicencias de propiedadintelectual que
no esténregistradas. Portanto, en algunos paises, ademas de registrar el contrato de franqui-
ciaante el organismo oficial, habra que inscribir tambiénlaslicencias de propiedadintelectual.

EnPanamano es obligatorio, sino opcional, registrar el contrato de franquicia dentro del expe-
diente del registro de la marca en la Direccidon General del Registro de la Propiedad Industrial
del Ministerio de Comercio e Industrias.

Lainscripcion del contrato de franquicia solo tiene caracter declarativo, para mayor seguridad
juridica delos titulares y no es constitutiva de derechos.

La omision delregistro del contrato de franquicia no perjudica el goce niel ejercicio delos de-
rechos consagrados en elmismo.

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

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

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

Derecho de préorrogade lafranquicia. El franquiciadordebe tenerjusta causa paranegarse
arenovarlafranquicia. Conello se busca protegeral franquiciado para que pueda cosechar
las ganancias de laactividad que ha explotado.

Sucesion. En algunos casos la legislacion establece que el conyuge supérstite (el que so-
brevive alfallecido)ylos demas sucesores delfranquiciado tienen derecho aparticiparenla
explotacion de la franquicia durante un plazo prudencial posterior al fallecimiento. Durante
ese tiempo, el cényuge o los herederos podran reunir los criterios necesarios para explotar
lafranquicia o, ensucaso, quedaran autorizados avenderla auntercero quelosreuna.
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Usurpacion de lazona pactada o intromision en la clientela ajena y redes de distribucién.
Elfranquiciado queda protegido siel franquiciador pretende inaugurar otro establecimien-
to enlas cercanias de sulocal (“proximidad injustificada”). En ese caso, podrd reclamar que
le sea ofrecido primeramente el nuevo establecimiento (“derecho de tanteo”) o, en su de-
fecto,unacompensacion porlaclientela que pierda poresa causa.

Otras practicas. A veces, las leyes en materia de franquicia reglamentan los siguientes as-
pectos:laexoneraciongeneralderesponsabilidadylarenunciaaformularlasmanifestacio-
nesy garantias escritas o verbales que se pactan en el contrato; la restriccidon del derecho
de libre asociacion de los franquiciados; el establecer diferencias entre unos y otros fran-
quiciados;ylaimposicion de obligaciones desmedidas enlo que se refiere alos resultados
que deba alcanzar el franquiciado. Hay disposiciones de materias que no guardan relacion
directa conla franquicia, pero que tambiénlarigen. Por ejemplo, la legislacion de Australia
prohibe los actos de conducta inescrupulosay de conducta engafosa, que son habituales
causas de litigio.

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

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

Imposicion de precios. Es una especie de medida de concertacidénde precios porlacual el
franquiciadorimpone un precio de reventa minimo para los productos y servicios que en-
trega al franquiciado. El franquiciador puede recomendar el precio dereventa oimponerun
precio maximo, pero no puede obligar ni tratar de inducir a que se respeten esos precios ni
tampoco establecer precios minimos o fijos. En algunas jurisdicciones, cuando el franqui-
ciadorrecomienda el precio de reventa, debe acompanarlo de un escrito en el que afirme
que no hay obligacidén derespetarese precio.

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

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

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

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

Otras disposicioneslegales

Larelacion de franquicia se rige también porlalegislacion tributaria, de trabajo, control de cam-
biosy seguros, asicomo porlade alimentosy demas normas de proteccidon del consumidor.

12. La franquicia disimulada

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

En algunos paises se considera que existe una “franquicia disimulada” cuando, en general, las
parteshanpactadoelderechodeusarlamarcayelpagodeloscanones,yseotorganal “franqui-
ciador”’importantes facultades de asistencia o controlde laactividad. Esasituacion puede tener
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importantes consecuencias. Porejemplo, siel duefio delamarcarescinde el contrato con el dis-
tribuidory se determina que larelacién era, enrealidad, de franquicia, con arreglo aesas leyes, el
derechode desvincularse delcontrato quedara supeditado aque se demuestre que habia “justa
causa”, pues en caso contrario larescision del contrato serd nula. Tampoco se habra cumplidola
obligacidén de informacion previa al contrato, porlo cual sobre esa franquicia de hechorecaeran
sancionescivilesy penales.

13. Principios fundamentales del contrato de
franquicia

Enelcontrato de franquicia debe haberun equilibrio de las partes, aunque, enla practica, el
mas favorecido es el franquiciador. Es asiporque el franquiciador siente la necesidad de pro-
tegersu posicion conelargumento de que él corre lamayor parte delriesgo, pues cede a otro
el derecho deusarsuvaliosa propiedad intelectual, sobre todo ladocumentacion secretay
los conocimientos técnicos.

Enelcontrato de franquicia siempre se hace referencia al manual de explotacién. Elmanual se
debe ajustaralo que dicenlas clausulas del contrato de franquicia, porlo cuallos pactos mas
importantes no tienen que figurar en el manual de explotacién, sino en el propio contrato.

14. Clausulas fundamentales del contrato de
franquicia

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

Enestacldusuladel contrato eninglés se estipula el sentido que tendran determinados térmi-
nos, que expresan los elementos masimportantes de larelacidén contractual, para que esos
términos signifiguen siempre lo mismo.

Se estipulan con precisidonlos derechos que se ceden al franquiciado.

Caracterdelalicenciade franquicia que otorga el franquiciador: con exclusividad o sin ella.
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Lazona o territorio para el que concede lalicencia de franquiciay enla cual el franquiciador
no podra otorgar otras franquicias.

Los derechos de propiedad intelectual cuya explotacion se cede al franquiciado (en algu-
nasjurisdiccioneslalicenciade marca se debe otorgar en contrato aparte).

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

El plazo inicial del contrato oscila de 5 a 10 afios, segun la clase de actividad, y hay el derecho
de prorrogarlo.

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

Unaclausula enla que se estipule que el franquiciado no es agente del franquiciador nisu aso-
ciado. Se aclara asi que el franquiciado deberd responder él mismo por las obligaciones que
contraiga.

Elfranquiciadortiene que ayudar a establecerse al franquiciadoy paraellole brindala siguien-
te asistenciainicial:
Asesoramiento parabuscarellocal.
Asesoramiento sobre eluso delamaquinariay sobre como acondicionary amueblarellocal.
Asesoramiento general para ponerenmarcha la franquicia.
Emprenderuna campanaderelaciones publicas.

Entregarun ejemplar del manual de explotaciény de ladocumentaciénreferidaalared.
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Dictarlaformacioninicial.

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

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

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

Brindar asesoramientoy orientacion sobre la actividad.
Suministrarlos productos.
Formaral personal.

Brindar la orientacidén y asistencia necesarias para mantener la calidad de los productosy
servicios que explota el franquiciado gracias alos derechos de propiedadintelectual quele
cede elfranquiciador.

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

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

Explotarla actividad conforme seindica en elmanual de explotacion.
Acondicionarellocaly dotarlo de los accesorios que indique el franquiciador.

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

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

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

Cumplirlasnormas delfranquiciadorreferidas alas condiciones dellocaly norealizar modi-
ficacién alguna sin el consentimiento del franquiciador.

Hace todolo posible paradaraconocery extenderla actividad.
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Explotarla actividad en el horario que establezca el franquiciador.

Velar por que el personal se vista correctamente (debera llevar uniforme, si lo estipula el
franquiciador), cuide la pulcritudy seaamable.

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

Cuandolo solicite el franquiciador, brindarinformacion alosinteresados en obtenerlafran-
quicia.

Protegerlos secretos comercialesy demas documentacion de propiedad del franquiciador.

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

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

Abonarenfechalos cdnonesdelafranquicia.

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

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.

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

El franquiciador se asegura de que el franquiciado contrate los seguros necesarios previen-
do que pueda ser demandado por los actos que cometa este Ultimo. El franquiciado tiene la
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obligacion de asegurar el negocio y de entregar al franquiciador una copia de las pdlizas y el
justificante de que pagdlas primas.

Porlo general, el franquiciado no tiene derecho a transmitir la franquicia sin el consentimiento
delfranquiciadory en ese caso éste goza del derecho de preferencia, que es un privilegio por
elcual, antes de buscarotro comprador, el franquiciado se la debe ofrecerprimero a él. El fran-
quiciador puede aprobar o rechazar al adquirente que presente el franquiciado, aunque si no
quiere comprarlafranquicia, no se podra oponeralacesion sicarece de motivosjustificadosy
siempre que se cumplan normas minimas estipuladas por el franquiciadory que el actual fran-
quiciado no se encuentre en estado de incumplimiento del contrato. Si el franquiciador vende
elnegocio, losderechosy obligaciones contraidos con el franquiciado se transmitiran alnuevo
titular de la franquicia.

Paraprotegerlareddelafranquiciase prohibe alfranquiciado dedicarse aunaactividad similar
durante el plazo convenidoy posteriormente. Enla practica, la prohibicion de competir poste-
rioral contrato durauno o dos aflos después de lafecha en que expire lafranquicia. Como esas
clausulas sonmiradas conreservaporlostribunales, esimportante darlesuncaracter “pruden-
cial” o “proporcionado”, sobre todo las prohibicionesimpuestas unavezexpiralafranquicia; se
entenderd que la prohibicion resulta “prudencial” si es limitada en lo que se refiere a la exten-
siondel periodoyalazona.

Enelpacto porel que se otorga al franquiciado el derecho de explotarlafranquiciatambién se
cede elderechodeusarlapropiedadintelectual que pertenece alafranquicia. Enunaclausula
aparte se estipulanlosderechos de propiedadintelectual -marcas, disefiosindustriales, dere-
chosdeautor, secretos comercialesy patentes- correspondientes alafranquicia. Y se aclarara
gue sonde propiedad delfranquiciadoro que éstelos posee enlicencia. Ademas, se acuerdan
mecanismos para proteger los derechos y evitar que sean infringidos, como la obligacion de
respetar la naturaleza secreta de los secretos comerciales paralo cual el franquiciado debera
seguirlasinstruccionesrecogidas en el plan de explotacién de dichos secretos.

En el contrato de franquicia se establece asimismo que el franquiciado debera restituir o re-
tornar (“retrocesion”) al franquiciador una licencia para usar las mejoras y perfeccionamientos
que hayarealizado enlas patentes de este Ultimo. Hay que informarse bien de la legislacion en
la materia a la hora de redactar esa cldusula, pues en algunas jurisdicciones se considera que
laslicencias exclusivas de ese tipo sonrestrictivas de lacompetencia.

Sielfranquiciado extiende el uso de la marca conlicencia a una nueva clase de productos o ser-
vicios que no figuren en elregistro de marca que posee el franquiciador, sera preciso extenderla
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proteccién de la marca alos nuevos productos y servicios. En el contrato se debe estipular con
claridadlaparte que se encargard de presentarla solicitud paraampliarlaprotecciondelamarca
ylaparte que serd propietaria de lamarca.

También sera preciso convenirmecanismos para el caso deinfraccion de los derechos de pro-
piedad intelectual del franquiciador, precisando la parte que se encargara de denunciar lain-
fraccidn, las consecuencias si el franquiciador no presentala denunciay siel franquiciado sera
onoindemnizado en ese caso. En determinadas jurisdicciones, el franquiciado no puede pre-
sentarunadenuncia porlos actos deinfraccién sin el consentimiento previo del franquiciador,
aunqgue la franquicia exclusiva autoriza a hacerlo si éste Ultimo no lo hace dentro de un plazo
determinadoytras haberrecibido unanotificacién del franquiciado. No obstante, entodos los
supuestos el franquiciado tiene derecho asumarse ala denuncia que interponga el franquicia-
dor paraobtenerelresarcimiento de los dafosy perjuicios causados porlainfraccion.

Enelcasode quelapatente cedida al franquiciado infrinjalos derechos de propiedad intelec-
tual de terceros, el franquiciador debera tramitar la licencia que le permite hacer uso de esos
derechosy cederla gratuitamente al franquiciado. Ademas, deberdindemnizar al franquiciado
si ésteresultaculpable deinfraccién porutilizar esa patente que élle cedio.

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

Después de que se extingue el contrato elfranquiciado no puede usarlas marcas del franquiciador
y tiene prohibido revelarlos secretos comerciales que le fueron entregados a raizde la franquicia.

Enelcontrato de franquicia se estipula casi siempre que, siel franquiciadores demandado por
causadelaexplotaciéondelafranquicia, elfranquiciado deberaresarcirlelosdafosy perjuicios
que sufraaraizdeello.

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

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

Incumple algunadelasobligaciones contraidas. Sielincumplimiento esde naturalezagrave,
no quedaraobligado aconcederalfranquiciadolaoportunidad de subsanarlo (remediarlo).

Incumple reiteradamente las obligaciones de pago contraidas con el franquiciador.

Se constata que la documentacién que acompana a la solicitud de la franquicia presenta
elementos graves de falsedad o engafio.

Es objeto de procedimiento de quiebra oinsolvencia.
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Unavezrescindido el contrato, el franquiciado tendréalas siguientes obligaciones:

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

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

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

Entregaralfranquiciadorlarelacionintegradelosclientesy delosinteresados que obrenen
suconocimiento.

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

Abstenerse de ejercer competencia con el franquiciador por el plazo establecido.

Suprimirlaslistas de nimeros de teléfonoy otros datos de contacto o, ensu defecto, entre-
garlos alfranquiciador o aquien éste indique.

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.

Enelsupuesto de que haya surgido una diferencia entre el franquiciadory el franquiciado, envez
de recurrir ala via judicial, las partes podran escoger la mediacion o el arbitraje. Se buscara pri-
meramente componer la diferencia por mediacidn y, si resulta infructuosa, se seguira la via del
arbitrajey, luego, la via judicial. Si se sigue la via arbitral, en el contrato de franquicia se deberan
estipularlas normas de arbitraje por que seregiranlas partesy ellugaren que se cumplira el pro-
cedimiento. Enlacldusulade soluciénde diferenciastambiénse pactaralaparte que correrdcon
los gastosdelitigacidnylos conceptos que serapreciso abonar. Es posiblerecurriralos servicios
de solucidn de diferencias que presta el Centro de Arbitraje y Mediacidon de la OMPI. En tal caso,
en esa clausula del contrato de franquicia las partes acordaran someterse a la mediacion de la
OMPIly, de no mediaracuerdo, recurrir al procedimiento de arbitraje acelerado.”

7Cléausula querecomiendala OMPIsobre lamediacién seguida, enausencia de solucién, de arbitraje [acelerado]

( ).
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Constancias que deja el franquiciado

Por ultimo, el franquiciado realiza diversas manifestaciones para dejar constancia de lo si-
guiente: a) que ha tenido bastante tiempo para examinary sopesarlainversion enla franquicia;
b) gue hatenido laoportunidad obtenerasesoramiento profesional sobre las cuestiones patri-
monialesyjuridicas;y c) que, en su caso, se hanrespetado los plazos que establece laley para
cumplirla obligacion de publicidad previa a la formalizacion del contrato de franquicia.

BUENAS PRACTICAS EN LA GESTION DE LAS MARCAS

LAPROTECCION DE LAMARCA. Registrarlamarca

En Panama el procedimiento de registro de marca implica un examen de formay fondo previo a la
publicacion de la solicitud de registro en un Boletin Oficial de Propiedad Industrial para efectos de
oposicion por parte de terceros. De haber una accién oficial de forma, el usuario contara con tres
meses calendario a partirdelmomento en que se desfijael edicto de notificacion, pararesponderel
requerimiento del examinador. En caso de no hacerlo, la solicitud de registro sera declarada Aban-
donada. En caso de que del examen de fondo resulte un rechazo administrativo, el usuario contara
conl0diashabiles apartirdelmomento en que se desfija el edicto de notificacion, paraimpugnarel
rechazo. Enestaviaestandisponibleslosrecursos dereconsideraciony de apelacion.

Eltérmino de oposiciones vence en dos meses calendario a partir del dia siguiente de la publica-
cion del mencioado Boletin. En caso de presentarse alguna demanda, el proceso se ventila ante
los Tribunales de Justicia. Unjuez decidira si rechazar o aceptar la pretension del demandante, y
mediante Oficio, informara ala Oficina de Marcas cerrar el expediente o dar continuacion al trami-
te deregistro delamarcademandada.

Unavezinscrito el registro, la Oficina emitird un certificado de registro que deberé sertimbrado y
sellado para servalidado.

Losrequisitos para presentarelregistro de unamarca son:

» Completar el formulario de solicitud, el cualindicara el nombre de la marca, los productos o
servicios que pretende amparar, la identificacion del titular y una representacion grafica de la
marca.

» Pagarlastasas correspondientes.
» Presentarunaetiquetadelamarca.
» Presentarunadeclaracionjurada sobre eluso delamarca.

» Presentar un Poder a favor del abogado que presenta el tramite y, en su defecto, un certifi-
cado de garantia, para actuar como gestor oficioso, con el compromiso de aportar el podera
mas tardar dos meses después de la presentacién de los demas documentos, con derecho a
unmes de prérroga adicional.
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Aungue enmuchos paises no es necesario elregistro para que nazcanlos derechos, brindanume-
rosasventajas:

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

» Facilita la proteccion de los derechos: El registro de la marca conlleva la presuncién de
propiedadyconellaelderechoinherente deimpedirque seausadaporterceros. Elloreducela
cargadelapruebaencasodelitigio: esdecir, elpropietarionotiene que probarquelamarcaes
valida, que él es el titular, que lamarca posee un fondo de comercio ni que su uso por terceros
le ha causado dafiosy perjuicios. Enalgunos paises, cuando lamarca estaregistrada se puede
reclamarmas dinero porlos dafiosy perjuicios que causalainfraccion.

» Desalienta alosinfractores: En primerlugar, elregistro autoriza aemplear el simbolo @ junto al
nombre de lamarca, lo cual alerta atodos de que la marca estaregistrada. En segundo término,
la marca que esta registrada aparecera en el informe de busqueda realizado por otra empresa
con laintencion de registrar una marca que sea idéntica o que por su semejanza pueda llevar a
confusidn, lo cual desalentard a quienes quieran hacerlo. Por Ultimo, algunas oficinas de marcas
rechazanregistrarlamarcaparaunadeterminadaclase de productos o servicios cuando entien-
denque porsusemejanzapuedalllevaraconfusion con otramarca de esamisma clase.

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

» Obtencion de recursos: A veces la marca registrada con una buena reputacion puede ser-
vir para obtener fondos de lasinstituciones de crédito que se dan cuenta de laimportante rel-
acidnentrelas marcasylaprosperidad de laempresa.

» Impidelasimportaciones: Enmuchos paises el titular de lamarcaregistrada puedeinscribir-
latambién enunregistro que llevala Administracion de aduanas, previo pago de una suma. De
esaformalaAduana podrainspeccionareincautarlos productos falsificados en que se utilice
lamarcaregistrada, pero el titularno podré gozar de esta asistencia sino haregistrado lamar-
ca.Enelcaso de Panama, aparte de registrarla marca enla Oficina de Marcas de la Autoridad
Nacional de Aduanas, otra medida de frontera esregistrarlas marcas ante laZona Libre de Co-
I6n. En ambos casos el prerequisito es haber registrado la marca en la Direccién General del
Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias.
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VENTAJAS DEUSAREL SISTEMA DE MADRID

Panamano es miembro del Convenio de Madrid. Pararegistraruna marcaenPanama es necesario
solicitarelregistro directamente ante la Direccion General del Registro de la Propiedad Industrial
delMinisterio de Comercio e Industrias. Laventaja principal del Sistema de Madrid es que el due-
fio de la marca puede registrarla en uno o mas paises que son miembros del sistema, para lo cual
le bastacon presentar:

» Unaunicasolicitudinternacional;
» Enunmismoidioma;y

» Conarreglo aunamisma serie de tasasy plazos.

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

Enelsitioweb dela OMPI(www.ompi.int/madrid) se encontrararespuesta atodaslas dudas sobre el Sis-
tema de Madrid: quién puede presentar la solicitud y dénde, relacién de los miembros del Sistema,

formularios, requisitos generales del tramite, los textos legales, los servicios porInternet, etcétera.

NACIONSUSHIesunconcepto quenace enlaCiudad de Panaméaenelaio 2013, que
consiste enunacadenaderestauranes de comida asiatica.

nacionsushi

Sus platos incorporan sabores de Japén, Vietnam, Tailandia y China, por lo que su
propuesta gastronémicaes muy ampliayricaenvariedad. Al dia de hoylafranquicia
cuentaanivelmundialconmaés de 40 unidades, en paises como El Salvador, Colom-
bia, Espafa, Estados Unidos, entre otros paises. “Ofrecemos una propuesta gastro-
nomica creativa y sorprendente que fusiona lo tradicional con lo innovador”. https:/
nacionsushi.com/pa/franquicia/
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La proteccion del SECRETO COMERCIAL de LAFRANQUICIA®

» Enelcontratode franquiciaelfranquiciadordeberaincluirunaestipulaciénextensadelo que
considere “secreto comercial”. Por ejemplo: “A los efectos del presente contrato, por docu-
mentacion secreta o confidencial se entendera, a titulo meramente enunciativo y sin caracter
limitativo, los manuales, contratos, datos delos clientes, datos de los proveedores, documen-
tacién contable, listas de precios, conocimientos técnicos, métodos, técnicas, compilacio-
nes, férmulas, programas o criteriosreferidos alaexplotaciéndelafranquiciay alosproductos
o servicios que sonobjeto de ésta”.

» Asimismo dejara constanciaexpresade quelos elementos que se consideran secreto comercial
seentreganalfranquiciado enconcepto delicenciayno de propiedad, es decir,no se venden.

» 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 porel secreto comercial que se le entregan enlicencia.

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

» Seresaltardlaimportancia de mantenerenreservalos secretos comerciales de la franquiciay
con ese fin se deberd recoger expresamente una cldusula por la que el franquiciado manifieste
que esta en conocimiento de los secretos comerciales del franquiciadory que, por su conside-
rable valor, dichos secretos comercialesle brindanunaventajarelativa frente alacompetencia.

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

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

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

8Thomas Oppold: Top Ten Ways to Help Protect Your Franchise’s Trade Secrets; reproducido con autorizaciéndela
International Franchise Association, que publicalarevista Franchising World.
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» Estipularque el franquiciado deberé otorgarun contrato de trabajo contodo trabajador que
deba tener conocimiento de los secretos comerciales del franquiciador en el cual figuren los
siguientes pactos: prohibicidn de revelacion de dichos secretos, condiciones restrictivas de
suusoy obligacionde notificarlos puestos que el trabajador desempefe posteriormente.

» Estipularasimismo que el franquiciado celebrara periddicamente reuniones con el personal
de la franquicia para instruirlos sobre la obligacion de preservar los secretos comerciales del
franquiciador. Asimismo, cuando se extingalarelacidén de trabajo, deberd hacerque el trabaja-
dordeje constanciaporescrito delas obligaciones contraidas conlafranquiciaparaelperiodo
posterioral findelarelacion.
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15. EImanual de explotacion

Elmanual de explotacidn eslaesenciamismade lared delafranquiciay de éldepende entera-
mente la suerte de todalared. El manual complementa el proceso de formacidény esun medio
de consulta sumamente Util, pues ademas de aclarar las dudas mas comunes, guia al franqui-
ciado através delas distintas etapas de la explotacion dela franquicia.

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

Introduccion

» Breve descripcidndelaactividad de lafranquicia

» Tareas delfranquiciado

~

» Asistencia que prestara el franquiciador
» Caracteristicas de lared de lafranquicia
» Peculiaridades delmétodo del franquiciador

» Marcasydemas derechos de propiedad intelectual que se explotaran

Método de explotacion de la franquicia

» Descripcion detallada del métodoy de sus elementos

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

» Maquinaria

» Instrucciones de manejo de lamaquinaria

» Desperfectos delamaquinaria

» Existencias

» Parqueinformatico: computadorasy programas informaticos

» Vehiculos necesarios

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

» Formularios estandar
» Tramites comunes

» Libros de cuentas
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»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Estados contables
Pago delos derechos delafranquicia

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

Comprobacién de cajay trdmites conbancos

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

Uniforme

Formacioén del personal

Normas disciplinarias del personal

Breve descripcidnde lalegislacidon del trabajo

Descripcidéndelos puestos de trabajo

Horario comercial

Caracteristicasy evoluciéndelramo comercial en que operala franquicia
Existencias minimas

Fijacionde precios

Seguros

Publicidad y campaias 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 emplazamiento ideal delatienda
Acondicionamientoy decoraciéndellocal

Criterios sobre la presentaciony exposicion de los productos
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» Pulcritud

» Tramitacion dereclamaciones

Formularios (toda la documentacion y los formularios necesarios parallevar
la franquicia):
» Notificaciones de normativas sobre registro de nombres comerciales

» Formularios de contabilidady para operaciones bancarias

~

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

» Contratos de trabajo

Asuntos juridicos:

Enlos paisesen que estareglamentada con detalle la obligacion deinformacion previa al con-
trato, habra que cumplir los requisitos establecidos. Enlos demdés bastara con enumerarlale-
gislacion, ylaslicenciasy autorizaciones correspondientes.

Directorio del personal del franquiciador

» Listadelosempleados delfranquiciadorconindicaciéndel cargoyrelaciéonde dependen-
Ciajerarquica

» Numeros de teléfonoy demasindicaciones Utiles

El manual de explotacion debe contener todo lo que el franquiciado necesita saber para ad-
ministrar debidamente la franquicia, de modo que todos los franquiciados puedan aplicar de
manera uniforme y coherente el modelo de explotacion, que es la esencia de la franquicia. Se
pretende asiquelos consumidoresrecibanelmismo servicioentodoslos establecimientosde
lafranquiciay, en consecuencia, mantener el prestigioy lareputacion delaensefa.

Millones de consumidores acudendiariamente alastiendas de McDonald’s, no necesariamen-
te porelhecho de quesirvanlas mejores hamburguesas, sino porque el consumidorencuentra
siemprelas mismas hamburguesas enunatienda o enotra. El cardcterhomogéneo del servicio
esloque atrae al publicoylograreso esuno delos fines Ultimos del manual de explotacion.
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16. Mejoras y perfeccionamientos

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

17. Formacion

Se debera brindar al franquiciado formacidn inicial, pues suele desconocer la actividad de la
franquicia, y dichaformacién deberaircompletandose de formaregular.

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

Elnombre KOTOWA proviene delvocablo indigena que quiere decir “montafias”. Las
Fincas KotowasonnombradasenhonoraAlexanderDuncanMacintyre a principiode
1900. Actualmente existen cuatro fincas enlas que se cultivan diferentes variedades
de café, siendolaprincipallavariedad Geisha Bronceadoy Verde.

Kotowa ha ganado premios al menos dos afios en la competencia Copa Panama.
Desde hace afios la empresa decidid abrir sus propias tiendas para vender su café,
bajo diferentes modelos de negocio. Al dia de hoy, cuenta con 24 tiendas operando
alolargo del pais, unas propias y otras franquiciadas, donde ademas de café vende
chocolateydulces. https://www.kotowa.com/

La marca KOTOWA COFFEE HOUSE se encuentra ampliamente protegida en todas
suformas ante la Direccion General del Registro de la Propiedad Industrial del Minis-
terio de Comercio e Industrias de Panama.
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18. El control de calidad

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

Para mantener el atractivo de la marca, hay que cuidar su calidad y conservarinalterable laimagen
que el publicotiene de ella. Elfranquiciador cede a otro (el franquiciado) elderecho de usarlamar-
ca, pero no se puede desentender de laresponsabilidad de velar porla calidad de los productos y
serviciosquellevanlamarcay porque se mantengalacoherenciaentodaexperienciavisualy emo-
cional deinteraccidn con la marca. Es decir, prescindiendo del establecimiento de la franquicia al
gue acude, el consumidor deberd encontrar siempre el mismo producto. Otra razdn por la que el
franquiciadorno puede dejar de lado esa obligacion, pues el control de calidad es vital paraman-
tenerelatractivodelafranquiciay elvalordelfondo de comercio delamarca. Sidecaenlasnormas
de calidad enunestablecimiento de lared, eso afectard a toda la franquicia. El franquiciadorno se
puede desentender, pues en su calidad de propietario de lamarca, tiene la obligacidnlegal de ve-
larporquelapersonaalaquehadadolalicencia(eneste caso, elfranquiciado), mantengaelcontrol
de calidad. Si el franquiciador no cumple esa obligacion, se entendera que hace abandono de la
marcay perdera sus derechos sobre ella. El hecho de conceder en licencia una marca sin realizar
controles de calidad se conoce conelnombre de practicade “nudalicencia”.

Como quedailustrado, el franquiciadorejerce un control considerable sobrelaformaenqueel
franquiciado lleva la franquicia para que en toda la red se respeten ciertas normas de calidad
fijadas de antemano. El control de la calidad empieza en elmomento de escoger el franquicia-
doy continda alo largo de la explotacién de la franquicia. El manual de explotacion es la base
de la explotacion de la franquiciay, por consiguiente, brinda una pauta objetiva para evaluar si
el franquiciado cumple o no las normas de calidad establecidas. Para asegurar el control de
calidad, hay que velar por que se cumplan los requisitos y normas fijados en el manual de ex-
plotacién. Laformacidéninicialy 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.

?Eninglés existendos palabras paradesignarlamarca, brandytrademark,y ambas se empleande formaindistintaenla
presente guia. No obstante, cabe precisarque brand se usaen elmundo de lamercadotecnia, mientras que trademark
esuntérmino delambitojuridico, porlo cualno sonsiempre equivalentes. Se apreciaclaramente la diferenciaentrelos
dostérminos cuando se dice quelamarca(brand) pierde valorenelmercado (porejemplo, debido aactos o declaracio-
nesdelpropietario,lacompafia ouno de sus directores) que puedenempafar el prestigio delamarcaante el publico.
Enesoscasosnocambialacondiciénjuridicadelamarca, esdecir, que lamarcano dejade serunamarcainscritaenel
Registro demarcas. Dicho de otromodo, desde eldngulo del Derecho de marcas, latrademark sigue siendo tanvéliday
gozando de proteccionjuridicacomo antes. Porconsiguiente, la gestidon estratégicade laimagen de unaempresaabar-

camuchomasquelagestidonde sus marcas entanto que activosjuridicos. Paramasinformaciénen materiade marcas,
véase
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19. Combinacion de marcas

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

Entre las ventajas que suele presentarla combinacidn de marcas estan:

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

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

Sacarelmaximo provecho de lasiniciativas de comercializaciény de los ingresos generados;
Reforzarlaposiciéon frente alacompetencia;
Realzar el valorde lamarca ante el consumidor;

Fortalecervarias marcas al mismo tiempo.

Silacombinacién de marcasno selleva a cabo debidamente, los propietarios delnegocio co-
rrenungranriesgo de crearconfusiéonenelcliente, lo que asuvezpuede traducirse enuna pér-
didadevalordelamarca,ycomolamarcaeslacolumnavertebraldelafranquicia, todapérdida
aeserespectopuede sercatastroficaparael propietario delamarca. Entre las medidas practi-
cas gque se pueden tomar para evitar que eso ocurra estan:

Lasdosempresas que deseenrealizaruna combinacidon de marcas deben ser de naturaleza
complementaria; entre los ejemplos de lo que puede ser complementario en ese sentido
estanunalibreriayuncafé, ounagasolinerayunestablecimiento de comidarapida.No obs-
tante, auncuandola proximidad de las empresas puede ofrecerunmayornimero de venta-
jas al consumidor, debe haberbastante distancia enla naturaleza de la actividad pues delo
contrario se corre elriesgo de confundiral consumidor, que pensard que hay algunarelacion
entre ambos negocios.

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

Cuando las marcas combinadas aparezcan juntas en el material de comercializacién o pu-
blicitario, cada empresa debe contar con un sistema para las cuestiones de diseflo como
el tamafo de letra, los colores, el espacio de separacion y los agradecimientos; se evita-
rd 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 por cadaempresaira en beneficio de cada propietario.
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PRACTICAS OPTIMAS EN LA GESTION DE LAS MARCAS.

MANTENERLASOLIDEZDE LAMARCA: Eluso correcto de lamarca

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

» Emplearelsimbolo ®, queindica que se trata de unamarcaregistrada.

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

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

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

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

» Nosedebeusarlamarcaenplural(porejemplo, se dird “loscaramelosTic Tac”, no “lostic tacs”).

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

20. Denominacion social, nombre comercialy
nombre de dominio

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

MésMe Danesunaempresapanamefacreadaen1986, porungrupo de socios, cuyo
principal objetivo siempre fue trabajaralserviciode lasnecesidades delapoblacion.
Esta compafia ofrece distintos productos entre los que estan, los servicios de em-
pefos, financieras, transferencias de divisas nacionales e internacionales, ventas
productos.

La financiera Mas Me Dan cuenta actualmente con mas de 50 sucursales, entre pro-
piasy franquiciadasy tienen sumarca ampliamente protegida paralos servicios que
brindan. https://www.metrolibre.com/nacionales/mas-me-dan-grupo-que-cre-

ce-en-panama-CBML33620

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)
odelpublico, silafranquicia se dedica alaensefnanza.

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

» Prospectos delafranquicia.
» Programasinformaticos creados expresamente parallevarla franquicia.

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

» Menus, boletines, fotografiasy planos.

» Elementos gréficosenlascamionetas dereparto, cochesydemasvehiculos que se emplean
paralafranquicia.

19Extraido 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, como alentar a que los demas franquiciados incumplan el contrato, revelar infor-
macion confidencial, utilizarindebidamente las marcas y demas derechos de propiedad inte-
lectual delafranquicia, tenerintencion de establecerunnegocio competidor; no pagarlos ca-
nones estipulados. En esos supuestos, la obligacién ineludible del franquiciador es proceder
conrapidezy eficacia para que la contraparte no se salga conlasuyay que ello sirva de adver-
tencia alos demas franquiciados. Amenos que el problema sea muy grave, habra que dialogar
con el franquiciado para buscar una solucidn. Lo idea es empezar por la negociacién, y si eso
falla, recurrir a la mediacion y en ultima instancia al arbitraje. La via judicial debe ser el ultimo
recurso. Unamanera de allanarelcamino esincluiruna cldusula de solucion de diferencias enel
contrato, porlaque las partes queden obligadas arecurrirala mediaciénde la OMPly, sino hay
acuerdo, al arbitraje acelerado.”

Cuestioneslitigiosas mas habituales enun contrato de franquicia

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

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

"Laclausulaquerecomiendala OMPIsobrelamediacidénseguida, enausencia de solucién, de arbitraje acelerado
puede consultarseen: ( ).
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Practicas y procedimientos contables: El contrato de franquiciaimpone al franquiciado la
obligacion de presentar ampliainformacién para que el franquiciador pueda evaluar el ren-
dimientoy comprobar si se cumplen el pago del canon de explotaciéony las demas obliga-
ciones del contrato. Muchas diferencias se deben alano presentacién deinformacion.

Uso indebido de fondos para publicidad: En la franquicia se constituye un fondo especial
para publicidad, con las aportaciones de los franquiciados y gracias al cual se sufraga la
publicidad de todala ensefia. El empleo con otros fines del capital de ese fondo se consid-
era “usoindebido” y generaunlitigio.

Supervision y apoyo: Uno de los atractivos que tiene la franquicia como forma de hacer
negocios es el apoyo permanente que brinda el franquiciador al franquiciado a lo largo de
todo el contrato. Lafaltade formaciony delapoyo convenidos es fuente de litigio.

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

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

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

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

Falsas declaraciones por el equipo de gestion y ventas del franquiciador: Otra causa de li-
tigios son las falsas declaraciones realizadas por los empleados del franquiciador a los inte-
resados en adquirirlafranquicia para convencerlos de que firmen el contrato. Lo mas habitual
es inflar las previsiones de beneficios 0 no exponer correctamente las condiciones de la in-
version inicial). Por consiguiente, es importante poner en guardia a los equipos de gestiény
ventas del franquiciador sobre el peligro de la exageracion alos fines de vender la franquicia.
Ademads, en los paises en los que la legislacién contempla requisitos especificos en materia
de divulgacion, hay que esforzarse por cumplir esos requisitos, por cuanto al no hacerlo se
corre elriesgo de serdemandado porel franquiciado y porlasinstituciones competentes.
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Modificacion del método de explotacion y del nombre de la marca: Dentro de lo posible,
los franquiciadores propiciaran que los franquiciados participenenlamodificaciéndelmé-
todo de explotar la franquicia y en la busqueda de un nuevo nombre para la marca. Ambos
trabajos suelen entrafar costos elevados; por consiguiente, es preciso que los franquicia-
dosesténtotalmente deacuerdoy se comprometanconlos cambios propuestos. Enlame-
didaen que el cambio delnombre de lamarcaimplique un cambio enlamarca o lacreacion
de unavariante de lamisma, habra que teneren cuentalas consecuenciasjuridicas de esos
actos, tanto enla titularidad y como en el derecho a utilizar la marca; esa cuestion debe ser
abordaday aclarada debidamente.

Diferencias en materia de propiedad intelectual: Porlo general, las diferencias surgen eneste
ambito por el hecho de que el franquiciado no utilice los derechos de propiedad intelectual
concedidos por el franquiciador segun lo pactado; un tercero infringe los derechos y se debe
decidir a quién corresponde interponer la denuncia y correr con los gastos; el franquiciado es
demandado por infraccién de derechos de propiedad intelectual y hay que establecer si el
franquiciador esta obligado a sumarse al pleito en defensa del franquiciado o a indemnizarlo.
También surgen problemas una vez extinguido el contrato si el franquiciado continua utilizando
la propiedad intelectual de la franquicia o revela informacion confidencial adquirida durante la
relacionde franquicia. Enloscasosenlos que el franquiciadorprocuraevitarque el franquiciado
utilice lamarca una vez expirado el contrato, se suele alegar en su contra que no tomé medidas
paravelarporque el franquiciado se adhirieraanormas especificas de controlde calidad como
se habia pactado y que, por consiguiente, abandond los derechos sobre la marca en razén de
una “nudalicencia”. Otro ejemplo de problema que puede originar unlitigio de propiedad inte-
lectual es que el franquiciadorno hayaregistradolamarcaal crearlafranquiciay el franquiciado
haya procedido al registro de la misma en su propio nombre; cuando se produce ese tipo de
situaciones, lo normal es introducir una clausula en el contrato porla cual el franquiciado trans-
fiere la marca al franquiciador. La otra posibilidad es que el franquiciador funcione o realice sus
actividades bajo una marca especifica, pero permita que los franquiciados afadan una des-
cripcion geografica, como “Londres” o “Reino Unido”. En esos casos, el franquiciado a veces
hace valer sus derechos sobre la marcay la descripcion geografica. De ahi que deba evitarse
ofreceralfranquiciadola posibilidad de anadirdescripciones enlamarca.

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

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

b. Informacionreferida alafabricacion:

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

- Planos, dibujos técnicos, croquisy diagramasy caracteristicas mecanicas
c. 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

d. Solicitudes en tramite de patentesy de modelos de utilidad y cuadernos de laboratorio

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

ii. Informacionestratégica

* Planes de explotacion, de publicidad y de mercadotecnia

» |ldeasliterarias plasmadas; métodos comerciales o de explotacidn que confieranunaven-
tajaparticular

» Estrategiasdeinversion
¢ Informes de estudios de mercadoy de seguimiento de lacompetencia

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

iii. Informacion financiera

» Datos sobre costosy precios
¢ Previsionesfinancieras
» Facturaciony catalogos de precios

» Salariosy planesderetribucion del personal
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iv. Informacion comercial

» Contratos conproveedores

* Acuerdos

Base de datosy compilaciones de datos electrénicos

Informacionsobre los clientes

Informacién sobre el personal
2.Medidas de proteccion:
i. Referidasal personal:

a. Fomento detomade conciencia/fuertes medidas de observancia

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

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

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

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

ii. Medidas de proteccion:

a. Guardarconllave ladocumentacion

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

c. Ladocumentacion se entregara exclusivamente a quienes debenhacerusode ella

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

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

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

» o«

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

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

h. Vigilarlatransmision de documentos porInternet
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22. Vigenciadel contrato

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

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

Alos fines de establecerunplazoinicialrazonable debe tenerse en cuenta el tipo de actividad,
losrequisitosylainversidonnecesaria paraentenderelnegocio asicomo elrédito que deje. Enla
practica se busca que el franquiciado puedarecuperar su inversiony al menos darle dos vuel-
tas alamisma durante el plazo del contrato, para que el negocio sealo suficientemente atrac-
tivo parainvertirenél.

Es sumamente importante preservar el derecho a rescindir el contrato, pues de cara al mundo
exterior, los franquiciados son el propio franquiciador. Por ejemplo, poquisimos clientes de los
restaurantes KFC estan al corriente de que, enrealidad, no son clientes de ese restaurante, antes
bien, clientes de otra entidad cuya conexidon con ese restaurante es el contrato de franquicia. Por
consiguiente, si el franquiciado actia mal, lo normal es que el franquiciador desee tomar medi-
dasinmediatas para evitar perjudicar ala marca; entre esas medidas puede estarlarescisién del
contrato de franquicia. Porconsiguiente, para el franquiciador es sumamenteimportante que en
el contrato se estipule el derecho a rescindir este Ultimo en el supuesto de que el franquiciado
incumpla determinadas disposiciones del contrato. (Por lo general, los contratos de franquicia
no suelen contener clausulas similares que concedan esas mismas facultades al franquiciado).

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

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

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

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

Engeneral, el franquiciado espera que tras el plazoinicial le sea concedida una prérroga de al me-
nos 15 0 20 afos para explotar la franquicia, siempre y cuando se cumplanlas condiciones estipu-
ladas. En caso dereventa (cesion de un franquiciado a otro) de la franquicia se debera concederal
nuevo franquiciadoun plazo “garantizado” para explotarlafranquiciaequivalente alque se ofrece a
todo nuevo franquiciado, y no solo el periodo restante estipulado enla franquicia original.

Enlaclausulade prérroga se recogen, entre otras, las siguientes condiciones:

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

El franquiciado no debera tener antecedentes de incumplimiento grave, debe haber cum-
plido el contrato en términos generales y no debera encontrarse en estado de incumpli-
miento en la fecha en la que notifique la solicitud de prérroga o cuando ésta surta efecto.
Enlos contratos de franquicia habria de evitarse laintroduccion de clausulas que priven de
la facultad de prérroga al franquiciado en caso de incumplimiento leve o menor, pues esas
circunstancias soninevitables enelmundo de la franquicia.
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Elfranquiciado deberarenunciar atoda acciéninterpuesta contra el franquiciador. Larazon
de ser de esa cldusula es que el franquiciador no tenga que preocuparse de que puedan
interponerse acciones judiciales en relacién con hechos que tuvieron lugar durante el “an-
tiguo” 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 cladusula se recoge habitualmente enlos contra-
tos de franquicia.

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

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

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

El nuevo contrato que debera firmar el franquiciado sera el que esté vigente alafechadela
prérroga. En la mayor parte de los casos, el franquiciador puede fijar a su gusto las condi-
ciones del nuevo contrato de prérroga, pues no sabe qué resultados tendra la franquicia
ni conocer de antemano qué cambios tendran lugar en la legislacidn. Se trata de un asunto
delicado: jpuede el franquiciador, en el momento de renovacion de la franquicia, realizar
cambios radicales como aumentar el canon por los servicios de gestion, del 5% al 15%7? La
respuestadependera delasleyesy practicas de cadapais.

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 relina los criterios de se-

leccién fijados por éste. Ademas, en el contrato de franquicia suele constar una disposicion
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que otorga al franquiciador un derecho de opcidn prioritaria para adquirir el negocio del fran-
quiciado si el franquiciado quiere venderlo o para ceder el contrato de franquicia. lgualmente,
importante es elrequisito de que el franquiciador quede satisfecho conlosresultados obteni-
dos porelnuevo compradoren el programa de formacion.

24. Solucion de diferencias

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

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

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

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

Enlajurisprudencia del Centro de la OMPI figuran casos de propiedad intelectual y otros conflic-
tos comerciales, como los de licencia y distribucion, contratos de licencia y de coexistencia de
marcas, regalias, y pactos de exclusividady de 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 a las partes, ayuda a designar el mediadory
el arbitro o arbitros, facilitala comunicacion, se encarga de las cuestiones econdmicas, y asimis-
mo puede brindar asistencialogistica. Las partes de los casos que se ventilan ante la OMPI tienen
a su disposicion el servicio electrénico de presentacion de demandas (WIPO ECAF), gracias al
cual ellasylos demas interesados en el procedimiento pueden presentar los documentos por via
electrdnica para facilitar la comunicacion. El Centro de la OMPI vela por la eficacia de todos los
aspectos del procedimiento.

Lalaborde mediaciéndela OMPIpermite resolver mas del 70% de los casos, y enlo que respecta
al arbitraje, la solucidnllega acercadel 60% de los asuntos tramitados.

Los reglamentos de arbitraje y mediacién de la OMPI y las cldusulas recomendadas, asi como
otrosrecursos, pueden consultarse en el sitioweb: http://www.wipo.int/amc/es/

25. Cuestiones relativas alarescision del
contrato

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

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

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

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

Restituirtodoslos manuales de explotacion.
Cesarelusodelmétodo del franquiciador.

Cesareluso del 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 derechosyluegovendenellocalaunnuevo interesado como franquicia “llave enmano”.

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

Laduraciondelarestriccion. En general, se recomienda un ailo como maximo.

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

Lazonarestringida. Lazona enla que se prohibe competirconla franquicia deberalimitarse
ala que se pactd en el contrato y, si no esta estipulada con precision, se entendera que es
la “zona de influencia” del establecimiento franquiciado. Es decir, si el 80% de los clientes
delfranquiciado vive acinco kildmetros dellocal no tendriajustificacion alguna prohibiruna
zonamas extensa.
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26. La accion colectiva

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

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

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

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

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

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

Las marcas pueden consistir en una palabra o en una combinacién de palabras, letras y cifras.
Pueden consistir asimismo en dibujos, simbolos, signos tridimensionales como la formay el
embalaje de los productos, y en algunos casos incluso signos auditivos como la musica o so-
nidos vocales, fragancias o colores utilizados como caracteristicas distintivas. Ademas de las
marcas que identifican el origen comercial de productos y servicios, existen otras categorias
de marcas. Las marcas colectivas son propiedad de una asociacién cuyos miembros las utili-
mesla propiedadintelectual? (publicacionN° 450 dela OMPI(E)IISBN 978-92-805-1155-40:
), salvo el titulo correspondiente al secreto

comercial, que hasidotomado de Laclave de lapropiedadintelectual - Guia parapequefiosy medianos exporta-
dores, adaptado aPanama:
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zan paraidentificarse conunnivel de calidad y otros requisitos establecidos porla asociacidn.
Ejemplos de dichas asociaciones sonlas asociaciones de contables, ingenieros o arquitectos.
Las marcas de certificacion se conceden a un producto que satisface determinadas normas,
pero no se restringen alos miembros de organizaciones. Pueden ser concedidas a cualquiera
gque pueda certificar que los productos en cuestion satisfacen ciertas normas establecidas.
Las normas de calidad aceptadas internacionalmente “ISO 9000” son un ejemplo de estas
certificaciones ampliamente reconocidas.

Laproteccionjuridicadelamarcase obtiene mediante elregistroy, enalgunos paises, median-
te eluso.

EnelcasodePanama,laprelaciénenelderechoaobtenerelregistrodeunamarcaserige porlas
siguientes normas, que se encuentran establecidasenelarticulo 97 delalLey 35de 1995, asaber:

Tiene derecho preferente aobtenerelregistro, lapersona que estuvierausandolamarcaen
elcomercio desde lafechamas antigua;

Cuando unamarca no estuviera en uso, el registro se concedera ala persona que presente pri-
mero la solicitud correspondiente, o queinvoque, ensu caso, lafecha de prioridad mas antigua.

Elregistrose obtiene presentandolacorrespondiente solicitud enlaoficinanacional oregional
de marcas.

Las solicitudes de registro de marca en Panama se rechazan cuando violan alguna de las pro-
hibiciones que se encuentran enumeradas en el articulo 91de la Ley 35 de 1995, a saber: No se
puedenregistrar como marcas

Las reproducciones o imitaciones de los escudos de armas, banderas y otros emblemas,
siglas,denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado o de cual-
quier organizaciénnacional ointernacional, sin la debida autorizacién;

Las que consistan, en conjunto, en indicaciones descriptivas de la naturaleza, caracteris-
ticas, uso o aplicacidn, especie, calidad, cantidad, destino, valor, del lugar de fabricacion
o de origen, o de la época de produccion, del producto o de la prestacion del servicio de
que se trate, asicomolas expresiones que constituyanladenominaciéonusual o genéricadel
producto o servicio. Se exceptuan las marcas descriptivas o genéricas que hayanllegado a
serdistintivas o singulares por el uso, y las marcas colectivas o de certificacidon enlo que se
refiere allugarde fabricacién o de origeny de acuerdo conlos términos que reglamentaria-
mente se establezcan;

Las figuras o formas tridimensionales o marcas denominativas que puedan engafar al pu-
blicooinducirlo aerror, entendiéndose portaleslas que constituyan falsasindicaciones so-
bre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretendan
amparar;

Las que puedaninduciraerror o confusién en el publico consumidor, respecto de la proce-
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dencia o atributos del producto que pretende distinguiren Panama unaindicacidén geogra-
ficaoindicacionde procedencia o denominaciones de origen;

Las que sean contrarias alamoral, al orden publico o alasbuenas costumbres;

Losnombres, seuddénimos, firmasy retratos de personas distintas de la que solicita el regis-
tro, sin su consentimiento o, si han fallecido, de los herederos. Se exceptlan los casos de
retratos o nombres de personajes historicos;

Los disefios de monedas, billetes, sellos de garantia o de control que utilice el Estado, es-
tampillas, timbres o especies fiscales en general;

Las queincluyan oreproduzcan medallas, premios, diplomasy otros elementos, que hagan
suponerlaobtencidn de reconocimientos conrespecto alos productos o servicios corres-
pondientes, salvo que tales galardones hayan sido verdaderamente otorgados al solicitan-
te delregistro, o ala persona que le hubiese cedido el derecho, y ello se acredite al tiempo
de solicitarelregistro;

Las que seanidénticas, semejantes o parecidas, en el aspecto ortografico, grafico, fonético,
visual o conceptual, a otramarcausada, conocida, registrada o entrdmite de registro porotra
persona, para distinguir productos o servicios iguales, de lamisma clase o similares alos que
se desea amparar conlanueva marca, siempre que esa semejanza o identidad, de unay otra,
sea susceptible de provocar en la mente del publico errores, confusiones, equivocaciones o
enganos, respecto a esos productos o servicios, o a su procedencia. Salvo se soliciten con
la autorizacién expresa del titular de la marca registrada. Los bienes o servicios no se consi-
derardn como similares entre si, Unicamente sobre la base de que en cualquier registro o pu-
blicacién se clasifiguen en la misma clase del Sistema de Clasificacion de Niza. Los bienes o
servicios no se consideraran disimiles entres si, inicamente sobre la base de que en cualquier
registro o publicacion se clasifiquen endistintas clases del Sistema de Clasificacién de Niza.

Enelcasodebienesoservicios conexos, lapersonaque se sientaafectadapodraoponerse
alregistro, conbase enloindicado en este numeral;

Las que seaniguales o semejantes a una marca famosa o renombrada en Panama, registra-
daono, paraseraplicadas a cualquier producto o servicio; o las notorias en Panama, para ser
aplicadas a productos o servicios determinados de acuerdo con el grupo de consumidores
alque vandirigidos, asicomo las que puedan causar dilucién de una marca famosa o notoria;

Las denominaciones geograficas propias o comunes, y los mapas, asicomo los nombresy
adjetivos, entre estos, los gentilicios, cuando indiquen la procedencia de los productos o
serviciosy puedan originar confusion o erroren cuanto a esta; sinembargo, seran suscepti-
blesderegistrarse como marcalosnombres geograficos nacionales o extranjeros, siempre
que suempleo no induzca a error en cuanto al verdadero lugar de origen y sean suficiente-
mente arbitrarios respecto a los productos o servicios a los cuales se apliquen. Se excep-
tlandelaaplicacidnde este numerallas solicitudes de marcas colectivasy de certificacion;

Las que consistan basicamente enla traduccién al idioma espafol de otra ya usada, cono-
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cida, registrada o en tramite de registro, para distinguir productos o servicios iguales o si-
milares;

Las que constituyanlareproduccion, total o parcial, laimitacion, latraduccionolatranscrip-
cion, que puedan inducir al publico a error, confusion o engafio, de un nombre comercial
conocido, perteneciente a un tercero y usado con anterioridad a la fecha de la solicitud de
registrodelamarca;

Las formas tridimensionales carentes de originalidad que las distinga facilmente, asicomo la
formausualy corriente de los productos o laimpuesta por su naturaleza o funcionindustrial;

Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se ex-
presan de maneradinamica, aun cuando seanvisibles;

Las obras, los titulos de obras literarias, artisticas o cientificas y los personajes ficticios o
simbdlicos, salvo con el consentimiento de su autor o derechohabiente o editor cuando,
conforme a ley de la materia, él mantenga vigentes sus derechos, asicomo los personajes
humanos de caracterizacion, sino se cuenta con su conformidad;

Lasletras,losnumeros olos colores aislados, amenos que estén combinados, constituidos
o0 acompanados de elementos tales como signos, disefios o0 denominaciones, que les den
un caracterdistintivo;

Las palabras, letras, caracteres o signos que utilicenlas colectividadesindigenas, religiosas
o asociacionessinfines delucro, paradistinguirlaforma de procesar productos, productos
ya terminados o servicios, asicomo los que constituyen la expresion de su culto o costum-
bre, idiosincrasia o practicareligiosa, salvo que la solicitud sea formulada para su beneficio
porunadelas colectividades o asociaciones contempladas en este numeral;

Las que tengan, como base del disefo, referencias amonumentos y sitios histéricos nacio-
nales, reconocidos como tales porley, salvo que cuente con autorizacidn para suuso no ex-
clusivo de la entidad gubernamental correspondiente;

Las denominaciones técnicas o cientificas, el nombre de las variedades vegetales, las de-
nominaciones comunes internacionales recomendadas por la Organizacién Mundial de la
Saludy aquellasindicativas de accion terapéutica cuando se apliquen a productos o servi-
ciosrelacionados con el objeto delas mismas.

El secreto comercial

En términos generales, toda informacion comercial confidencial que otorgue a una empresa

una ventaja competitiva puede considerarse un secreto comercial. El mismo puede estar re-

lacionado con cuestiones técnicas, por ejemplo, la composicién o el disefio de un producto,

un método de fabricacidén, o los conocimientos especializados® necesarios parallevara cabo

¥ Los conocimientos técnicos no sonsiempre un secreto comercial, pues se entiende que constituyenuna amplia
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determinada operacion. Los elementos comunmente protegidos como secretos comerciales
incluyen procedimientos de fabricacién, resultados de investigaciones de mercado, perfiles
de consumidores, listas de proveedores y clientes, listas de precios, informacién financiera,
planes empresariales, estrategias comerciales, estrategias publicitarias, planes de comercia-
lizacidn, planesy métodos de ventas, métodos de distribucion, disefios, dibujos, planos arqui-
tecténicos, planes de trabajo, mapas, etcétera.

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

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

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

Derecho de autor y derechos conexos

El derecho de autor abarca un conjunto de leyes que conceden a los autores, artistas y de-
mas creadores la proteccion 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 duracion. Los beneficiarios de los derechos conexos son los artis-
tas intérpretes y ejecutantes (por ejemplo, los actores y los musicos) en lo que respecta a sus
interpretacionesy ejecuciones; los productores de grabaciones sonoras (por ejemplo, de ca-
setesydiscos compactos) enrelacion consus grabaciones;ylos organismos de radiodifusion
respecto de sus programas de radio y de television. Las obras amparadas por el derecho de
autorincluyen, entre otras, novelas, poemas, obras de teatro, obras de referencia, periddicos,
programas informaticos, bases de datos, peliculas, composiciones musicales, coreografias,

categoriade conocimientosy técnicas que son propios de lacompafiay que se podran considerar secreto comer-
cialencasode quereunanlas condiciones establecidas.
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pinturas, dibujos, fotografias, esculturas, obras arquitectdnicas, anuncios publicitarios, mapas
y dibujos técnicos.

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

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

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

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

La proteccion del derecho de autor y los derechos conexos se obtiene automaticamente sin
necesidad de efectuar ningunregistro ni otros tramites. No obstante, en muchos paises existe
unsistemanacional deregistro facultativoy de depdsito de obras; estos sistemas facilitan, por
ejemplo, las aclaraciones de las controversias relacionadas con la titularidad o la creacion, las
transacciones financieras, las ventas, las cesiones y transferencias de derechos. Enelcaso de
Panama la Direccion Nacional de Derecho de Autor del Ministerio de Cultura es la institucion
publicaencargada de estos tramites.

Numerosos autores y artistas intérpretes y ejecutantes no tienen la capacidad ni los medios
parahacerrespetarjuridicay administrativamente elderecho de autorylos derechos conexos,
especialmente teniendo en cuenta la utilizacién mundial cada vez mayor de los derechos lite-
rarios, musicales y deinterpretacion o ejecucioén. Araizde ello, la creaciéony el fortalecimiento
de organizaciones o “sociedades” de gestion colectiva se esta convirtiendo en una tendencia
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necesaria y cada vez mayor en muchos paises. Estas sociedades pueden proporcionar a sus
miembros los beneficios derivados de la experiencia y eficacia administrativa y juridica de la
organizacién, por ejemplo, recolectando, administrando y desembolsando las regalias obte-
nidas por la utilizacién, interpretacidn o ejecucion nacional e internacional de las obras de sus
miembros. Asimismo, ciertos derechos de productores de grabaciones sonorasy organismos
de radiodifusidn también se suelen administrar colectivamente. En Panama alguna de estas
sociedades que podemos mencionar estan Sociedad Panamena de Autores y Compositores
(SPAC), la Asociacion de Derechos de Intérpretes Audiovisuales de Panama (ASDAP), y la Enti-
dad de Gestion Colectiva de los Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA).

Para mas informacidn, véase Expresion creativa - Introduccién al derecho de autory los dere-
chos conexos paralas pequefas y medianas empresas, publicacién N.° 918 de la OMPIl adap-
tada a Panama:

Patentes

Una patente es un derecho exclusivo concedido a unainvencion, ya sea un producto o un pro-
cedimiento, que debe ser susceptible de aplicacién industrial (Util), nueva (original) e implicar
una “actividad inventiva” (no ser de caracter obvio). Una patente proporciona a su titular pro-
teccioén para suinvencion. La proteccion se concede por un periodo limitado que suele serde
20 afos apartirde lafecha de presentacidn de la solicitud.

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

El titular de una patente tiene el derecho de decidir quién puede, o no puede, utilizar la inven-
cion patentada durante el periodo en el que la misma esta protegida. El titular de la patente
puede dar su permiso, o licencia, a terceros para que utilicen lainvencidn de conformidad con
términos establecidos de comun acuerdo. El titular puede asimismo vender el derecho de ex-
plotar la invencion a un tercero, que se convertird entonces en el nuevo titular de la patente.
Cuando lapatente expire, expiraratambiénlaproteccidnylainvenciéon pasard a serde dominio
publico; es decir, el titular deja de detentar derechos exclusivos sobre lainvencidén, que pasaa
estar disponible para su explotacién comercial por parte de terceros.

Todos los titulares de patentes estan obligados, a cambio de la proteccion mediante paten-
te, adivulgar publicamente informacion sobre su invencion, a fin de enriquecer el acervo total
de conocimientos técnicos del mundo. Este volumen creciente de conocimiento publico pro-
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mueve una mayor creatividad e innovacién en otras personas. Asi pues, las patentes propor-
cionanno solo proteccionparaeltitular, sino tambiéninformacion einspiracionvaliosa paralas
futuras generaciones de investigadores e inventores.

Elprimerpaso para obteneruna patente consiste enpresentarunasolicitud de patente. Lasolici-
tud de patente contiene, porlo general, el titulo de lainvencidn, asicomo unaindicacién sobre su
ambito técnico; debe incluir los antecedentes y una descripcion de lainvencion, en un lenguaje
claroy con detalles suficientes para que una persona con un conocimiento medio del dmbito en
cuestidnpuedautilizaroreproducirlainvencion. Estas descripciones sueleniracompanadas por
material grafico, por ejemplo, dibujos, planos o diagramas, que permiten describir mas adecua-
damentelainvencién. Lasolicitud contiene asimismovarias “reivindicaciones”, es decir,informa-
cidnque determinaelalcance delaproteccion que concede la patente.

Para mas informacidn, véase Inventar el futuro - Introduccion a las patentes dirigida a las pe-
quefas y medianas empresas (publicacidon N° 917.1 de la OMPI) adaptada a Panama:

Disenos industriales

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

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

Para mas informacion, véase Lo atractivo esta en la forma - Introduccion a los disefios indus-
triales dirigida alas pequefasy medianas empresas (publicacion N° 498 de la OMPI) adaptada
a Panama:
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https://www.wipo.int/documents/d/business/docs-es-inventar-el-futuro-pa-es.pdf
https://www.wipo.int/documents/d/business/docs-es-inventar-el-futuro-pa-es.pdf
https://www.wipo.int/documents/d/business/docs-es-lo-atractivo-esta-en-la-forma-pa-es.pdf
https://www.wipo.int/documents/d/business/docs-es-lo-atractivo-esta-en-la-forma-pa-es.pdf
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