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Prefacio

Considerando la creciente importancia que posee la franquicia comercial como medio de ex-
pansién comercial y dada la funcién también decisiva que desempena la propiedad intelec-
tual en este respecto, creemos que la publicacion de una guia en la que se estudie la cuestion
desde el dngulo internacional satisface una importante necesidad. Esperamos que esta guia
seaunrecurso util eimportante paralos franquiciadoresy los franquiciados de todo el mundo,
particularmente los de los paises en desarrollo y los paises menos adelantados, en donde la
experiencia en materia de franquicias se encuentra aunen etapaincipiente, aunque conunno-
table avance en el sectorgastrondmico, como es el caso enLatinoamérica.!

También esperamos que sea de interés para los gerentes y/o directivos del franquiciador que
buscan comprender mejor cuestionesrelacionadas ala propiedadintelectual en contratos de
franquicias. Igualmente, la Guia también podria ser de interés para estudiantes y el publico en
general, ya que ofrece una primera aproximacion a una materia que resulta compleja. A tal ob-
jeto, se busca utilizar un lenguaje sencillo y facil de comprender, evitando, en la medida de lo
posible, lajerga especializada, asicomo la terminologia técnicay juridica.

Lafranquiciaesun proceso complejo que presentanumerosas aristas, entre otras, elhecho de
abarcaradistintas partes que formanuna cadena de unidades de negocios, que sonindepen-
dientesyalavezdependenunasde otras.

En esencia, la franquicia consiste en conceder en licencia derechos de propiedad intelectual
junto conun modelo consagrado de actividad comercial. Para el franquiciador (o franquician-
te), brindala posibilidad de acelerar la expansidon de su negocio, y para el franquiciado (o fran-
quiciatario), un mejor rédito de la inversidén y con menos riesgo que en otras condiciones, es
decir, sinlaventaja que significa estarrespaldado porunamarca de sélido prestigio.

EnParaguay, el contrato de franquiciano se encuentra expresamente regulado porunalegisla-
cion especifica. Sinembargo, esta guia sirve como una base Util para que las empresas nacio-
nales estructuren sus modelos de franquicia con base ala normativa nacional relevante, como
las leyes de propiedad intelectual, de derecho societario y/o comercial, que pueden ser apli-
cables a este tipo de negocios, brindando un marco regulatorio general para quienes deseen
operarbajo talesquema.

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

La importancia de administrar los activos de propiedad intelectual de la franquicia es el hilo
conductordelapublicacidn; enparticular, enla guiase destacalaimportanciadelamarcayde
los diversos derechos de propiedad intelectual que la sostienen, nutreny fortalecen.

! KarinalLongo, ‘Franquiciasen AméricaLatina: losrubros mas demandados, qué buscanlosinversoresyelroldela

IAenelsector’ ForbesArgentina (16 Julio 2024), https://www.forbesargentina.com/negocios/franquicias-ameri-
ca-latina-rubros-mas-demandados-buscan-inversores-rol-ia-sector-n56046.
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Confiamos que esta publicacién serd un recurso Util para los que desean familiarizarse conla
funcion vital que cumple la franquicia en la expansién de una empresa, en la creacion de em-
pleoy en el desarrollo econdmico, en general. Ademas, esperamos que fomente una mayor
comprensionytomade concienciaacercadelafuncidn que desempefalapropiedadintelec-
tualen este proceso. Como tal, deberia también servir pararecalcarlaimportancia de gestio-
nardebidamente los derechos de propiedad intelectual para asegurar el éxito de la franquicia.
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1. Diferentes modos de acrecentar un negocio
prospero

Todaempresaprosperaque esté considerandolaposibilidad de mejorarsusresultados puede
optarporaumentarlaproducciondelos articulos que ya ofrece o afladir productos o servicios
que sean nuevos y mejores. En una u otra opcion se precisa capital financiero, que tendra que
generarse dentro delaempresauobtenerse de fuentes externas. Para obtener capital externo
se puederecurrir a préstamos, emision de acciones, aumento por compensacion de créditos,
o crowdfunding.

Otras opciones a considerar incluyen, por ejemplo, el establecimiento de asociaciones o de
alianzas. En ese caso, a diferencia de las opciones anteriormente mencionadas, la empresa
compartird riesgos y recompensas con su socio. Dependiendo de los intereses o estrategias
de la empresa es posible un amplio espectro de alianzas, relaciones y mecanismos de aso-
ciacion, por ejemplo, pasar a serrepresentante, corredor (broker), distribuidor o comisionista,
formar equipo conun fabricante externo de componentes, y la creacién de unaempresa con-
juntaojointventure. Otraopcidnque no debe pasarse poralto eslaposibilidad de adquirir otra
empresa o de fusionarse conella.

La franquicia constituye una de las estrategias mas populares y en auge para la rentabilidad y
lardpida expansion de las empresas, especialmente, en los casos en los que la empresa carez-
ca de capital financiero propio o no desea utilizarlo. Aun cuando se basa en elementos de otras
estrategias de expansidon comercial enumeradas anteriormente, el franquiciado constituye una
personajuridicaindependiente (Que no es niunaempresa conjunta niunaasociacionjuridicacon
elfranquiciador) cuya actividad consiste enreproducir en otras instalaciones la misma actividad
gquerealiza el franquiciador. En definitiva, enla franquicia, se da una colaboracion estrecha don-
de el franquiciador, ademas de brindar asistencia técnica, otorga al franquiciado el derecho, y
la obligacidn, de operar un negocio bajo su concepto, utilizando su nombre comercial, marca,
know-howy métodos, acambio de unacontraprestacionfinanciera. Como seve, lalicenciapara
la explotacion de derechos de propiedadintelectual es parte central de la franquicia.

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 tienen enrelacion
con las actividades en su pais, la dificultad que entrafia 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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La franquicia

Enla franquicia hay una sociedad (el franquiciador o franquiciante), propietaria de un método
particularde explotarlaactividad comercialque yaestd consagradayque cede alfranquiciado
(o franquiciatario) o titular de la franquicia (Que es un comerciante o alguien que tiene lainten-
cionde establecerse porsucuenta) el derecho de usareste método propio (en otra ubicacion,
y por un plazo definido), a cambio del pago del canon inicial o derecho de entraday, poste-
riormente, pagos periddicos correspondientes al canon de explotacion. Junto con el derecho
de usar su propio modelo de explotacion, el franquiciador autoriza también el uso de sus co-
nocimientos técnicos (know how), los derechos de propiedadintelectual existentes,y ademas
brinda alfranquiciado formaciény asistenciatécnicaalinicio del contratoy/o alolargo de éste.

Enesencia, el franquiciadoreproduce la actividad que realizalaempresa franquiciadoraconla
direccion, controly asistencia de esta ultima.

Gracias alalicencia de franquicia (es decir, la autorizacion para usar los derechos de propiedad
intelectual pertenecientes al franquiciador) el franquiciado podra reproducir esa actividad de
manera legal. Los derechos de propiedad intelectual que se ceden por el contrato de franqui-
ciason casisiempre las marcasylos derechos de autory, en ocasiones, el secreto comercial, los
disefios industriales y las patentes, segun la naturaleza de la actividad en cuestion; en otras pa-
labras, las licencias pueden abarcartodo el espectro delos derechos de propiedadintelectual.

La franquicia es otro modo de acercar el producto o servicio al consumidor. Siempre que sea
solvente elmodelo de actividad comercial, lafranquicia permitird que practicamente todacla-
se de compafiias puedan penetrar en nuevos mercados de una manera eficaz en funcion de
los costos. No obstante, cabe precisar que no todas las actividades se prestan a ser objeto
de franquicia, ya que es necesario que el negocio a franquiciar pueda serreproducido. Las si-
guientes clasesde actividadno admitenlareproducciény porellono se prestanalafranquicia:

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

» Actividades de caractertécnico. No suelen serobjeto delafranquicia, pues casisiempre es
breve el periodo de formacidninicial que brinda el franquiciador. No obstante, si tales habi-
lidadestécnicas puedensertercerizadas, quizas esto podriasolucionaresteinconveniente,
como ocurre en algunas franquicias emergentes.

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

/110 //



La clave parala Propiedad Intelectual

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

» Lafranquiciacomercial o de distribucion. Hay unproducto que es fabricado por el franqui-
ciador (o porotro en sunombre) y que, a suvez, el franquiciado vende al consumidor conla
marca del franquiciador. Son ejemplos de ese modelo de franquicialasindustrias del auto-
movily del petréleo, como Ford, GM, Exxon, etcétera. A nivel local y en el sector de alimen-
tos, ejemplosrelevantes serian Feliciana de Farifia, Dofia Chipay Don Vito. En esos casos, la
franquicia suele estarrestringida aunazona geograficadeterminaday el franquiciado paga
el respectivo canon inicial por el derecho de entrar en la red de la franquicia. Sin embargo,
el franquiciado no tiene que abonar el canon de explotacion periédico por el derecho de
comerciarusando lamarca del franquiciador, pues éste gana conlo que le vende a aquél.

» La franquicia industrial o de produccion. El franquiciador vende al franquiciado los ele-
mentosimprescindibles o le brinda determinados conocimientos técnicos que, sumados a
los controles de calidad permanentes que realiza el primero, permiten que el segundo pue-
da fabricar el producto final y venderlo al comercio minorista o, en algunos casos, directa-
mente al consumidor. Coca-Cola trabaja de ese modo en muchos mercados del mundo—
incluyendo, en un principio, Paraguay a través de Paraguay Refrescos SA—suministrando
al franquiciado los elementos imprescindibles de la Coca-Cola (que estd protegida por el
secreto comercial) para que él pueda fabricar el producto, que es vendido al comercio mi-
norista que, a suvez, lovende 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
firmasinternacionales como McDonald’s, Hilton Inns y 7-Eleven. Anivellocal, un ejemplo de
franquiciainternacional conpresencialocal seriala firmade serviciosinmobiliarios RE/MAX.
Como eslaespecie de franquiciamas difundida, enelresto dela guia se hablard fundamen-
talmente deella.

Si bien en muchos paises la franquicia integral es la Unica modalidad de franquicia que esta
reglamentada, en Paraguay, la figura de la franquicia no se encuentra regulada por un cuerpo
normativo particular. Es decir, los contratos de franquiciano cuentan conun marco legal espe-
cifico queladefinaoregule de manera particular. Las franquicias se enmarcarian bajo el grupo
de contratos llamados “innominados”, donde las partes tienenlibertad de reglar sus derechos
y obligaciones de acuerdo conlavoluntad de las mismas.?

2Ver,informacion adicional sobre el marcolegal de las franquicias en Paraguay, Seccion1l, “Legislacién aplicable a
lasfranquicias’.
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Amandau, fundadaendiciembre de 1973 comounaempresa familiar, llevamasde 50
afnos destacandose en el mercado paraguayo. Sunombre, que en guarani significa
“granizo”, refleja susraiceslocales.

LamarcaAmandauhalogrado serunade las marcas “Top of Mind” en la categoria de
helados enParaguay, graciasasutrayectoriay sucapacidad de adaptarse adiferen-
tes segmentos de consumo, contando con distintas lineas de productos, pensadas
paracubrirdiversas necesidades delmercado.

Amandau ofrece franquicias en diversos departamentos de Paraguay, con diferen-
testipologias delocales. Esto ha permitido la expansion de lamarca a nivel nacional,
con 190 locales, manteniendo al mismo tiempo calidad y reconocimiento en cada
punto deventa.

La empresa cuenta con varias marcas registradas en Paraguay, incluyendo su marca
principal “Amandau”, ademas de esldganes como “Amandau cuando quieras donde
quieras” y “Dia Nacional del Helado Gratis de Amandau”. Estos activos refuerzan la
identidad delaempresay protegen sus campafnas promocionales.

El“DiaNacional delHelado Gratisde Amandau” se haconvertidoenuno delos eventos
mas importantes de laempresa, generando una conexion emocional con el publicoy
reforzando suliderazgo enelmercado.

Los activos de propiedad intelectual de Amandau—que incluyen también marcas re-
gistradas como Conoliny Cucuruchon, y esléganes comerciales—han sido clave para
fortalecersupresenciaenelmercadoy expandirsumodelo de franquicias en el pais.®

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

» Elfranquiciador concede al franquiciado unalicencia para usar sus derechos de propiedad
intelectual, principalmente sus marcas, pero también disefios industriales, patentes, dere-
chos de autor,*asicomo sus secretos comerciales. Lamarca es el elemento masimportan-
te, pues enellareposa el prestigio de lacompafiia, ya que elreconocimiento de lamarca es
lo que atrae a los clientes y estimula la demanda. Eso es o que hace atractiva la franquicia

SInformaciénadicional sobre elmodelo de franquiciade “Amandau’, disponible enhttps://amandau.com.py/nues-
tros-locales#get_franquicias_type;ver,ademas, “Franquicia de helados, unnegocio seguroyrentable” ABC Color
(Abril 2017), https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/comercial/educacion-financiera-bnf-ii/
franquicia-de-helados-un-negocio-seguro-y-rentable-1580604.html.

4Parasabermassobrelapropiedadintelectual se recomienda consultarlas siguientes publicacionesdela

OMPI: ;Qué eslapropiedadintelectual? (publicacidonN° 450: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_
pub_450_2020.pdf); Elsecreto estdenlamarca - Introduccién alas marcas dirigida alas pequefiasy medianas
empresas (publicacionN°900: https://tind.wipo.int/record/40649?v=pdf); Lo atractivo estd enlaforma - Intro-
duccidonalosdisefiosindustriales dirigida alas pequefiasy medianas empresas (publicacion N°© 498: https://tind.
wipo.int/record/40614?v=pdf); Expresion creativa - Introduccién al derecho de autorylos derechos conexos para
las pequefasy medianas empresas (publicacidn N°918: https://tind.wipo.int/record/47324); e Inventar el futuro -
Introduccidénalas patentesdirigida alas pequefiasy medianas empresas (publicacionN° 917: https://tind.wipo.int/
record/41028?v=pdf).
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paralosinteresados. Porejemplo, sialguienabre unrestaurante de hamburguesasylollama
“John’sHamburgers,” elresultadoylafacturaciénanual dejardn que desear,y serdimposible
preverlos. Porotrolado, lafranquicia de un “McDonald’s” tiene unresultado casiasegurado
y una facturacién anual que se calculaen 2,3 millones de ddlares estadounidenses.

» Elfranquiciador controla la forma en que el franquiciado explota la actividad autorizada, para
lo cual éste debe seguir las instrucciones de un detallado manual de explotacidn en el que se
explican con cuidadoy detallan todos los aspectos abordados en el curso de formacioninicial.
Mediante visitas alasinstalacionesylosrelatos que presentan clientes ficticios el franquiciador
se asegura de que el franquiciado ponga en practica efectivamente el “sistema” que le cedio.

» Elfranquiciadorbrinda al franquiciado formacién, consejoy asistencia permanente.

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

Enresumen, la franquicia es un tipo especial de contrato de licencia por el cual el derecho de
usar el modelo de actividad comercial se complementa con una licencia para explotar los de-
rechos de propiedad intelectual asociados a este modelo.

2. Las clases de franquicia

La franquicia directa

El franquiciador puede firmar un contrato aparte con cada establecimiento franquiciado (fran-
quiciaindividual), lo cual le permite ejercer un control directo sobre cada uno de ellos y obtener
ganancias que no tiene que compartir con terceros. Sinembargo, la franquicia directano seréla
solucién ideal cuando los establecimientos se encuentren en otro pais, en cuyo caso se suelen
presentar problemas como, entre otros, la repatriacion de las ganancias, los limites que pesan
sobre lasremesas y las cargas tributarias, sin olvidar las dificultades relacionadas con las pecu-
liaridades de cada pais, como elidioma, la cultura, lalegislacidonylos usos comerciales. Por con-
siguiente, enlastransaccionesinternacionales es mas utilizado elmodelo de franquicia principal.

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

La franquicia principal

Elfranquiciador puede recurrir a la franquicia principal, por la cual cede a una compaiiia el derecho
de otorgarnuevas franquicias (subfranquicias) para que terceros puedan explotar elmétodo propio
delfranquiciadorenlazonapactadaysegununplandeinauguraciondelocales. Engarantiade esos
derechos querecibe delfranquiciadorelfranquiciado paga el canoninicial, que oscilaentre cientos
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de miles y millones de ddlares estadounidenses. Con la franquicia principal se logra ampliar nota-
blemente la franquicia sin necesidad de destinar mas personal que se encargue de administrarla
red, pues eneste caso es el propio franquiciado quienhace de franquiciadoren el pais convenido.

Ladesventajade este método es que elfranquiciador carece de control sobre los subfranquicia-
dos (con quienes no tiene contrato alguno) y, en consecuencia, debe depositar en gran medida
suconfianzaenunasociedad sobrela que no tiene mas control directo que el pactadoenelcon-
trato de franquicia principal. Por este motivo, las grandes compaiiias internacionales, como Mc-
Donald’s o 7-Eleven, escogen con suma precaucion a quién otorgaran una franquicia principal.

La franquiciaregional

Poreste contrato, el titular de lafranquicia o desarrollador se compromete a abrirvarios estable-
cimientos (en vez de otorgar subfranquicias) en una zona definiday durante un periodo de tiem-
po estipulado. A grandes rasgos, presenta las mismas ventajas y desventajas que la franquicia
principal, salvo que, incluso mas que en ésta, el franquiciador corre el riesgo de poner todos los
huevos enlamisma cesta, pues se confiaaunamismaempresalaobligacidonde abrirvarios esta-
blecimientos. Como enestetipo de contrato el franquiciado tiene que abrirlos establecimientos
por su propia cuenta, envez de ceder a otros la franquicia (subfranquiciados), no se trata de una
relacién de franquicia entre el franquiciado y los nuevos establecimientos, sino entre el franqui-
ciadory elfranquiciado o desarrollador, pues hay un unico franquiciado en este caso.

3. La franquicia internacional

Hay cinco maneras de llevar una franquicia al extranjero:

» Elfranquiciadorotorgafranquicias directas en el pais elegido. Laoperacién se dirige desde
el propio domicilio social de lacompania o mediante una filial del extranjero.

» Elfranquiciador constituye una filial en el extranjero y esa filial se encarga de conceder fran-
quicias.

» Elfranquiciadorconstituye unaempresaconjunta ojoint venture conuntercero que conoce
bien el otro pais. Laempresa conjunta actuard como el franquiciador en ese pais.

» Elfranquiciadorconcede unafranquicia principal.

» Elfranquiciador concede una franquiciaregional.

Ala hora de establecer una empresa en el extranjero, hay que tener presente que los derechos
de propiedad intelectual son, ante todo, de naturaleza territorial, es decir, se limitan a los terri-
torios enlos que se hayan originado o se hayan registrado/concedido. Dicho de otro modo, los
derechos que existen en un pais o regién dados solo se pueden hacer valer en ese mismo pais o
region.s Ese es el caso, particularmente, en lo que respecta a las marcas, los disefios industria-

5Lasmarcasnotoriamente conocidas pueden serobjeto de proteccidn especial envirtud del Convenio de Paris
paralaProteccionIndustrialy sus Revisionesy Enmiendas, incorporado alanormativalocalbajolalLey N°300/1994,
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lesy las patentes en Paraguay. Por consiguiente, siuna empresa prevé montar una operacion de
franquicia en el extranjero, esimportante comprobar que los derechos de propiedad intelectual
estén protegidos en ese territorio. Antes de firmar el contrato de franquicia, es esencial que el
franquiciadortome lainiciativa de registrar sus derechos de propiedadintelectual en el paisenel
gue se pretenda explotar la franquicia. También es esencial que el franquiciador tome esas mis-
mas medidas en |os territorios vecinos, ante la posibilidad de que en el futuro desee explotar la
franquicia también en ellos. Algunas de las principales compafiias internacionales registran sus
derechos de propiedad intelectual en todo el mundo o en una serie de paises especificos mu-
chos anos 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 antela-
cién suelen llevarse la desagradable sorpresa de que ha habido alguien suficientemente astuto
que ya lo ha hecho, y no solo eso, por ejemplo, puede haber registrado también determinados
nombres de dominio enlos que figure una marca particulary, por consiguiente, puede que una
empresa se vea obligada a pagar sumas exorbitantes para recuperar los derechos, no solo en
concepto de comprade tales derechos, sino también en gastos legalesy litigacion.

Bellini, una marca paraguaya fundada en 2008, ha logrado éxito tanto en el merca-
do local como en el extranjero gracias a su concepto innovador en el mundo de la
gastronomia. Con locales propios en Asuncion y franquicias que han trascendido
fronteras, Bellinihallevado su propuesta a Uruguay y Argentina, donde operabajola
marcaRiccollini, adaptandose alas necesidadesy preferencias de estos mercados.

R‘\((@WINI'

PASTA « PASTA

El concepto clave de Bellini/Riccollinies ofrecer una experiencia “fast casual”, enla que
elclientetienelalibertad de sersu propio chef, seleccionandolosingredientes que de-
see para crear su plato personalizado de pasta. Este enfoque ha sido bien recibido en
distintos paises, yaquelapastaesunalimento altamente consumido a nivel mundial.

La decisidn de expandir el concepto a través de franquicias surgié cuando el equi-
po se dio cuenta del potencial internacional de su idea. En abril de 2016, la primera
franquicia bajo el nombre de Riccollini abrid sus puertas en Resistencia, Argentina,
seguida por otra en Montevideo, Uruguay, en mayo de 2016. El modelo de franqui-
cia de Bellini/Riccollini combina la rapidez del servicio de comida rapida con la ca-
lidad de un restaurante formal, en un ambiente distendido e interactivo donde el
cliente participa activamente en el proceso de preparacion del plato, lo que hace
que laexperiencia seaalnmas atractiva.®

¢“Bellini,unamarca que traspasa fronteras” InfoNegocios (Marzo 2017), https://infonegocios.com.py/infogourmet/
bellini-una-marca-que-traspasa-fronteras; “Belliniabrid primera franquicia en Argentina” LaNacion (Abril 2016),
https://www.lanacion.com.py/2016/04/19/bellini-abrio-primera-franquicia-en-argentina/.
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4. Ventajas y desventajas de la franquicia

Ventajas de la franquicia

Para el franquiciador

Para el franquiciado

Mayor expansidn de la empresa (coninver-
sionde terceros).

Aprovecha el reconocimiento de que goza
unamarcade prestigio.

Afluencia de capital nuevo gracias al canon
delafranquicia.

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

Aumento de las ganancias gracias al canon
de explotacion.

Disponibilidad de formacidn, asistencia,
conocimientos técnicos, mercadotecniay
financiacion.

Los franquiciados tienen mayor incentivo
de trabajo mejorque los empleados.

Carterade clientes consolidada.

Menores gastos de explotacion.

Elriesgoesmenoryaque se explotaunmo-
delo con éxito comprobado

Dispersion delriesgo.

Posee un derecho de propiedad/ usufruc-
to sobrelaactividad.

Organizacion central mas reducida. Menor
riesgo de fraude administrativo.

Estabilidad, direcciony control de calidad.

Posibilidad de comprar al franquiciado la
franquicia que dabuenos dividendos.

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

Derecho de exclusividad sobre la zona
pactada, dependiendo del contrato y tipo
de franquicia

Menor gasto para adquirirmateriales y ma-
quinaria.
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Desventajas de la franquicia

Para el franquiciador

Para el franquiciado

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

Grandes gastos de inicio de la actividad y
canonde explotacién.

Un franquiciado mal elegido puede gene-
rar pérdidas monetarias y de reputacion a
todalareddelafranquicia.

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
instrucciones detalladas y de mostrar la
contabilidad.

Hay que revelar la documentacién confi-
dencial de la compaiiia lo cual la deja en
condiciéon mas vulnerable.

Escasa flexibilidad, pues es el franquicia-
dor quien fija las pautas de la actividad, e
imposibilidad de hacer uso de los conoci-
mientos adquiridos gracias ala experiencia
anterior.

Limitaingresosaloscanonesyregaliasyno
alas ganancias.

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

Los franquiciados presionan para que se
hagan cambios.

Obligaciéon de entregar al franquiciador
toda mejora y todo perfeccionamiento
realizados, que se pondran a disposicion
de los demas franquiciados.
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La chipa es un alimento tradicional de Paraguay y culturalmente conocido como
icono de la gastronomia local. Este alimento cuya base es el almidén de mandioca
y queso, es consumido endiversos tiempos de comida, ya sea solo o acompafado.
Aprovechandolademandade este mercado, el proyectoinicial de Dofia Chipanacid
tras identificarla oportunidad de abrir una cadena de locales especializada en pro-
ductos tradicionales paraguayos. El proceso incluyé el desarrollo del concepto de
lamarca, lasrecetas, y elmodelo de negocio, con pruebas para garantizarla calidad
delos productosy asicomo el funcionamiento de al menos un punto de venta como
modelo areplicar.

Dofia Chipa ha logrado consolidarse a través de su sistema de franquicias, donde
abre puertas anuevos emprendedores, brindandoles la oportunidad de administrar
sus propios puntos de venta, tanto en elinterior del pais como en el exterior.

Graciasalasnumerosas consultas deinteresados en abrirnuevos locales, Dona Chipa
decididestablecerunaunidaddedicadaalafabricaciéndel90%delosproductosque
secomercializan, convirtiéndose enelproveedor principal de sus franquicias. Este en-
foque centralizado garantiza consistencia enla calidad y disponibilidad de productos
encadalocal.

Elmodelo de franquicia de Dofna Chipa ofrece unarentabilidad acorde alainversion,
permitiendo alos emprendedoresingresar al negocio conlas ventajas de la econo-
mia de escala. Los franquiciados se benefician no solo del respaldo de la marca, in-
cluyendo la proteccion de la marca registrada Dofia Chipay el slogan “Dofia Chipa
-sabrososmomentos”, sinotambién de transferencia de conocimiento clave para el
mercado local. Este enfoque asegura precios competitivos, respaldados por la efi-
cienciaenlaproducciony distribucion.”

Los derechos de marcay la expansion internacional

» Lasmarcas son derechos de naturaleza territorial: poseen validez exclusivamente en el pais
en que estanregistrados, amenos que la marca sea notoria (por ejemplo, envirtud ala pro-
tecciénreforzada otorgada por el Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad In-
dustrial).

» Para proteger la marca hay que proceder a su registro en los paises escogidos. Al solicitar el
registro de lamarcahay que prever futuras estrategias de expansion del producto o servicio.

» Enloposible, se debe haceruso del periodo de prioridad (seis meses) para solicitar protec-
cidonenelextranjero.

’Informacidn adicional sobre elmodelo de “Dofia Chipa” disponible enhttps://www.donachipa.com/franquicias.
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» Encaso de que sea factible, se puede emplear el trdmite simplificado del Sistema de Ma-
drid®para presentarlasolicitudinternacional de registro de marca(Paraguay no se haadhe-
rido al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas).

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

» Hay que cerciorarse de que no se infrinjan derechos de marca de terceros. Para eso se debe
realizar una busqueda exhaustiva de marcas nacionales y extranjeras registradas o solicitadas
en el pais de interés, que por su aparienciay pronunciacion sean semejantes a la marca propia,
0 que posean el mismo sentido. También habra que comprobarlos nombres de dominio regis-
trados.?LaDireccionNacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), posee una herramienta de bus-

queday consulta online de marcas solicitadas y registradas, disponible en https://joaju.dinapi.
gov.py/marcas.

» Hayquefamiliarizarse conelsistemade marcas del paisyno darporsupuesto quelasleyesde
marcas delos demas paises sonigualesalas propias. Es preciso conocerbienlas complejida-
des de lalegislacion extranjeray contratar abogados de confianza. Hay que estar al tanto de
aspectoscomosisetratadeunpaisenelque se aplica el sistemadel primersolicitante delre-
gistrodelamarcaodeunpaisenelque se aplicael sistemadel primeruso delamarca; srealiza
la oficina de marcas el examen de los motivos relativos de denegacién?; ;como es el régimen
de oposiciones?; ;,cudnto tiempolleva obtenerelregistrodelamarca?; ;es preciso contarcon
una autorizacion para otorgarlos contratos de cesiony de licencia de marca?

5. Las asociaciones de franquicias

Enmuchos paises existen asociaciones de franquiciasy buena parte de ellas estan agrupadas
enelConsejoMundialdelaFranquicia (World Franchise Council, o WFC). EnParaguay, laCama-
raParaguaya de Franquicias (CPF) aglomera a distintas empresas que eligieronelmodelodela
franquicia como su sistema de desarrollo de mercado. La CPF busca entre sus fines, ayudar al
crecimiento del sistema de franquicias; proteger alos futuros franquiciados y dara conocer el
sistema de franquicias al publico en general, através de, por ejemplo, su sitio web, catdlogo de
franquicias, expo franquicias, notas de prensa, etc.”

Engeneral,lafinalidad de dichas asociaciones esdaraconocerlasventajasdelafranquiciay atraer
laatenciéndel publico alrespecto entre partesinteresadas, incluido el publico engeneralylos go-
biernos. Aunque las asociaciones de franquicias suelen funcionarcomo lugares de contacto entre
franquiciadores, hay asociaciones que van mucho maslejos ensus actividades, a saber:

» promueven franquicias ensusitio web;

» organizan cursos educativos;

8Véase mas adelante, Seccioni4.
?Ladisponibilidad de nombres de dominios puede serverificadaenwww.nic.py.
%Informacidn adicional sobre la CPF disponible enhttps://cpf.org.py.
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» orientanalos miembros sobre donde encontrar asesoramiento profesional;

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

» establecenyhacenvalercédigos de deontologia en el dmbito de las franquicias;
» siguende cercalaconductadelos miembros;

» ofrecenmecanismos de solucion de diferencias.

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

Conmasde 30 afos detrayectoriaenelsectorde peluqueriay estética, Joseph Coiffure
ha consolidado su presencia como una de las marcas mas reconocidas en Paraguay en
esterubro.

A'lo largo de su trayectoria, Joseph Coiffure se ha posicionado como marca de re-
ferencia, siendo galardonado con el “Top of Mind” enla categoria de peluquerias en
varias ocasiones. Sus salones estan presentes tanto enla capital como envarias ciu-
dades del pais, contando con méas de 20 locales bajo el modelo de franquicia, ade-
mas de otros en sociedad. Gracias a su posicionamiento y la transferencia de know-
how a sus franquiciados, incluso mediante su propio instituto “Joseph Academy”, la
marcahamantenido los estdndares de calidad y unreconocimiento en el mercado.
Un aspecto clave de Joseph Coiffure es que la marca estd profundamente ligada a
lareputaciéonde sufundador, ya que lleva sunombre. Esto ha contribuido a construir
una confianza enlos clientes basada no solo enla calidad de los servicios, sino enla
imagendelpropio fundador.

La historia de Joseph Coiffure es un ejemplo claro de cémo un modelo de franquicia
bienestructuradoyuna estrategia de marca personal sdlidapuedenllevaraunaem-
presalocalaconvertirse enunreferente del sectoranivel nacional.”

"Joseph Coiffure; “Joseph: trayectoriaintachable que seimpone” Revista Plus (Marzo 2024), https://revistaplus.
com.py/2024/03/26/joseph-trayectoria-intachable-que-se-impone/.
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6. Estudio de viabilidad y prueba piloto

Al examinar la posibilidad de conceder una franquicia, conviene realizar un estudio de viabili-
dady solicitar asesoramiento de expertos en franquicias que puedan pronunciarse objetiva-
mente.”? En particular, conviene familiarizarse con el marco juridico vigente®y ponerse al tanto
desiexistenenelpaisasociacionesde franquiciasy cédigosde franquicia. Importante estam-
bién que un establecimiento de la propia empresalleve a cabo pruebas piloto de la franquicia
con el fin de determinar la viabilidad de la franquicia en multiples ubicaciones, asi como llevar
unregistro de todo lo hechoy mejorarlas actividades comerciales. Los conocimientosy la ex-
perienciaadquiridos durante el estudio de viabilidadylaprueba piloto seran el puerto de parti-
daparaelaborarelmanual de explotacionylos programas de formacidn, los principales méto-
dos utilizados para transferirinformacion confidencial, secretos comerciales y conocimientos
técnicos alos franquiciados.

No obstante, las pruebas piloto no constituyen un requisito legal ni tampoco se realizan en
todos los paises. Algunas empresas y métodos de franquicia han cosechado buenos resulta-
dos sinhaberrealizado tales pruebas. ComputerLand, cadena de franquicias que llegd a con-
tar con mas de 800 establecimientos, no tenia ni una sola tienda cuando empezd a conceder
franquicias a finales de los afios setenta. La franquicia que concedia ComputerLand consistia
sencillamente en unaidea: una tienda minorista que vendia computadoras personalesy acce-
sorios. Laidearesulté buenay selanzdé en el momento oportuno, gracias alo cualen muy poco
tiempo fue posible establecer una red internacional de franquicias relativamente considera-
bles. Comoesldgico, conlaevoluciénradical delmercadodelainformaticaalolargo deltiem-
po,lacadenaeshoyapenasunaanécdotaenlahistoria de las franquicias.

Otracadena,iSOLDIt, surgio alamparo del sitio de subastas eBay y comenzd con un 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 invir-
tid los ahorros paralajubilacidn - al final se percataron de que la idea tenia un defecto principal:
no eralucrativa. Al poco tiempo, mas de lamitad de lared de franquicias desaparecio.

?Enalgunasjurisdicciones,como enlaRepublicade Coreahay que aprobarunexamende habilitacién para ejercer
como “expertoenfranquicias”. Esteno eselcaso enParaguay, pero sise recomiendaasesoramiento previo con
abogados expertos enlamateriaobienconla CPF.

3 Ver, Secciénl, parainformaciéndetallada sobre lanormativa nacional relevante.
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Crearunafranquicia a partirde unaidea que nuncaha sido ensayada en el mercado va en con-
tra del principio mas elemental de la franquicia. En China, para venderuna franquicia hay que
tenerporlomenos dos establecimientos propios en el mercado que lleven un afio funcionan-
do.Enlos Estados Unidos de América se puede estableceruna franquicia con poca experien-
ciaysinprototipo delaactividad, pero no conviene hacerlo. A nivel nacional, no existe requi-
sito previo de contarconuno o varios establecimientos para empezara conceder franquicias,
no obstante, es poco probable que el franquiciado opte poruna franquicia que aunno acredi-
teresultadoslucrativos, incluso silaidealuce atractivay prometedora.

7. Divulgacion

En muchos paises esta legislada la obligacién previa de declarar o divulgar informacién sobre
la franquicia, conlafinalidad de que el interesado en adquirir la franquicia cuente coninforma-
cion suficiente acerca de lainversiony el contrato, y pueda decidir con conocimiento de cau-
sa. Aunque este requisito legal no existe en Paraguay, es recomendable que el franquiciador
proporcione dicho documento, no solo como un gesto de transparencia y buena fe hacia los
interesados, sino también para agilizarlas negociaciones, al proveer desde un primermomen-
toinformacidn esencial sobre la franquicia.

Las legislaciones en materia de divulgacién 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 ese respecto es el de The Minnie Pearl,
cadena de restaurantes de pollo frito de los Estados Unidos de América, que vendié mas de
2.000 franquicias, de las cuales se abrieron apenas 200 y ninguna de ellas sobrevivid.

Incluso enlos paises enlos que no estéa legislada la obligacion de informacidén precontractual,
lo prudente es firmar el contrato solamente si uno posee pleno conocimiento de todos los
detalles. El franquiciador debe entregar al interesado por escrito la documentacioén sobre la
franquicia, que debe serverazy completa, con antelacion suficiente ala firma del contratoy en
cualquier caso antes de recibir pago alguno por la operacion. Sin embargo, en la practica, el
franquiciador no cumple con esa obligacidn, salvo que se lo exijalaley. Ademas de esa docu-
mentacion que se debe entregarinicialmente, enalgunasjurisdicciones, laley contemplaelre-
quisito de suministrar periddicamente al franquiciado informacién actualizada (porlo general,
todoslos afos) de las modificaciones que haya enladocumentacion.

Sinolvidarlas diferencias delegislacionyusosvigentes en otros paisesenlo querespectaalos
requisitos de informacion, se detalla a continuacion lo considerado como “informacion com-
pletayexacta”

» La descripcidn del tipo de franquicia ofrecida: licencia para abrir un Unico establecimien-
to, para abrir varios, franquicia principal o franquicia regional; conclusiones de la puesta a
prueba de la idea; antigiedad del franquiciador; identidad de quienes ocupan cargos en
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la sociedad franquiciadora; detalles sobre franquicias ya concedidas; competencia a que
debe hacer frente el franquiciador; reglamentacion especial de la actividad franquiciada
(requisitos o autorizaciones particulares).

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

» Los gastos necesarios para poner en marcha la franquicia y explotarla: el canon inicial, los
depdsitos o pagos peridodicos que no seanreembolsables y los gastos para pagarlas exis-
tenciasiniciales de mercaderia, los letreros, lamaquinariay la publicidad. Otros gastos que
elfranquiciadorno esté obligado acomunicar(segunlalegislaciénnacional)como elcanon
de explotacion, y el precio de los suministros y los seguros.

» Lasrestricciones que, ensucaso, limitenlaactividad del franquiciado, como los proveedo-
res que deben contratar, la prohibicion de vender determinados productosylazonaalaque
se debarestringirla explotacion de la actividad.

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

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

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

» Borradordelformulario del contrato de franquicia (particularmente las clausulas sobre pré-
rroga, extinciony cesion del contrato).
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Desde 1955, Alberdin se ha consolidado como una de las empresas nacionales lider
en la produccién y comercializacién de pastas y bocaditos (finger food). Fundada
inicialmente bajo elnombre de Pasteleria Alberdi, laempresa evoluciondy adoptd el
nombre Alberdin, bajo el cual opera hastala actualidad.
Lamarcahasidodirigidaporvarias generacionesdelamismafamilia. Enelano 2006,
loshijosynietosdelos fundadoreslograronunaimportante certificacion bajolanor-
ma ISO 9001:2000, como parte de su programa de mejora continua, fortaleciendo
asisureputacidnenelmercado.

Hoy endia, Alberdincuentaconmasde 150 empleadosy sigue liderando el mercado
de pastasy bocaditos. Este liderazgo también se ha reflejado en su expansidon me-
diante el modelo de franquicias, que ha permitido alamarca ampliar su presenciaen
todo el pais.

Franquicias.com.py, una unidad de negocios de Alberdin, se dedica a la venta de
franquicias y la provisién de servicios de consultoria a emprendedores que buscan
desarrollar negocios sostenibles. Con un enfoque en crear nuevos emprendedores,

Alberdin ofrece tanto franquicias tradicionales como microfranquicias, haciendo mas
accesiblelaentradaalnegocio paraaquellos conmenor capacidad deinversidn.

El formato de microfranquicias de Alberdin se ha destacado por su modelo innova-
dor: los franquiciados solo necesitan una inversién minima para adquirir licencias y
equipamientos de cocina, mientras que la empresa se encarga del resto, como la
producciéony el marketing. El franquiciado solo debe freiry vender los productos, lo
que hace que el proceso seasencilloyrentable.

Gracias a su sdlida estrategia de franquicia, Alberdin ha logrado posicionarse no
solo como una marca reconocida, sino también como un referente en el desarrollo
de emprendedores através de unmodelo de negocios accesible.'

Ejemplo de contenido de un documento de divulgacion e informacion previo
al contrato de franquicia

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

» Experienciadelasociedadfranquiciadora durante un plazo prolongado.

» Tipodeactividad que se quiere licenciarenlazona estipulada.

" Informacidén adicional sobre elmodelo de “Alberdin” disponible en https://www.franquicias.com.py.
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» Diferencias (laudos arbitrales)y litigios (sentencias).

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

» Quiebraosuspensidonde pagosdelfranquiciadory siel franquiciador estd bajo administra-
cionjudicial o tiene obligaciones con fuerza ejecutiva.

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

» Caracteristicasideales del franquiciado potencial.
» Listade franquiciados actuales con datos de contacto.

» Lista de franquiciados anteriores (por ejemplo, de los tres ultimos afios), con datos de con-
tacto, indicando, ademads, si fueron vendidas, se compraron al franquiciado o se decidio
cerrarlas, etcétera.

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

» Descripcion de estandares minimos de produccion o de contratacion a seguir, en especial
encasode quelafranquiciasiga ciertasnormas ISO o equivalentes.

» Demas obligacionesy prohibiciones querecaigansobre el franquiciado, comolimitaciones
enlazonaestipulada paralaactividad comercial.

» Informacion sucinta sobre la aportacion de capital necesario.
» Apoyo, publicidad, mediosinformaticosy formacién que prestara el franquiciador.

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

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

» Obligacién de confidencialidad o de no divulgacidn, en caso necesario.

» Obligacidonde participarenla explotacion delafranquicia.

» Restricciones sobrelo que puede o novenderel franquiciado (productos o servicios).
» Prérroga, extincidny cesién del contrato de franquicia.

» Mecanismo para solucion de diferencias.

» Rendimiento econdmico de lafranquicia, realy proyectado.

» Listade establecimientos que posee la franquicia e informacion sobre el franquiciado.
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» Estados financieros.
» Contratos (borradores de los documentos que se habran de firmar).

» Recibodonde se acredite que se harecibido eldocumento de informacidn precontractual.
8. Como comercializar la franquicia

La dificultad de seleccionar franquiciados no debe subestimarse pues el éxito de la franquicia
depende de escogeralapersonaadecuada.

Hay que entender como los franquiciados encuentran la franquicia que les interesa. Mas de las
tres cuartas partes empiezan por consultar el sitio web del franquiciadory mas de la mitad in-
vestigan otras marcas. Es probable que esas cifras aumenten en el futuro, y por tanto los fran-
quiciadores deben asegurar que su sitio web sea facil de encontrar y de consultar, asi como
atractivo para los posibles franquiciados. El franquiciador debe también garantizar que su
franquicia sea almenostaninteresante comoladelacompetenciaenlo que serefiere alcanon
inicial, el canon de explotacién, la facturacion y el rendimiento. Quienes buscan adquirir una
franquicia suelen consultar sitios web de cardcter general, empezando con las asociaciones
de franquicias del pais.’> Ademas, asisten a seminarios y ferias, es decir, que suelen estar bien
informados sobre la cuestidny sobre las posibilidades que existen.

9. Condiciones que debe reunir el franquiciado

Aun cuando no existe unmodelo o estereotipo de franquiciado tipico, todos los franquiciados
presentanuna serie de caracteristicas comunes, por ejemplo:

» Cuentanconelrespaldo de lafamilia;

» Danmuestras de determinacidny sontrabajadores;

» Tienenespiritucomercial o son capaces de adquirirlo;

» Endeterminados casos, demuestran dotes paralaventa;

» Poseen capital suficiente;

» Estandispuestos acumplirlas condiciones de lafranquicia.

Ademds, enlalegislacion de determinados paises (no es el caso en Paraguay) se estipula que
en el documento de informacidn precontractual deben describirse las caracteristicas del
“franquiciador ideal”, como la experiencia, los estudios cursados y otras caracteristicas que
seannecesarias o convenientes. Alestablecercriterios, lacadenaofrece orientacién paracon-
tratar conlos franquiciados mas aptos.

>Ver, enParaguay, laCédmaraParaguayade Franquicia, https://cpf.org.py.
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Aun cuando sealucrativay se preste almodelo de franquicia, una empresa puede resultar per-
judicadasieltrdmite de seleccién de nuevos franquiciados se hace mal o con prisas. Esimpor-
tante 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. El franquiciador debe sopesar las posibilidades de que larelaciéon sea provechosa
paraambas partes, o sea, que serija porlas amplias pautas que se estipulan enun acuerdo de
franquicia que puedan aceptarambas partes.

10. Debida diligencia del franquiciado

A continuacion, figura unalista minima de puntos que debe contenerla lista de comprobacion
de todo franquiciado que actle con debida diligencia:

» Confirmar la validez de los derechos de propiedad intelectual que el franquiciador planea
licenciar al franquiciado. Esto implica verificar que las marcas sean validas para la corres-
pondiente clase de productos o servicios; que los derechos de autory secretos comercia-
les esténdebidamente gestionadosy protegidos; y asegurarse de que las fechas de venci-
miento de patentes, disefios industriales y registros de marca sean correctas. Ademas, es
fundamental confirmar que dichos derechos estén protegidos en el territorio donde se lle-
vardacabolaactividad. Sise prevé llevarlaactividad a otrazona, deberantomarse medidas
paracomprobar que tales derechos se encuentren disponiblesy garantizar que se obtenga
protecciénde lapropiedadintelectual endichazona.

» Hacerlas siguientes preguntas alos actuales franquiciados:
® Silaactividad sigue siendo lucrativay, en caso afirmativo, cuales son los factores que
explicanlos buenosresultados obtenidos.

® Cuantotiempoleshallevadoempezaraserrentables. Cuanto capitalnecesitaronpara
montarlaempresay llegaral punto de amortizacién.

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

® Encaso de que decidieran empezar de nuevo, si escogerian la misma franquiciay las
razones paraello.
» Ponerse en contacto con el mayor nimero posible de franquiciados que hayan abandona-
do ese sistemay determinarlos motivos por el cuallo hicieron.

» Averiguar siel franquiciador procedié auna prueba piloto antes de poneren marchala fran-
quiciay por cuanto tiempo. Comprobar si el franquiciador tiene un manual de explotacion,
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asicomo un programa oficial de formacidny asistenciay si ese programa es suficiente para
explotarlafranquicia. Aclararsielnegocio esfactibleysusactividadesviables. Aclararsihay
competencia que pueda afectaralnegocioy, desde cudndo existe dicha franquicia.

» Averiguar el nUmero litigios en los que haya sido parte el franquiciador; qué tipo de casosy
elmodo en que concluyeron.

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

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

Ver, enParaguay,la Cdmara Paraguaya de Franquicia, https://cpf.org.py.
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PRACTICAS OPTIMAS PARA EXPLOTAR LAS MARCAS

LA SELECCION DELA MARCA. Elementos que se deben sopesaralahorade escogero
crear unamarca:

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

e Marcasenque seempleenpalabrasextravagantes oinventadas, peroque carecendesig-
nificado real. Desde el punto de vista legal 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, portanto, obliganadedicarmasmedios, ydinero,alapublicidad. No obstante,una
vez establecidas, estas marcas tienen una enorme fuerza de atraccion. Ochsi para embuti-
dos o Mapexparainsecticidas son ejemplosnacionales de marcas de este tipo.

e Enlas marcas arbitrarias figuran palabras o signos que tienen sentido, aunque carecen de
relaciénlégicaconel producto que se anuncia. También obligan arealizar abundante publi-
cidad paracrearlaasociacionentrelamarcay el producto enlamente delosconsumidores,
aunque,igualquelasmarcasextravagantes oinventadas, sonadmitidas sinmayorproblema
enelregistro. Lamarca para productoslacteos Trébol esun ejemplo de ese tipo de marcas,
o Koalaparacolchones.

e Las marcas sugestivas o evocativas son las que indican la naturaleza, calidad o atributos
del producto, aunque no describen los atributos. Por ejemplo, la marca Amandau, también
reconocida franquicia para helados, significa ‘granizo’ en espanol, o cual tiene cierta evo-
cacion del producto comercializado. En algunos casos, las marcas sugestivas o evocativas
se distinguen poco de las demas marcas. En Paraguay, se entiende que, sila marca suges-
tiva es muy descriptiva del producto, no podra ser registrada.” Como la marca describe el
producto, o sus caracteristicas, no se podraimpedir que terceros usen las mismas palabras
parar describir sus productos. Ejemplo: A nivel nacional, la marca Blockgel fue concedida
como parte delalinea de pafiales Huggies, y a pesar de ser considerada en primerainstan-
ciaevocativadeloscomponentes o caracteristicas del producto, la Corte de Justicia consi-
derd que lamismano es descriptivay, porlo tanto, registrable.

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

e | aspalabrasgenéricas carecenporcompletode caracterdistintivoytampoco tienende-
recho a gozarde proteccioén.’®

» Cerciorarse (hay que consultar bases de datos de marcas)”” de que nadie ha registrado la
marca propuesta o unamarca que, por su similitud, puede llevar a confusion.

7Ver, Articulo 2,Inc.edelaley1294 de Marcas.

8Ver, Articulo 2, Inc. e delalLey 1294 de Marcas. Paramasinformacion, véase el Anexo sobre los derechos de propie-
dadintelectual.

”DINAPIposee unaherramientade busqueday consulta online de denominaciones solicitadasy registradas, dis-
ponibleenhttps://joaju.dinapi.gov.py/marcas.
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» Abstenerse de imitar marcas existentes. Basta una leve modificacién de una marca de la
competencia o una falta de ortografia en el nombre de una marca famosa para que se denie-
gue elregistro.

» Cerciorarse de quelamarca propuestareulne todoslosrequisitos absolutos?® que establece
elregistro.?

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

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

» Cerciorarse de que el nombre de dominio correspondiente ala marca (es decir, la direccion
denternet) esté librey se puederegistrar.

» Proteger las marcas figurativas. Cuando buscan un producto, los consumidores se suelen
dejarguiarporlos coloresylapresentacion grafica. Poresolasempresasempleanenlamarca
unsimbolo, logo, dibujo o unaforma, solos 0 acompafnados de una o mas palabras.

20Paramasinformacion, véase el Anexo sobre los derechos de propiedadintelectual.
2'Wer, Articulo 2,Inc. e delaley 1294 de Marcas.
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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 examinarelmarco juridico vigente para saberla
legislacion que serd aplicable.

En Paraguay, el contrato de franquicia no se encuentra regulado de manera expresa, o que
significa que no existe una normativa particular que lo defina o regule formalmente. Las fran-
quicias se consideran parte de los contratos “innominados”, lo que permite a las partes esta-
blecersus derechosy obligacionesde acuerdo conlaautonomiadelavoluntad de las mismas.
No obstante, otras normativas pueden aplicarse en el contexto de las franquicias, por ejemplo,
enlo querespecta ala constitucion de la sociedad,??la normativa laboral pararegularlas rela-
ciones laborales,? laley de competencia para el caso de potenciales cldusulas restrictivas en
contratos,y las leyes en materia de propiedad intelectual para la licencia de tales derechos,
incluyendo la licencia de marca.?s Ademas, ciertas disposiciones del Codigo Civil Paraguayo,
de la Ley del Comerciante?, asi como la ley “Sobre el derecho aplicable a los contratos inter-
nacionales”? tendrian aplicacion en ciertos aspectos de lasrelaciones contractualesy comer-
ciales dentro delacuerdo de franquicia.

Cabe destacar también la existencia de la Ley 194/93 “Que Establece el Régimen Legal de las
relaciones contractuales entre Fabricantes y Firmas del Exterior y Personas domiciliadas en
Paraguay”—también conocida como Ley de Representacion, Agenciay Distribucién. Estanorma
regulalasrelaciones de promocion, venta o colocacion dentro del pais o de otra areadeterminada
de productos o servicios, proveidos por fabricantes y firmas extranjeras por medio de represen-
tantes, agentes o distribuidores domiciliados enlaRepublica. Ademas, fijalas pautasdelasindem-
nizaciones que correspondan con motivo del cese, sin expresion de causa, de las relaciones con-
tractuales. Aunque esta ley no regula directamente los contratos de franquicia, es posible que, si
dichos contratos no se estructuran adecuadamente, algunas relaciones contractuales—especial-
mente en el caso de franquicias de productos—puedan quedar bajo el ambito de aplicacion dela
Ley194/93. Esto podria generar consecuencias no deseadas, comola obligacién delfranquiciante
extranjero de pagar indemnizaciones mas elevadas en caso de terminacién del contrato poruna
causalno contempladaendichaley, o ante lanegativade prorrogar el contrato.

22LeyN°1183/85, Codigo Civil Paraguayo.
2LeyN°213/93 que establece el Cédigo del Trabajo.
2 Ley4956/2013, Defensa dela Competencia.

25| ey 1298/94 de Marcas; Ley N°868/81de Dibujosy Modelos Industriales; Ley N°4923/13 De Indicaciones Geo-

gréficasy Denominaciones de Origen; Ley N°1328/98 de Derecho de Autory Derechos Conexos; Ley N°1630/00
de Patentesdelnvenciones;yleyesrelacionadas. Considerartambiénlaley N°®3283/2007, De ProtecciénDelLa

InformacionNo Divulgada Y Datos De Prueba Para Los Registros Farmacéutico.

26LeyN°1034/83, Del Comerciante.
27LeyN°5393/15,Sobre elderecho aplicable alos contratosinternacionales.
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Normas sobre la obligacion de informacion previa al contrato

Las normas sobre la obligacion de informacion previa al contrato de franquiciay sobre los requi-
sitos registrales (inscripcidn de la franquicia en el registro que fijala ley) se deben observar antes
de que nazca el contrato. En algunos paises el franquiciador esta obligado a brindar determina-
dainformacion al futuro franquiciado (nueva franquicia o prérroga de la actual) antes de firmar el
contrato o de pagarelprecio. Aveces,como ocurre enlos Estados Unidos de América, la obliga-
ciéndeinformacion previa al contrato esta legislada minuciosamente. 2

Enmuchos paises, como enParaguay, laley no obliga al franquiciadoraentregar esainformacién
alfranquiciado antes de formalizarlarelacion. Enesos paises eincluso enlos paises enque lapu-
blicidad precontractual existe porley, incumbe al futuro franquiciado examinar debidamente la
documentaciénquerecibe delfranquiciadory asesorarse conunprofesional,encaso necesario.

Requisitos registrales

Lalegislacionde ciertos paises obliga aregistrar determinadas categorias de contratos. Endi-
chos paises, los franquiciadores deben a veces inscribir en el registro que lleva el organismo
oficiallos documentos de informacion precontractual y todos los documentos acompafantes
(el contrato, el balance auditado, la relacion de las franquicias concedidas, etcétera). En esos
paises, los franquiciados no podran explotar la franquicia si no se registra la documentacion
del contrato. Caberesaltar que Paraguay no cuenta contalrequisito registral.

Del mismo modo, tampoco surtirian efecto las licencias de propiedad intelectual que no estén
registradas. EnParaguay, dichaslicencias de uso o explotacién sidebenserinscriptas ante la Di-
reccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), tanto en el caso de marcas como para otros
derechos de propiedadintelectual, como disefos industriales, patentes o derechos de autor.

Como se hamencionado, la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelec-
tual es la DINAPI. Esta institucidn es responsable de la proteccidn y gestion de los derechos
de propiedad intelectual en el pais, incluyendo marcas, patentes, derechos de autor, y demas
activosintangibles. DINAPI se encarga de la administracion del registro de marcasy patentes,
asi como de velar por el cumplimiento de la legislacidn en esta drea, promoviendo un entorno
que fomente lainnovaciony protejalos derechos de creadores e inventores.

Normas por las que serige larelacion de franquicia

Las normas sobre la obligacién de divulgacion de informacion previa al contrato y sobre el re-
gistro de lafranquicia se aplican, en caso necesario porlalegislacionlocal, enlo que respecta
atodacuestion que pueda surgirantes de que nazcalarelacidén de franquiciay, unavezfor-

malizado el contrato, larelacién queda amparada porlalegislacion en materia de franquicias.

28\/éase Piletoff Thomas My Garner, W. Michael, “Franchise Relationships Laws” en Fundamentals of franchising,
elaborado bajoladireccion de Barkoff, Rupert My Seldens, Andrew C., American Bar Association, 2008, Capitulo 5.
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Esas normativas sonreflejo de la preocupacion por atajarlas conductas de los franquiciado-
res que soninjustasy contrarias ala éticacomercial. Entre otras, cabe destacarlas siguientes
disposiciones:

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

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

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

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

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

» Otras practicas. A veces, las leyes en materia de franquicia reglamentan los siguientes as-
pectos: laexoneracion general de responsabilidady larenuncia a cualquier representacion
por escrito o verbal; larestriccion del derecho de libre asociacion de los franquiciados; dis-
criminacién entre franquiciados; y laimposicidn de obligaciones desmedidas en lo que se
refiere a los resultados que deba alcanzar el franquiciado. Otras normas que no guardan
relacion directa con la franquicia, pueden también afectarla. Por ejemplo, la legislacién de
Australia prohibe los actos de conducta inescrupulosa y de conducta engafosa, que son
habituales causas dellitigio.
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La defensa de lacompetencia

Los actos que restringen, distorsionan o impidenlalibre competencia suelen estar prohibidos
porlalegislacidonnacional que regula estamateria. Dichalegislacidoneslaque prohibe o aborda
practicas anticompetitivas especificas, como carteles, abusos de posicidon dominante, mo-
nopolizaciones o concentraciones que supriman lacompetencia en el mercado relevante (por
ejemplo, enlos Estados Unidos de América estas normas se denominan “ley de monopolios”
o “antitrust laws” y en otros muchos paises, ley o politica de competencia, y ley de practicas
comerciales justas). En Paraguay, esta es la Ley 4956/2013 de ‘Defensa de la Competencia’y
las normas secundarias que lacomplementan.?

La fuerza de negociacién del franquiciador es superior ala del franquiciado, y eso puede dar lu-
garanumerosas formas de abuso en perjuicio de éstey, en Ultimainstancia, del consumidor. Por
esodiversasnormas del derecho de lacompetencia son aplicables al contrato de franquicia.

Los siguientes pactos del contrato de franquicia podrian estar prohibidos porel derecho dela
competencia:

» Imposicion de precios. Es una tipo de fijacion de precios, también conocida como “man-
tenimiento del precio de reventa”, por la cual el franquiciadorimpone un precio de reventa
minimo para los productos y servicios que entrega al franquiciado. El franquiciador pue-
de recomendar el precio de reventa o un 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 franquiciador recomienda el precio de reventa, debe
acompafarlo de unescrito en el que afirme que no hay obligacidn de respetar ese precio.

» Exclusividad territorial. Los franquiciadores delimitan la zona en que se ha de explotar la
franquicia, lo cual puede servir para crear monopolios en ese mercado. En este sentido, el
franquiciador puede comprometerse, en beneficio de uno de sus franquiciados, a prohibir
al resto de los franquiciados a que vendan en un territorio reservado para el primero. Casi
siempre la competencia de productos sustituibles impedird que surjan efectos perjudicia-
les paralacompetencia.

» Acuerdos de exclusividad. El franquiciador estipula que suministrara directamente al fran-
quiciado determinados productosy servicios o, en su defecto, que deberan seradquiridos
al proveedor que él establezca. Al franquiciador le interesa que se mantenga la calidad de
los productos o servicios que distribuye el franquiciado; en consecuencia, puede esta-
blecer quienes han de serlos proveedores, mientras que no se trate de un contrato del tipo
“atado”, que se considerailicito (véase el parrafo siguiente). Por tanto, el franquiciado tiene
el derecho de abastecerse con otros proveedores, siempre que lo consienta el franquicia-
dor. El consentimiento del franquiciador depende porlo general delo queindicanlas prue-
basylacalificaciondelnuevo proveedor, y se obtiene sise garantiza el prestigio, lacalidady
elfondo de comercio delfranquiciador.

2?Decreto1490/2014, Porelcual sereglamentalalLey 4956/2013 “Defensadela Competencia”’, Decreto 3488/2020,

Porelcualse modificaparcialmente el DecretoN°1490/14y se establecen sanciones porelincumplimiento del deber
de colaboracionconla Comision NacionalDe La Competencia(CONACOM),y otrasresoluciones administrativas.
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» Ventas atadas oimposicion de comprade un surtido completo. Eneste tipo de contratola
venta del producto queda supeditada a que el comprador adquiera asimismo un segundo
producto, que, sino fuera por esa obligacidn, no compraria o conseguiria en otra parte en
otras condiciones. En el contrato de franquicia, se vende un producto con la condicion de
que el franquiciado compre otro producto (productos o servicios) al propio franquiciador o
a sus asociados. Por ejemplo, el requisito de que los compradores de una maquinaimpre-
soradebancomprartambiénlos cartuchos de tinta de la misma empresa.

» LaventaporInternet. Esaformadevenderse considera “ventapasiva’y porlo generallos fran-
quiciadores no puedenimpedir que los franquiciados posean un sitio web propio o vendan por
este canal, siempre que el sitio se ajuste ala obligacion de cuidar el prestigio de la franquicia.

Otras disposiciones legales

Larelaciéon de franquicia se puede regir también porlalegislacién tributaria, de trabajo, segu-
ros, asicomo porlasnormas que velan porlacalidad de los alimentos, o protegenlos derechos
delconsumidor.

12. La franquicia disimulada

Segunlosefalado previamente, distintasleyes podrianreglamentarlasrelaciones contractua-
lesy actividades comerciales de la franquicia. Asimismo, en otras jurisdicciones, ciertas leyes
buscan tambiénregularla obligacién de informacion previa al contrato y el propio contrato de
franquicia con el fin de proteger al franquiciado de los abusos de poder que pueda cometer
el franquiciador, quien esta obligado a informar debidamente al futuro franquiciado sobre la
naturaleza delarelacion propuesta mucho antes de firmar el contrato de franquicia. Este no es
el caso en Paraguay, ya que no se cuenta con una ley especial para este tipo de contratos, no
obstante, el contrato siserige porlas estipulaciones del Coédigo Civil Paraguayo.

Asi mismo, en otras jurisdicciones existen varios mecanismos de proteccion, que no se pueden
burlar ni anular mediante pacto en contrario de las partes y porlos cuales se regira larelacién con-
tractual de la franquicia, siempre que el contrato posea efectivamente esa naturaleza, aunque las
partes hayan tenido otra intencién o pretendan burlar la ley denominandola simplemente “licen-
ciade marca”. Por tanto, hay numerosas relaciones, como las de agencia, distribucion, licencia de
marcay sociedad mixta, etcétera, alas que se aplicaran las leyes propias de la franquicia siresulta
gue poseen esanaturaleza(oviceversa); entales casos se hablade “franquicia disimulada” o “fran-
quicias aparentes”. En Paraguay, como se ha mencionado, los contratos de agenciay distribucion
serigenporunaley especial, y como no se cuenta con una ley especifica en materia de franquicia,
es importante redactar el contrato de forma a que no se preste a errores de interpretacion entre
estas figuras. Adicionalmente, enlo querespectaalicencias de marcas, notarque laley de marcas
establecelaobligacidndeinscribir, ante laDINAPI, lalicencia cedida en el contrato de franquicia.°

30 Articulo 38 delaleydeMarcas1294/98.
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En algunos paises se considera que existe una “franquicia disimulada” cuando, en general, las
partes hanpactado el derecho de usarlamarcay elpago deloscéanones,y se otorgan al “fran-
gquiciador” importantes facultades de asistencia o control de la actividad. Esa situacion puede
tener importantes consecuencias. Por ejemplo, si el duefio de la marca rescinde el contrato
con el distribuidor y se determina que la relacién era, en realidad, de franquicia, con arreglo a
esasleyes, el derecho de desvincularse del contrato quedard supeditado a que se demuestre
que habia “justa causa”, pues en caso contrario larescision del contrato sera nula. Tampoco se
habra cumplidola obligaciéondeinformacién previa al contrato, porlo cual sobre esa franquicia
de hechorecaeran sanciones civiles y penales. En Paraguay, al tratarse de un contrato innomi-
nado, cuestiones relacionadas a la rescision, incumplimiento, e indemnizaciones se rigen por
el Codigo Civil Paraguayo.

13. Principios fundamentales del contrato de
franquicia

En el contrato de franquicia debe haber un equilibrio de las partes, aunque, en la practica, el
mas favorecido es el franquiciador. Esto se debe a que el franquiciador siente lanecesidad de
proteger su posicion bajo el argumento de que él corre la mayor parte del riesgo, pues cede a
otro el derecho de usar su valiosa propiedad intelectual y know how, asicomo documentacion
secretaylos conocimientos técnicos.

En el contrato de franquicia siempre se hace referencia al manual de explotacion. El manual se
debe ajustar a lo que dicen las clausulas del contrato de franquicia, es decir, los pactos mas
importantes no deben figuraren el manual de explotacion, sino en el propio contrato.

14. Clausulas fundamentales del contrato de
franquicia

Las partes

Seindica las partes contratantes. La parte que cede los derechos es el franquiciador (o fran-
quiciante) ylaparte que losrecibe es el franquiciado (o franquiciatario).

Definiciones

Enestaclausula del contrato se estipulanlas definiciones que tendran los términos que expre-
sanlos elementos masimportantes de larelacién contractual, a fin de que estos sean entendi-
dos de una misma manera. Términos definidos deberan ser incluidos en mayusculas a lo largo
del contrato de franquicia.
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Derechos cedidos
Se estipulan con precisionlos derechos que se ceden o licencian al franquiciado.

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

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

» Los derechos de propiedad intelectual cuya explotacion se cede al franquiciado. Como se
ha mencionado alo largo de la guia, en Paraguay, la licencia de marca otorgada mediante
contrato de franquicia debera serinscripta ante la DINAPI.

Precio

Porlo general, hay tres clases de cdnones que debe entregar el franquiciado: el canon inicial,
que esunasumaglobalporadelantado, que tambiénse denomina “canon” o “preciodelafran-
quicia” o “derechode entrada”; el canon de explotacidn, que esun porcentaje de lafacturacién
bruta; y, por ultimo, hay sumas que se pagan una sola vez en concepto de la prérroga del con-
trato, publicidad, administracion, etcétera.

Plazo

Elplazoinicial del contrato oscila de cinco a10 afios, segunla clase de actividad, con posibili-
dad de prérroga.

Normas objetivas para asegurar cumplimiento del contrato

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

No ser agencia

Unacldusulaenlaqueseestipule que el franquiciadono es agente delfranquiciadornisuasociado.
Se aclaraasique elfranquiciado deberaresponder élmismo porlas obligaciones que contraiga.
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Obligaciones del franquiciador (orientacidony asistencia)

El franquiciador tiene que ayudar a establecerse al franquiciado y para ello brinda la siguiente
asistenciainicial:

» Asesoramiento parabuscarellocal.

» Asesoramiento sobre eluso de lamaquinariay sobre como acondicionary equiparellocal.
» Asesoramiento general paraponerenmarchalafranquicia.

» Emprenderunacampanaderelaciones publicas.

» Entregarunejemplardelmanual de explotaciony de ladocumentaciénreferidaalared.

» Dictarlaformacidninicial.

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

» Registrarlamarcaenlazonapactada antes de que las partes puedan formalizar el contrato
defranquicia. No obstante, sinohasidoregistrada, entre otras causas, porque lalegislacion
nacional obligaaquelamarcaseautilizada en esazonaantes deregistrarla, el franquiciador
deberasolicitarasistencia del franquiciado pararegistrarlamarca (y velarque figure anom-
bre suyoy no del franquiciado).

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

» Brindarasesoramientoy orientacidon sobre la actividad.

» Suministrarlos productos.

~

» Formaral personal.

» Brindarorientacidony asistencia necesarias paramantenerlacalidad de los productosy ser-
vicios que explota el franquiciado bajo los derechos de propiedad intelectual que le fueron
licenciados.

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

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

» Explotarlaactividad conforme seindicaen el manual de explotacion.

» Acondicionarellocaly dotarlo de los accesorios que indique el franquiciador.
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»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

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

Adquirir de proveedores autorizados que estipule el franquiciador los productos que éste
no entregue directamente, siemprey cuando esto seanecesario paramantenerestandares
del producto o no existan sustitutos que puedan servir el mismo propdsito, previa autoriza-
ciondelfranquiciador.

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

Cumplirlas normas delfranquiciadorreferidas alas condiciones dellocal y norealizar modi-
ficacién algunasin el consentimiento del franquiciador.

Hacertodolo posible paradaraconocery extenderlaactividad.
Explotarlaactividad en elhorario que establezca el franquiciador.

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

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

Cuandolo solicite el franquiciador, brindarinformacién alosinteresados en obtenerlafran-
quicia.
Protegerlos secretos comercialesy demas documentacion propiedad del franquiciador.

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

Informar al franquiciador de las denuncias de actos de infraccion que afecten al franquiciado.
Abonarenfechalos céanonesdelafranquicia.

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

Documentacion contable

Elfranquiciado tiene la obligaciéndellevarloslibros de cuentasy de presentar peridédicamen-

te estados contables al franquiciador. Aveces se estipulaincluso que deberd seguirun méto-

do contable especial para que el franquiciador pueda compararlos resultados de los distintos
franquiciados. También debe permitir que los libros de cuentas sean inspeccionados por el

franquiciador.®

SConsultarrequisitos contablesy tributarios con expertos antes de emprenderlaactividad comercial.
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Publicidad

Es muy habitual que el franquiciado deba contribuir periddicamente a un fondo separado
creado porelfranquiciador para sufragar expresamente la mercadotecniay la publicidad para
el conjunto de la franquicia. Ademas, se suele pedir al franquiciado que invierta unimporte mi-
nimo en publicidad a nivellocal, que suele serun porcentaje de lafacturacion bruta. Sihay que
hacerpublicidad enuncaso particular(como paraun establecimiento determinado), dicha pu-
blicidad debera ser aprobada porla agencia de publicidad, a su vez elegida por el franquicia-
dor. Ensudefecto, el franquiciador se puedereservarel derecho de examinarla publicidad an-
tes de difundirlay también tiene el derecho de vetarla, conlo cual el franquiciado debe utilizar
exclusivamente los medios publicitarios que le entregue o autorice el franquiciador.

Seguros

Elfranquiciador deberéd asegurarse que el franquiciado contrate los seguros necesarios, pre-
viendo que pueda ser demandado por los actos que cometa este Ultimo. El franquiciado tie-
ne la obligacion de asegurar el negocio y de entregar al franquiciador copia de las polizas y el
comprobante de pago delas primas.

Venta del negocio

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 ladebe ofrecer primero a él. El fran-
quiciador puede aprobar o rechazar al adquirente que presente el franquiciado, aunque si no
quiere comprarlafranquicia, no se 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 franquiciadorvende
elnegocio, losderechosy obligaciones contraidos con el franquiciado se transmitiran al nuevo
titular de lafranquicia.

Prohibicion de competir

Para proteger la red de la franquicia se prohibe al franquiciado dedicarse a una actividad si-
milar durante el plazo convenido y/o posteriormente. Enla practica, la prohibicion de compe-
tir posterior al contrato dura uno o dos anos después de la fecha en que expire la franquicia.
Como estas clausulas de “no competencia” sonmiradas conreservaporlaley de competencia
esimportante darlesuncaracter “prudencial” o “razonable”, sobre todo alas prohibicionesim-
puestas unavez concluidalafranquicia; se entendera que la prohibiciénresulta “prudencial” si
eslimitadaenlo que serefiere ala extensidon del periodoy alazona.
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Propiedad intelectual

Enelpacto porelcual se otorga al franquiciado el derecho de explotarla franquicia también se
cedeelderechodeusarlapropiedadintelectual que pertenece alafranquicia. Enunaclausula
aparte se estipulan los derechos de propiedad intelectual—marcas, disefios industriales, de-
rechos de autor, secretos comercialesy patentes—correspondientes ala franquicia, y se acla-
rard que son propiedad del franquiciador o si éste los posee enlicencia. Ademas, se acuerdan
mecanismos para proteger los derechos y evitar que sean infringidos, como la obligacion de
respetar la naturaleza secreta de los secretos comerciales paralo cual el franquiciado debera
seguirlasinstruccionesrecogidas en el plan de explotacién de dichos secretos.

En el contrato de franquicia se podria establecer también que el franquiciado debera restituir o
retornar (“retrocesién”) al franquiciador una licencia para usar las mejoras y perfeccionamientos
que hayarealizado enlas patentes de este ultimo. No obstante, hay que informarse biendelale-
gislacién enlamateria alahora deredactaresa cldusula, pues ciertas condiciones exclusivas de
retrocesion, también conocidas como “grant back” podrian serrestrictivas de lacompetencia.®

Si el franquiciado extiende el uso de la marca con licencia a una nueva clase de productos o
servicios que nofigurenenelregistro de marcaque posee el franquiciador, serd preciso exten-
derlaprotecciondelamarcaalosnuevos productosy servicios. En el contrato se debe estipu-
larconclaridadlaparte que se encargara de presentarlasolicitud paraampliarla protecciénde
lamarcay laparte que sera propietariadelamarca.

También serd preciso convenirmecanismos parael caso deinfraccion delos derechos de pro-
piedad intelectual del franquiciador, precisando la parte que se encargara de denunciar lain-
fraccion, 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,
aungue la franquicia exclusiva autoriza a hacerlo si éste Ultimo no lo hace dentro de un plazo
determinadoy tras haberrecibido una notificacidon del franquiciado. No obstante, en todoslos
supuestos el franquiciado tiene derecho asumarse ala denuncia que interponga el franquicia-
dor paraobtenerelresarcimiento de los dafios y perjuicios causados porlainfraccion.

En el caso de que la patente cedida al franquiciado infrinja derechos de propiedad intelectual
de terceros, el franquiciador debera tramitar la licencia que le permite hacer uso de esos de-
rechosy cederla gratuitamente al franquiciado. Ademas, debera indemnizar al franquiciado si
ésteresulta culpable deinfraccion por utilizar esa patente que élle cedid.

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

Después de que se extingue el contrato el franquiciado no puede usarlas marcas del franqui-
ciadorytiene prohibidorevelarlos secretos comerciales que le fueron entregados araizde la
franquicia.

32De hecho, tal practicaes mencionadaenel Articulo 40.2 del Acuerdo sobrelos Aspectos de los Derechos de
PropiedadIntelectualrelacionados conel Comercio (ADPIC) de la Organizacién Mundial del Comercio, y al cual
Paraguay se encuentraadherido.
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Indemnizacion y gastos del proceso

Enelcontrato de franquicia se estipula casisiempre que, siel franquiciadores demandado por

causadelaexplotaciéondelafranquicia, el franquiciado deberaresarcirlelosdafosy perjuicios

que sufraaraizdeello.

Causas derescision del contrato

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

quiciado:

»

»

»

»

»

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

Incumple alguna de las obligaciones contraidas. Si el incumplimiento es de naturaleza gra-
ve, no quedaraobligado el franquiciadoraconcederal franquiciadolaoportunidad de sub-
sanarlo (remediarlo).

Incumple reiteradamente las obligaciones de pago contraidas con el franquiciador.

Se constata que la documentacion que acompanfa a la solicitud de la franquicia presenta
elementos graves de falsedad o engafio.

Es objeto de procedimiento de quiebra oinsolvencia.

Unavezrescindido el contrato, el franquiciado tendralas siguientes obligaciones:

»

»

»

»

»

»

»

Cesar la explotacion de las marcas del franquiciador (incluyendo el nombre comercial y el
nombre de dominio) y demas derechos de propiedad intelectual, y enlo sucesivo no 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
asociacion con el franquiciador.

Entregaralfranquiciadorlalistaintegradelosclientes, asicomo de clientes potenciales que
obren ensuconocimiento.

Abstenerse de usar o de revelarlos secretos comerciales y demds documentacién secreta
que hagareferencia almétodo olared delafranquicia.

Abstenerse de competirdirectamente con el franquiciador por el plazo establecido.

Eliminarlaslistas de nimeros de teléfonoy otros datos de contacto o, en sudefecto, entre-
garlos al franquiciador o a quien éste indique.
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Derecho aplicable

Sise pretende explotarlafranquicia en un pais distinto del pais del franquiciador o en otrajuris-
diccidn, las partes deberan pactarlalegislacionporlacual seregiranlas cuestionesreferidas a
lavalidez, la ejecucidny lainterpretacion del contrato.

Solucion de diferencias

En el supuesto de que haya surgido una diferencia entre el franquiciadory el franquiciado, en
vezderecurriralaviajudicial, las partes podran escogerla mediacion o el arbitraje. Se buscara
primeramente componer la diferencia por mediacidny, siresulta infructuosa, se seguira la via
del arbitrajey, luego, laviajudicial. Sise opta porlavia arbitral, el contrato de franquicia debera
estipular una clausula arbitral donde las partes estipulan la ley aplicable por la cual se regiran
las partesy la sede o lugar del arbitraje donde se cumplira el procedimiento. En la cldusula de
solucién de diferencias también se pactara la parte que correrd con los gastos de litigaciony
los conceptos que serd preciso abonar. Las partes de un contrato de franquicia pueden, por
ejemplo, optar por los servicios de resolucion de disputas que ofrece el Centro de Arbitraje y
Mediacidndela OMPI. Eneste caso, las partes acordaranenlacldusulade solucidn de diferen-
ciassometerseinicialmente alamediaciondela OMPly, en caso de nomediaracuerdo, recurrir
al arbitraje acelerado.??

Constancias que deja el franquiciado

Porultimo, el franquiciado puede realizar diversas manifestaciones para dejarconstanciadelo
siguiente: a) que ha tenido bastante tiempo para examinary sopesar lainversion enla franqui-
cia; b) que ha tenido la oportunidad de obtener asesoramiento profesional sobre las cuestio-
nes patrimonialesyjuridicas;y c) que, en su caso, se hanrespetado los plazos que establece la
ley paracumplirlaobligacionde publicidad previa alaformalizacidon del contrato de franquicia.

33Clausulaquerecomiendala OMPIsobre lamediacion seguida, enausenciade solucidn, de arbitraje [acelerado]
(http://www.wipo.int/amc/es/clauses/index.html#2).
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BUENAS PRACTICAS EN LA GESTION DE LAS MARCAS

LA PROTECCION DE LA MARCA EN PARAGUAY

Lainstitucionresponsable de recibirlas solicitudes de registro de marcas en Paraguay es la DINAPI,
através de la Direccion General de Propiedad Industrial. La tramitacidn para obtener el registro de
una marca tiene un plazo minimo de seis meses a partir de la fecha de presentacion. Sila solicitud
no harecibido oposiciones de tercerosy siha pasado el examen de viabilidad, la Direccién General
delaPropiedad Industrial expide el Titulo de Marca. Lamarcaregistrada tendréa unavigencia de diez
anos a partirde lafecha de su concesiony podra serrenovada indefinidamente, por periodos con-
secutivos deigual duracion.®*

Elregistro de marca brinda, entre otras, las siguientes ventajas:

e Exclusividadnacional: Eltitulardelregistro de marcaposee elderecho exclusivo de utilizar
lamarca paraelcomercio entodo el pais en el que obtuvo el registro. Por el contrario, enlos
paisesenlosque sereconocentambiénlasmarcasnoregistradas, laprotecciéonse encuen-
tra limitada solo a la zona del pais en la que es efectivamente usada y donde ha adquirido
reconocimiento gracias a ese uso.

¢ Facilita la proteccion de los derechos: El registro de la marca conlleva la presuncion de
propiedady conellaelderechoinherente deimpedir que seausada por terceros. Elloredu-
celacargadelapruebaencasodelitigio: es decir, el propietario no tiene que probar que la
marca es valida, que él es el titular, que la marca posee un fondo de comercio ni que su uso
portercerosle hacausado dafosy perjuicios. Enalgunos paises, elregistro de lamarca per-
mite exigir una mayor compensacion porlos dafosy perjuicios derivados de lainfraccion.

e Desalientaalosinfractores: Enprimerlugar, elregistro autorizaaemplearel simbolo @ jun-
toalnombre delamarca(sinembargo, eluso delsimbolono estd contemplado enlalegisla-
cién paraguaya), lo cual alerta atodos de que lamarca estaregistrada. En segundo término,
la marca que esta registrada aparecera en el informe de bldsqueda realizado por otra em-
presaconlaintencionderegistrarunamarcaque seaidénticao que porsusemejanzapueda
llevaraconfusion, lo cual desalentarad a quienes quieranhacerlo. Porultimo, algunas oficinas
de marcas (incluida la de Paraguay) rechazan registrar la marca para una determinada clase
deproductososervicioscuando se entiende que por susemejanzapuedellevaraconfusion
conotramarcade esamismaclase, oincluso enclasesrelacionadas.

e Activovalioso: Es mucho mas facil venderunamarcaregistrada o darlaenlicencia.

e Obtencidnderecursos: Aveceslamarcaregistradaconunabuenareputaciénpuede ser-
vir para obtener fondos de las instituciones de crédito que se dan cuenta de laimportante
relacionentre las marcasy laprosperidad delaempresa.

e Impide las importaciones: En muchos paises, incluido Paraguay, el titular de la marca re-
gistrada puede inscribirla también en un registro que lleva la Administracion de Aduanas,
previo pago de una suma. De esa forma la Aduana podra inspeccionar e incautar los pro-
ductos falsificados enlos cuales se utilice lamarcaregistrada, pero el titular no podra gozar
de estaasistenciasino haregistradolamarca con anterioridad.

34 ArticulolédelaleyN©1.294/98.
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VENTAJAS DEUSAREL SISTEMA DE MADRID

Laventaja principal del Sistema de Madrid es que el duefio de la marca puede registrarlaenuno o
mas paises que sonmiembros del sistema. Notar que Paraguay no es Parte contratante del Proto-
colo de Madrid, y por tanto no participa de tal sistema. A modo informativo, para aquellos nacio-
nales de Partes contratantes,* solo basta presentar cuanto sigue:

» Unaunicasolicitudinternacional;
» Enunmismoidioma;y
» Conarregloaunamisma serie de tasasy plazos.

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

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

el Sistema de Madrid: quién puede presentar la solicitud y dénde, relacién de los miembros del
Sistema, formularios, requisitos generales del trdmite, los textos legales, los servicios por Inter-

net, etcétera.

DonVito®, una delas marcas mas emblematicas de empanadas en Paraguay y la pri-
mera cadena paraguaya de comidarapida, comenzd suproceso de expansidonatra-
vés de un modelo inicial de franquicia que consistia en la provision de productos a
locales ya establecidos. Posteriormente, formalizd un sistema mas estructurado en
elquenosolose proveenlos productos desde sufabrica, sino que también se trans-
fiere elknow-how delmanejoy operacion deloslocales franquiciados.

Fundadaen1978, Don Vito hamantenido su presencia en elmercado local, amplian-
do su oferta gastrondmica dentro del sector fast food, pero siempre manteniendo
sufoco enproductos populares como las empanadas.

s5Verlistade Partes adheridas al Sistemade Madrid, en https://www.wipo.int/en/web/madrid-system/members/index.
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En su trayectoria, Don Vito enfrentd importantes desafios, entre ellos, la necesidad
de reestructurar suimagen tras un incidente sanitario en 2016 que involucré a otra
empresa con el mismo nombre comercial, lo que afectd lareputacion de ambas. En
respuesta, lacompaniarealizd unacampafaderebranding, protegiendo sus activos
de propiedadintelectual y diferencidndose con nuevos logos que subrayan su con-
dicionde serla“empresa original”, destacando asisu compromiso conla calidad.

En 2021, la marca experimentd otro cambio importante cuando la familia fundado-
ravendio el negocio, incluyendo sus activos intangibles. Hoy en dia, Don Vito sigue
siendo un referente en el mercado de comida rdpida en Paraguay, impulsado por
campafas promocionales exitosas, como la popular “Lluvia de empanadas”, que
continta fortaleciendo suconexién con el publico.3¢

La proteccion del SECRETO COMERCIAL de LAFRANQUICIA%

» Enelcontratode franquicia el franquiciadordeberdincluirunaestipulacionextensadelo que
considere “secreto comercial”. Por ejemplo: “A los efectos del presente contrato, por docu-
mentacion secreta o confidencial se entender3, a titulo meramente enunciativo y sin caracter
limitativo, los manuales, contratos, datos delos clientes, datos de los proveedores, documen-
tacion contable, listas de precios, conocimientos técnicos, métodos, técnicas, compilacio-
nes,formulas, programas o criteriosreferidos alaexplotaciondelafranquiciayalos productos
o servicios que sonobjeto de ésta”.

» Ademas, dejarad constancia expresa de que los elementos que se consideran secreto comercial
seentreganalfranquiciado enconceptodelicenciayno de propiedad, es decir,no se venden.

3¢“Don Vito-Grupo Cartes: 'Vamos a potenciarlo que ya se hizo’, sefialadirectivo. LaNacion (Julio 2021), https://
www.lanacion.com.py/negocios/2021/07/09/don-vito-grupo-cartes-vamos-a-potenciar-lo-que-ya-se-hizo-
senala-directivo/./; “Laprimera franquicia exterior de Don Vito se abrird en Colombia” Diario Ultima Hora (Abril 2014),
https://www.ultimahora.com/la-primera-franquicia-exterior-don-vito-se-abrira-colombia-n782667#:~:text=Es-
tablecer%20una%20Master%20Franquicia%20de,comercial%20para%20la%20primera%20introduccion.

’Thomas Oppold: Top Ten Ways to Help Protect Your Franchise’s Trade Secrets.
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» Se pactaraque el franquiciado tiene prohibido desarmar o realizar operaciones de descom-
pilacion, desmontaje o de “ingenieriainversa” (para conocer el secreto de fabricacién) conlos
elementos protegidos por el secreto comercial entregados enlicencia.

» Elfranquiciado deberd manifestar que no infringe restricciones establecidas porun antiguo
empleador o por una franquicia que haya poseido anteriormente y que no revelara ni hara uso
delos secretos comerciales pertenecientes alantiguo empleadoro franquiciadorparalaacti-
vidad delaactual franquicia.

» Seresaltardlaimportancia de mantenerenreserva los secretos comerciales de la franquiciay
conesefinsedeberdincluirunadeclaracion o clausula porla que el franquiciado manifieste que
estd en conocimiento de los secretos comerciales del franquiciadory que, por su considerable
valor, dichos secretos comerciales le brindanunaventajarelativa frente alacompetencia.

» Se estipulard expresamente que el franquiciado tendra restringidos el uso y la divulgacion
sinautorizacion delos secretos comerciales delafranquiciay se le prohibira 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 porel franquiciador.

» Se convendraasimismo que, en el supuesto de que el franquiciado decida desvincularse de
la franquicia, quedara obligado restituir sin dilacion los secretos comerciales y los elementos
enque se plasmenlos secretos comerciales, asicomo dejar constancia expresa de que no po-
see enninguln caso titulo de propiedad sobre dichos secretosy elementos.

» También se incluirdn directrices particulares en los manuales de explotacidn para proteger
el secreto comercial del franquiciador, como: limitar el acceso alos secretos comerciales ex-
clusivamente a aquellos empleados de la franquicia que deban haceruso de ellos para el des-
empeno de sulabor; obligaral cierre conllave de todas las oficinas, armarios y salas de archivo
donde se guarde ladocumentacion 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 computadorasy de las maquinas de fotocopiay digitalizacién; y ademas de establecer
una clave de proteccion en todas las computadoras, y cifrarlas comunicaciones electronicas
enque se hagamencionalos secretos comerciales.

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

» Estipularasimismo que el franquiciado celebrara periddicamente reuniones con el personal
de la franquicia para instruirlos sobre la obligacién de preservar los secretos comerciales del
franquiciador. Asimismo, cuando se extingalarelaciénde trabajo, deberdhacerque eltrabaja-
dordeje constanciaporescrito delasobligaciones contraidas conlafranquiciaparael periodo
posterioralfindelarelacion.
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4.1 El manual de explotacion

Elmanual de explotaciéneslaesenciamismadelareddelafranquiciay de éldepende entera-
mente la suerte de todalared. Elmanual complementa el proceso de formacidony es un medio
de consulta sumamente Util, pues ademas de aclarar las dudas mas comunes, guia al franqui-
ciado através delas distintas etapas de la explotacion dela franquicia.

Ademas de abordar detalles especificos acerca de la actividad y del ramo de la franquicia, el
manual suele contar con los siguientes capitulos y aborda las siguientes cuestiones:

Introduccion

» Breve descripcidondelaactividad delafranquicia
» Tareas delfranquiciado

» Asistencia que prestara el franquiciador

» Caracteristicas delareddelafranquicia

» Peculiaridades del método del franquiciador

» Marcasydemas derechos de propiedad intelectual que se explotaran

Método de explotacion de la franquicia

» Descripcion detallada delmétodoy de sus elementos

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

» Maquinaria

» Instrucciones de manejo delamaquinaria

» Desperfectos delamaquinaria

» Existencias

» Parqueinformatico: computadorasy programas informaticos

» Vehiculos necesarios

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

» Formularios estandar
» Tramites comunes

» Librosde cuentas
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»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Estados contables
Pago delosderechosdelafranquicia

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

Comprobacién de cajay trdmites conbancos

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

Uniforme

Formacioén del personal

Normas disciplinarias del personal

Breve descripcidnde lalegislacidon del trabajo

Descripcidéndelos puestos de trabajo

Horario comercial

Caracteristicasy evoluciéndelramo comercial en que operala franquicia
Existencias minimas

Recomendacionde 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 de la tienda
Acondicionamientoy decoraciéndellocal

Criterios sobre la presentaciony exposicion de los productos
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» Pulcritud

» Tramitacion dereclamaciones

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

» Notificaciones de normativas sobre registro de nombres comerciales

» Formularios de contabilidady para operaciones bancarias

» Hojas de pedido

» Articulos de escritorio

» Formulariosrelativos alalegislacion de proteccién de datos de caracter personal

» Contratos de trabajo

Asuntos juridicos.

Enlos paises en que estareglamentada con detalle la obligacidn de informacién previa al con-
trato, habra que cumplir los requisitos establecidos. Enlos demdés bastara con enumerarlale-
gislacion, ylaslicenciasy autorizaciones correspondientes.

Directorio del personal del franquiciador

» Listadelosempleadosdelfranquiciadorconindicaciéndelcargoyrelaciéonde dependen-
ciajerarquica

» Numeros de teléfonoy demasindicaciones Utiles

El manual de explotacion debe contener todo lo que el franquiciado necesita saber para ad-
ministrar debidamente la franquicia, de modo que todos los franquiciados puedan aplicar de
manera uniforme y coherente el modelo de explotacion, que es la esencia de la franquicia. Se
pretende asi que los consumidores reciban el mismo servicio en todos los establecimientos
delafranquiciay, enconsecuencia, mantenerel prestigioylareputaciéondelaensefa. Millones
de consumidores acuden diariamente a los locales de McDonald’s, no necesariamente por el
hecho de que sirvanlas mejoreshamburguesas, sino porque el consumidorencuentra siempre
las mismas hamburguesas en unlocal o en otro. El cardcter homogéneo del servicio es lo que
atrae al publicoylograreso es uno 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 debera ser complementada de formaregular.

La formacioninicial suele ser gratuita, en el sentido de que su costo se incluye en el canoninicial
que pagara al franquiciador. La formacidéninicial consiste en clases y explicaciones en el propio
lugar de trabajo. La formacion permanente es remunerada al precio de costo y no se considera
unagananciaparaelfranquiciador, pues beneficiaatodos que el personal delared esté bienfor-
mado. Enlaactualidad, es muy habitual que laformacion seimpartaenlinea, poniendo alalcance
detodoslosfranquiciadoslos medios didacticos necesarios,comoelvideo cldsicoyelpodcast,
ademas de otras herramientas de entrenamiento online que el franquiciadorhaya desarrollado.

LamarcaJuanValdez® reconocidaanivelmundial,esunejemplo de éxito enfranqui-
ciasregionales en Sudameérica. Creada y gestionada por la Federacion Nacional de
Cafeteros de Colombia (FNC), representano soloaunaempresa, sinoa548.000 fa-
milias caficultoras. Ademas, 18.000 caficultores son accionistas directos y reciben
ganancias adicionales a través de la apreciacion de las acciones individuales que
han comprado. Estorefuerza suidentidad como una marca colectiva, propiedad de
laasociacionde productores.

LafranquiciaJuanValdezhasolicitadoyregistrado numerosos activos de propiedad
intelectual a nivel nacional e internacional para proteger sumarcay fortalecer su es-
trategiacomercial.

Entre sus principales activos de propiedad intelectual registrados en Paraguay se
encuentra la marca “Juan Valdez”, laimagen del iconico personaje que simboliza al
productorde café colombianoyladenominacion “Café de Colombia”. Ademas, Juan
Valdez ha presentado solicitudes internacionales bajo el Sistema de Madrid para
protegerestos activos endiversos mercados internacionales.

Los franquiciados de Juan Valdez reciben la autorizacion para utilizar la marca, el lo-
gotipo y la identidad visual distintiva de la franquicia. La empresa ofrece también
asistenciatécnicay comercial, asicomo acceso a productos exclusivos de lamarca,
lo que aseguralauniformidady calidad entodos suslocales.
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Adicionalmente, Juan Valdez también protege secretos comerciales, como los co-
nocimientos técnicos, mediante la firma de acuerdos de confidencialidad, los cua-
les son ejecutados desde la primera etapa del proceso de seleccidon de potenciales
franquiciados.

Gracias a esta solida estrategia de propiedad intelectual, Juan Valdez ha consoli-
dado su presencia en multiples mercados internacionales, combinando con éxito
la proteccion de sus activos de propiedad intelectual con el reconocimiento global
de sumarca. Ademas, proyecta unaimagen que evocalacalidady tradicién del café
colombiano, mientras mantiene una conexion genuina con sus raices y productores.
Actualmente, Juan Valdez cuenta con 335 tiendas en Colombia, 133 tiendas interna-
cionalesy presenciaen 33 mercadosinternacionales.*8

18. El control de calidad

Laesenciadel contrato de franquicia eslalicencia delregistro de marca, que junto conlos
demas derechos de propiedad intelectual como el secreto comercial, los derechos de autor,
los disefiosindustrialesy las patentes, sustenta el prestigio de la “marca” que englobala
franquicia.* Lamarca es el elementovital de la franquicia, y protegerlay fortalecerlareviste
unaimportancia decisiva para el franquiciadory para el franquiciado, pues el éxito de ambos
depende de que selogre mantenerlamarcay, consuerte, realzar su atractivo.

38Informacidn adicional sobre elmodelo de franquicia “Juan Valdez”, disponible en https://juanvaldez.com/franqui-
ciados-y-distribuidores/; vertambién, https://juanvaldez.itteamco.com; https://juanvaldez.com.

¥ Eninglés existen dos palabras para designarlamarca, brandy trademark,y ambas se emplean de formaindistintaenla
presente guia. No obstante, cabe precisarque brand se usaen elmundo de lamercadotecnia, mientras que trademark
esuntérmino deldmbitojuridico, porlo cualno sonsiempre equivalentes. Se apreciaclaramente la diferenciaentre los
dostérminos cuando se dice que lamarca(brand) pierde valorenelmercado (porejemplo, debido aactos o declaracio-
nes del propietario, lacompafiiaouno de sus directores) que pueden empafar el prestigio delamarca ante el publico.
Enesoscasosnocambialacondiciéonjuridicadelamarca, esdecir, que lamarcano dejade serunamarcainscritaenel
Registro demarcas. Dicho de otromodo, desde eldngulo delDerecho de marcas, trademark sigue siendo tanvaliday
gozando de proteccionjuridicacomo antes. Porconsiguiente, lagestion estratégicadelaimagende unaempresaabar-
camuchomas que lagestiénde sus marcas entanto que activosjuridicos. Paraméasinformacionenmateriade marcas,
véase https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=4208&plang=ES, publicaciondela OMPIN.©900.1.
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Para mantener el atractivo de lamarca, hay que cuidarla calidady conservarinalterable laima-
geny experiencia que el publico esperade ella. El franquiciador cede a otro (el franquiciado) el
derecho de usar el registro de marca (u otros derechos de propiedad intelectual), pero no se
puede desentenderde laresponsabilidad de controlar porla calidad delos productosy servi-
cios que lamarcarepresentay que se mantenga constante toda experiencia visual y emocio-
naldeinteraccionconlamisma. Es decir, prescindiendo del establecimiento de la franquicia al
gue acude, el consumidor deberd encontrar siempre el mismo producto. Otrarazén porla que
elfranquiciadorno puede dejarde lado esa obligaciones que el control de calidad es vital para
mantenerelatractivodelafranquiciayelvalordelfondo de comerciodelamarca.Sidecaenlas
normas de calidadenunestablecimiento delared, eso afectard atodalafranquicia. Otrarazon
porla que el franquiciador no puede desprenderse de estaresponsabilidad es porque, como
propietario de una marca, tiene la obligaciéon de garantizar que el control de calidad lo man-
tenga el licenciatario de la marca (que en este caso es el franquiciado). Si un franquiciador no
cumple conestaresponsabilidad de forma continua, se puede considerarque haabandonado
su marca y puede perder tales derechos sobre esta. Las marcas licenciadas que no cuentan
conuncontrol de calidad adecuado se denominan “licencias desnudas”.

Como mencionado, el franquiciador ejerce un control considerable sobre la forma en que el
franquiciado lleva la franquicia para que en toda la red se respeten ciertas normas de calidad
fijadas de antemano. El control de la calidad empieza en elmomento de escoger el franquicia-
doy continda alolargo de la explotacién de la franquicia. El manual de explotacidn 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 tal manual. La for-
macion inicial y constante, seguida de visitas periddicas programadas—y otras realizadas al
azar—al establecimiento del franquiciado, constituyen un medio sumamente Util de garantizar
que elmétododelafranquiciase aplique entodos susaspectosyquelareputaciéndelamarca
permanezcaintacta.

19. Combinacion de marcas (co-branding)

Se entiende por “combinacidon de marcas” el hecho de que dos 0 mas marcas se unan para
realizar lasrespectivas 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.
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Entre las ventajas que suele presentarla combinacion de marcas estan:

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

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

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

» Fortalecervarias marcas al mismo tiempo.

Silacombinaciénde marcasno se lleva a cabo debidamente, los propietarios del negocio co-
rrenungranriesgo de crearconfusionenelcliente, lo que asuvezpuede traducirse enuna pér-
didadevalororeputaciéndelamarca,y comolamarcaeslacolumnavertebral delafranquicia,
tal pérdida puede ser catastréfica para el propietario de lamarca. Entre las medidas practicas
que se puedentomar para evitar que eso ocurra estan:

» Las dos empresas que deseen realizar una combinacién de marcas deben ser de naturale-
za complementaria; entre los ejemplos de lo que puede ser complementario en ese senti-
do estanunallibreriay un café, o una gasolineray un establecimiento de comidarapida. No
obstante, aun cuando la proximidad de las empresas puede ofrecer un mayor nimero de
ventajas al consumidor, debe haberbastante distancia enla naturaleza de la actividad pues
de lo contrario se corre el riesgo de confundir al consumidor, que pensara que hay alguna
relacionentre ambosnegocios. Anivellocal, porejemplo, se podria darelcaso conestable-
cimientos como farmaciasy tiendas de convenienciaque se ubicanenunmismo predio, por
ejemplo, farmaciasy tiendas de conveniencia como Farmacentery Biggie; o estaciones de
servicioylocales de comidarapida, como EnexyMcDonalds.

» Aunque esténbajo elmismo techo, serd necesario que hayaun espacio suficiente entre una
yotraempresas. Ademas, enloquerespectaasuaspectogeneral, sedestacaralaidentidad
especificade cadauna. Ademas, loslogotiposy letreros respectivos deben ser distintos.

» Cuando las marcas combinadas aparezcan juntas en el material de comercializacién o pu-
blicitario, cada empresa debe contar con un sistema para las cuestiones de disefio como
el tamafo de letra, los colores, el espacio de separacidn y los agradecimientos; se evita-
ra asidentro de lo posible el riesgo de confusidn entre marcas o de pérdida de valor de las
mismas. Por Ultimo, en el contrato de combinacidn de marcas sera preciso estipular que el
fondo de comercio generado porcadaempresaird enbeneficio de cada propietario.
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PRACTICAS OPTIMAS EN LA GESTION DELAS MARCAS.
MANTENER LA SOLIDEZ DE LA MARCA: El uso correcto de lamarca

Unavezregistradala marca, es fundamental mantenerla vigente en el registro de marcas, asegu-
rando el pago oportuno de las tasas de renovacidny vigilando que no se registren denominacio-
nes que puedan generar riesgo de confusion. Ademas, es esencial mantener su prestigio en el
mercado, utilizdndola de forma diligente tal como se detalla a continuacion:

» Emplearelsimbolo ®, queindicaque se tratade unamarcaregistrada(sinembargo, eluso del
simbolono esta contemplado enlalegislacion paraguaya).

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

» Utilizarlamarcasiempre delamismaforma. Silamarcaestaregistradaconuna grafia, disefo,
colorotipo de letra particular, cuidar que siempre sea utilizada de lamisma forma. No hay que
modificarla, porejemplo, utilizando guiones, abreviandola o expresandola mediante unacom-
binacién o abreviacion (porejemplo, se escribird “estilograficaMontblanc”,y no “Mont Blanc”).

» No se debe usarlamarcacomo unsustantivo. Lamarca 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 6ptimas claras que ensefien eluso de lamarcaal personal,
los proveedores, los distribuidores y los consumidores. Cuidar que todos los interesados ob-
servensinexcepcionlasnormasy directrices.

20. Denominacion social, nombre comercial y
nombre de dominio

Elfranquiciadordebera sopesarsiautoriza alos franquiciados a que usen el nombre de lafran-
quiciaenunadenominaciénorazénsocial, nombre comercial o nombre de dominio. Conviene
evitar dicha posibilidad, aunque en algunos casos la legislacion obliga a registrar como nom-
bre comercial el nombre con el que el franquiciado piensa emprender la actividad comercial
delafranquicia (notar que este no es el caso en Paraguay). En esos casos, el franquiciador de-
bera controlar ese registro y asegurarse de que su propio registro prevalezca por encima del
franquiciado. Debera controlar también los nombres de dominio que pretenda utilizar el fran-
quiciado sienellos hade figurarel nombre de la franquicia.

A modo de informacidn, en Paraguay, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se ad-
quiere por su primer uso publico en el comercio y no es necesario el registro del nombre co-
mercial para ejercer los derechos acordados porla Ley de Marcas. Asi, el titular de un nombre

//58//



La clave parala Propiedad Intelectual

comercial tendra el derecho de impedir el uso en el comercio de un signo idéntico al nombre
comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusién
ounriesgo de asociacidn conlaempresa del titular o con sus productos o servicios, o pudiera
causar al titular un dafio econdmico o comercial injusto por razén de un aprovechamiento in-
debido del prestigio del nombre o de laempresa del titular. A diferencia del registro de marca
que tiene unavigencia de 10 afios con posibilidad de renovacioén, el derecho sobre el nombre
comercial se extingue con la disolucion de la sociedad o por el cese de actividad del estable-
cimiento quelo emplee.°

RE/MAXesreconocida globalmente comounadelas franquiciaslideres enbienesrai-
ces,ysumodelo haimpactado elmercadoinmobiliario en Paraguay desde sullegada
en 2011. Hoy en dia, cuenta con mas de 90 franquicias conectadas en 15 ciudades del
pais, consolidandose comolared de serviciosinmobiliarios méas grande delaregion.
Elmodelo de negocio de RE/MAX ofrece a sus franquiciados la oportunidad de tener
supropioemprendimientoinmobiliario,peroconelrespaldodeunaredglobal. Unode
los aspectos mas atractivos para los franquiciados es el acceso a RE/MAX University,
que proporcionaeducaciony capacitacionintegral enbienesraices, asegurando que
losagentesinmobiliarios cuenten con herramientasy conocimientos del sector.
Ademas, RE/MAX acompania a los franquiciados de manera continua, desde la ins-
talacion hasta la puesta en marcha de la oficina. La empresa también facilita un sis-
tema CRM avanzado y herramientas tecnoldgicas relacionadas al mercado inmobi-
liario, lo que permite alos franquiciados gestionar sunegocio de manera eficiente y
rentable enelmenortiempo posible.

Enagostode 2017, RE/MAX presentd un nuevo logotipoyunamarcarenovada, mante-
niendo los colores caracteristicos que le identifican, pero adaptados para un uso mas
eficiente enredes socialesy plataformas online. Estafuelaprimera actualizaciéndela
marca en 44 aios, diseflada para ser mas brillante, modernay atractiva paralos com-
pradoresyvendedores deviviendas actuales.

Con aproximadamente 1600 agentes inmobiliarios asociados en Paraguay, RE/MAX ha
consolidado unared de profesionalesinmobiliarios capacitados, creado asiun modelo
de negocio exitoso y escalable. Este enfoque integral ha permitido que RE/MAX Para-
guay se conviertaenuno delosreferentes enel sectorinmobiliario del pais.*

40VerTituloll, DelNombre Comercial, Capitulo Unico, de laLey de Marcas 1294/98.

“Informacién adicional sobre elmodelo de franquiciade RE/MAX en Paraguay, disponible enhttps:/www.remax.
com.py/franquiciaremax.aspx.
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Elementos de la franquicia protegidos por derecho de autor:+

» Formularios, contratos, hojas de pedido, cuadrosy hojas deinspeccion.

» Mediosdidacticos paralaformaciondelosfranquiciados (videos, guias, podcasts, etcétera)
odelpublico, silafranquicia se dedica alaensefanza.

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

» Prospectosdelafranquicia.
» Programasinformaticos creados expresamente parallevarlafranquicia.

» Sitios web eilustraciones, como los dibujos de personajes emblematicos, ya sean personas
o animales; porejemplo, lavaca que baila enlapublicidad de “Fans del Tete” de los supermer-
cados Stock; el disefio del personaje del indio Tupi, de Tupi Ramos Generales, Ronald McDo-
nald (McDonald’s), Colonel Sanders (Kentucky Fried Chicken) o la vaca de la cadena Chick-
fil-A, que estimulan al cliente a “comermas pollo”.

» Menus, boletines, fotografiasy planos.

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

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

La soluciéon de las diferencias relativas a franquicias se rige por dos principios fundamenta-
les. Porunlado, y dentro de lo posible, el franquiciador no debera dar laimpresion de querer
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, por ejemplo, alentar a que los demas franquiciados incumplan el contra-
to, revelar informacion confidencial, utilizar indebidamente las marcas y demas derechos de
propiedad intelectual de la franquicia, tener intencién de establecer un negocio competidor;
onopagarloscanonesestipulados. Enesos supuestos, laobligaciénineludible del franquicia-
dor es proceder conrapidezy eficacia para que la contraparte no socave sus derechosy que
ello sirva de advertencia alos demas franquiciados. A menos que el problema sea muy grave,
esrecomendable iniciar conun didlogo con el franquiciado para buscar una solucién. Lo ideal
es empezar por la negociacidn, y si eso falla, recurrir a la mediaciény en Ultima instancia al ar-
bitraje. La via judicial debe ser el Ultimo recurso. Una manera de allanar el camino es incluiruna
cldusula de solucion de diferencias en el contrato, mediante la cual las partes queden obliga-
das arecurrir a soluciones extrajudiciales, como la mediacién a través del Centro de Arbitrajey
Mediaciéndela OMPIly, sino hay acuerdo, al arbitraje.+

Cuestioneslitigiosas habituales enun contrato de franquicia

» Incumplimiento de los pagos: Una de las causas de mayor nimero de diferencias eslafalta
de pago del canon de explotacidon cuando el franquiciado que lleva ya un tiempo enla acti-
vidad deja de pagarlo porque considera escaso el rédito que obtiene.

» Eleccion de la zona geografica y usurpacion de la zona estipulada o intromision en la
clientela ajenay redes de distribucion: Por lo general incumbe al franquiciado escoger la
zona geografica y el franquiciador debe ayudarlo, pero en Ultima instancia tiene derecho
a rechazar 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 seusurpasuzonacuando elfranquiciadorabre establecimientos
competidores proximos al territorio que se le ha asignado. Hay otras maneras de competir
con el franquiciado, como vender los productos por Internet o en establecimientos que
radican en el territorio asignado.

43| aclausulaquerecomiendala OMPIsobrelamediaciénseguida, enausencia de solucion, de arbitraje acelerado
puede consultarseenhttp://www.wipo.int/amc/es/clauses/index.html#2.
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Practicas y procedimientos contables: El contrato de franquiciaimpone al franquiciado la
obligacion de presentarampliainformacién para que el franquiciador pueda evaluar el ren-
dimientoy comprobar si se cumplen el pago del canon de 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 conlos aportes de los franquiciados y gracias al cual se financia la publici-
dad de toda la franquicia. El empleo con otros fines del capital de ese fondo se considera
“usoindebido”y generaun litigio.

Supervision y apoyo: Uno de los atractivos que tiene la franquicia como forma de hacer
negocios es el apoyo permanente que brinda el franquiciador al franquiciado a lo largo de
todo el contrato. Lafalta de formaciony del apoyo convenidos podrian ser 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 podréa hacer-
lo sin el consentimiento del franquiciador. En este caso, es importante considerarlaley de
competencia, ya que la negativa del franquiciador a contratar con otros proveedores, es-
pecialmente en el caso de productos sustitutos, podria ser considerada unainfraccion. Sin
embargo, dicha negativa podria estar justificada si es necesaria para garantizar el control y
el estandar de calidad delos productos.

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

Diferencias de trato y/o discriminacion: Por norma general, las ventajas que el franquicia-
dor ofrece a un franquiciado deben hacerse extensivas al resto de los franquiciados, salvo
que se pueda justificar que, por circunstancias especiales, las ventajas solo pueden ofre-
cerse exclusivamente a un franquiciado.

Cesion de la licencia de franquicia: Si, por la razén que sea, el franquiciado desea vender
la franquicia, el franquiciador debera facilitar ese proceso y ayudarlo a encontrar un inte-
resado en comprarla. El franquiciador solo 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
litigios son las falsas declaraciones realizadas por los empleados del franquiciador a los
interesados en adquirir la franquicia para convencerlos de que firmen el contrato. Lo mas
habitual esinflarlas previsiones de beneficios o no exponer correctamente las condiciones
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de la inversion inicial). Por consiguiente, es importante poner en guardia a los equipos de
gestidnyventas del franquiciador sobre el peligro de la exageracion a los fines de venderla
franquicia. Ademas, enlos paises enlos que lalegislacidon contemplarequisitos especificos
en materia de divulgacion de informacion, hay que esforzarse por cumplir esos requisitos,
por cuanto al no hacerlo se corre el riesgo de ser demandado por el franquiciado y porlas
instituciones competentes.

Modificacion del método de explotacion y del nombre de la marca (re-branding): Dentro
de lo posible, los franquiciadores propiciaran que los franquiciados participen en la modifi-
cacion del método de explotar la franquicia y en la busqueda de un nuevo nombre o modi-
ficaciones de la marca. Ambos trabajos suelen entrafar costos elevados; por consiguiente,
es preciso que los franquiciados estén totalmente de acuerdo y se comprometan con los
cambios propuestos. En la medida en que la modificacion de la marca implique un cambio
enlamarca o la creacién de una variante de la misma, habra que tener en cuenta las conse-
cuenciasjuridicas de esos actos, tanto enla titularidad y como en el derecho a utilizar la mar-
ca; esa cuestion debe serabordaday aclarada debidamente. Debera también considerarse
si el franquiciado utiliza la marca registrada para otro producto o servicio no relacionado con
aquel que es objeto de la franquicia, o si solicita el registro de la misma en otras clases nore-
gistradas anteriormente bajo su propio nombre. En estos casos se debe incluir una clausula
que establezca que lamarca se utilizara enrelacion con el producto o servicio principal, y que
cualquieruso oregistro adicional debera ser consultado y autorizado por el franquiciador.

Diferencias en materia de propiedad intelectual: Por lo general, las diferencias surgen en
este ambito porelhecho de que: el franquiciado no utilice los derechos de propiedad inte-
lectualconcedidos porelfranquiciadorsegunlo pactado;unterceroinfringelosderechosy
se debe decidiraquién corresponde interponerladenunciay correr conlos gastos; el fran-
quiciado es demandado porinfraccidn de derechos de propiedadintelectual y hay que es-
tablecer si el franquiciador esta obligado a sumarse al pleito en defensa del franquiciado o
aindemnizarlo. También surgen problemas una vez extinguido el contrato si el franquiciado
contindautilizandolapropiedadintelectualdelafranquiciaosirevelainformacionconfiden-
cialadquirida durante larelaciéon de franquicia. Enlos casos enlos que el franquiciador pro-
cura evitar que el franquiciado utilice la marca una vez expirado el contrato, se suele alegar
en su contra que notomd medidas para evitar que el franquiciado se adhirieraa normas es-
pecificas de control de calidad como se habia pactadoy que, por consiguiente, abandond
los derechos sobre la marca enrazén de una “nuda licencia” (notar que Paraguay no cuenta
con antecedentes de haberadoptado oimplementado la figura de la “nudalicencia”). Otro
ejemplo de problema que puede originar un litigio de propiedad intelectual es que el fran-
quiciadorno hayaregistrado lamarca al crearla franquiciay el franquiciado haya procedido
alregistro de lamisma en su propio nombre; cuando se produce ese tipo de situaciones, lo
normal esintroduciruna clausulaenelcontrato porlacual el franquiciado transfiere lamarca
al franquiciador. La otra posibilidad es que el franquiciador funcione o realice sus activida-
des bajounamarcaespecifica, pero permita que los franquiciados afladan una descripcion
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geografica, como “Londres” o “Reino Unido”. En esos casos, el franquiciado a veces quiere
hacervalersus derechos sobrelamarcayladescripcidéngeografica. De ahique debaevitar-
se ofreceral franquiciado la posibilidad de afadir descripciones enlamarca.

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

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

- Caracteristicas técnicas, yrecetas, compuestosy férmulas que sonde propiedad del
franquiciador

e Informacionreferida alafabricacion:
> Métodosy conocimientos técnicos que se empleanenlaproduccion.
- Dispositivos fisicos y los correspondientes manuales de servicio o de mantenimiento
> Métodos, técnicas, procedimientosy disefios de prototipos
> Planos, dibujos técnicos, croquisy diagramasy caracteristicas mecanicas
e Tecnologiainformatica:

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

> Documentos de disefio de programas informaticos

- Algoritmos, formulas y cuadros de flujo de datos

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

e Antecedentes “negativos”: defectos de la actividad que no se han podido resolvery pro-
yectos deinvestigacionabandonados
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» Informacidn estratégica

e Planes de explotacion, de publicidad y de mercadotecnia

¢ |deasliterarias plasmadas; métodos comerciales o de explotacidén que confieranunaven-
taja particular

e Estrategias deinversion
e Informes de estudios de mercadoy de seguimiento de lacompetencia

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

» Informacion financiera

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

e Salariosy planesderetribucion del personal
» Informacién comercial

e Contratos conproveedores

e Acuerdos

Base de datosy compilaciones de datos electréonicos
e Informacién sobrelos clientes

¢ Informacidn sobre el personal
2. Medidas de proteccion:
e Referidasal personal:

- Fomento de toma de conciencia/fuertes medidas de observancia

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

> Comprobar que el nuevo personal que proceda de firmas de la competencia no haya
cometido actos de apropiacionindebida de secretos comerciales

-> Enelmanual del personalhay que hacerhincapié enlaimportanciadelos secretosco-
mercialesy delos procedimientos que hay que seguir para proteger esos secretos

- Utilizar acuerdos de confidencialidad enlas relaciones con consultores, socios, con-
tratistas, etcétera

e Medidas de proteccion:

- Guardar conllave ladocumentacion

-> Enlas computadoras hay que emplear una contrasefia, ademas de programas antivi-
rusy cortafuegos, etcétera
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-> Ladocumentacion se entregara exclusivamente a quienes debenhaceruso de ella

-> Los documentos se distinguirdn con leyendas como “confidencial”, “prohibida la re-
produccion”, etcétera

-> Sepondrasumo cuidadoalahorade utilizarlos aparatosyaccesorios portatiles (com-
putadoras, teléfonos, llaves USB)

> Restriccidn del acceso; registro en la recepcion, libro de visitas, acompanantes para

» oW

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

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

> Vigilarlatransmision de documentos porInternet

22. Vigenciadel contrato

En la practica, un contrato de franquicia suele durar de cinco a diez aios. Si bien un pequefo
porcentaje de los contratos no llega a los cinco afios, franquicias como McDonald’s, Burger
King, Subway y KFC otorgan licencias de veinte afios, reflejando la duracion de los contratos
de arrendamiento de los franquiciados y el elevado capital necesario para ponerenmarcha el
negocio. Notar que en Paraguay los contratos pueden serde duraciénindeterminada.

Laventajade pactaruncontrato de cinco afos es que el franquiciador podra presentarunnue-
vo contrato de franquicia con nuevas condiciones y nuevos canones cada vez que debareno-
varse el contrato, aun cuando la introduccién de condiciones y cdnones diferentes puede dar
pie aconflicto. Ademas, los contratos de cinco aflos permiten que el franquiciadorno proceda
conlarenovacion silos resultados del franquiciado dejan mucho que desear. Sien el contrato
no se estipula el derecho del franquiciado a una renovacién automatica, serd mas facil para el
franquiciadorrechazarlaprérroga que rescindir el contrato. Las causas derescisiéonde uncon-
trato en este ambito estan, porlo general, contempladas en la legislacién nacional, en el caso
de Paraguay, en el Cédigo Civil Paraguayo. 44

A fin de establecer un plazo inicial razonable, se debe tener en cuenta el tipo de actividad, los
requisitosylainversiénnecesariaparaponerelnegocioenmarcha, asicomo elrédito que deje.

Causas de rescision anticipada del contrato

Es sumamente importante preservar el derecho a rescindir el contrato, pues de cara al mun-
do exterior, los franquiciados representan el rol del franquiciador, el de propietario. Por ejem-
plo, poquisimos clientes de los restaurantes KFC estan al corriente de que, enrealidad, no son

44Ver, Capitulo VI, Titulo |, Libro Tercero del Cédigo Civil Praguayo, nota16.
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clientes de ese restaurante, sino clientes de otra entidad cuya conexidn con ese restaurante
es el contrato de franquicia. En este sentido, si el franquiciado actia mal, lo normal seria que
el franquiciador desee tomar medidas inmediatas para evitar perjudicar su marca; entre esas
medidas puede estarlarescision del contrato de franquicia. Por tanto, para el franquiciadores
esencial que en el contrato se estipule el derecho de rescision en el supuesto de que el fran-
quiciado incumpla determinadas disposiciones del contrato. Por lo general, los contratos de
franquicia no suelen contener cldusulas similares que concedan esas mismas facultades al
franquiciado.

Conlasalvedad de las posibles causas de rescision de un contrato establecidas enlalegisla-
ciénnacional,incluyendo elincumplimiento contractual poruna de las partes,“* a continuacién
seexponenvarios principiosrectoresenlo querespectaalasclausulas derescisiondeloscon-
tratos de franquicia:

» Espreciso estipularde forma claray sin dejarespacio para el equivocolas situaciones enlas
que el franquiciador podra ejercitar la facultad de rescindir el contrato. Hay que enumerar
las situaciones que puedendarpie aesederecho. Los tribunales de determinados paisesno
venconbuenos ojos que unaparte (sobre todo cuando esaparte tiene mas podereconémi-
coquelaotra)tengaderecho arescindirun contrato alargo plazo porincumplimientosrela-
tivamente leves del contrato de franquicia. Enlos Estados Unidos de América, el documen-
to de divulgacion e informacidn precontractual es la regla maxima. El franquiciador puede
rescindir un contrato de franquicia firmado por veinte aflos si el franquiciado se retrasa tres
dias en el cumplimiento de las obligaciones de pago, siempre y cuando esa clausula figure
eneldocumento deinformacién precontractual.

» Determinadas causas de incumplimiento serian tan graves que exigen una rescision inme-
diata; entre esas causas estan las situaciones en las que el franquiciado se encuentrainvo-
lucradoenactos de competenciadesleal; haviolado derechos de propiedadintelectual; ha
divulgado informacidn confidencial; alienta alos demas franquiciados a que no cumplan el
contrato de franquicia o esta declarando intencionadamente menos de lo facturado. De-
pendiendo de lasituacidn, el franquiciador debera considerarla posibilidad de adoptaruna
posicion alternativa, porejemplo, ir porlavia de la negociacién y/o mediacion antes de de-
mandar el cumplimiento o dar porresuelto el contrato. Elincumplimiento del contrato tam-
bién podria darlugar a acciones judiciales de indemnizacion por dafios y perjuicios causa-
dos porlafaltade cumplimiento de la obligacién contractual.

» Enel contrato debe estipularse un plazo de notificacion*y, segun las circunstancias, la fa-
cultad de subsanaroremediarelincumplimiento. Por Ultimo, sies necesario procederconla
rescision, debe actuarse de formajustay proporcional.

“5Ver, enlineas generales, Capitulo VI, Titulo|, Libro Tercero del Codigo Civil Paraguayo, nota 16.

46 \Ver Art.728,del CCP, “Salvo estipulacion diversa, el contratante que quiera optar porlaresolucién podraintimar al
otro para que ejecute suobligacidondentro de un plazo noinferior a quince dias, vencido el cual, podréd demandarel
cumplimiento, o darporresuelto el contrato, conlasolacomunicaciénfehaciente hechaalmoroso de haberoptado
porlaresolucién.”
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La prérroga del contrato

En general, el franquiciado espera que tras el plazo inicial le sea concedida una prérroga de al
menos 15 0 20 afios para explotar la franquicia, siempre y cuando se cumplan las condiciones
estipuladas. En caso de reventa (cesion de un franquiciado a otro) de la franquicia se debera
conceder al nuevo franquiciado un plazo “garantizado” para explotar la franquicia equivalente
al que se ofrece a todo nuevo franquiciado, y no solo el periodo restante estipulado enla fran-
quicia original.

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

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

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

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

» El franquiciado debe tomar todas las medidas necesarias para garantizar que cumple las
normas estipuladas por el franquiciador - puede ocurrir que éste haya modificado la mar-
caoimpuestorequisitos adicionales de equipamientos después de lafirmadelafranquicia
que ahora se quiere prorrogar.

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

» El franquiciado puede perder el derecho de prorroga si ha obtenido malos resultados. Aun
cuando hay muchas reservas sobre si es 0 no conveniente fijar requisitos minimos en mate-
ria de resultados durante el plazo del contrato (en algunos paises no existen y queda bajo la

/169 //



La clave parala Propiedad Intelectual

voluntad de las partes pactar tal cldusula), la inclusiéon de una clausula de rendimiento mini-
mo para la prérroga es totalmente distinto. El franquiciador deberia considerar siincluir o no
unaclausula que establezca que no estan obligados arenovarel contrato siel desempefio del
franquiciadoha estado pordebajo del10% en comparaciéncon otras franquicias. Sinembar-
go, estamedidasolo es efectivasilos territorios o areas de influencia delos franquiciados son
comparablesentresi.

» Elnuevo contrato que debera firmar el franquiciado serd el que esté vigente posterior a la
fecha de la prérroga. Enla mayor parte de los casos, el franquiciador puede fijar como de-
see las condiciones del nuevo contrato de prérroga, pues no sabe qué resultados tendrala
franquicia ni conoce de antemano qué cambios tendrdn lugar en la legislacion. Se trata de
unasunto delicado: ;puede el franquiciador, en el momento de renovacién de la franquicia,
realizar cambios radicales como aumentar el canon por los servicios de gestion, del 5% al
15%? La respuesta dependera de las leyes y practicas de cada pais. En Paraguay, prima la
voluntad de las partes, y las mismas pueden acordar, por ejemplo, el canon resultante dela
negociacién entre las partes.

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 a una persona que sea previamente aceptada por el franquiciadory que
reuna los criterios de seleccién fijados por éste. Ademas, en el contrato de franquicia suele
constarunadisposicidn que otorga al franquiciador un derecho de opcidn prioritario para ad-
quirir el negocio del franquiciado si el franquiciado quiere venderlo o desea ceder el contrato
de franquicia. Igualmente, es importante que el franquiciador quede satisfecho conlos resul-
tados obtenidos por el nuevo comprador en el programa de formacion.

24. Solucion de diferencias

Como en cualquierrelacién, comercial o de otro tipo, las cosas pueden salir mal. La prudencia
y el sentido comun aconsejan, por consiguiente, gue se reflexione sobre posibles problemas
que puedenplantearsey estropearlarelacién comercial existente. Este consejo se aplicaato-
daslasrelaciones comerciales, pero es particularmente importante en el contexto de las fran-
quicias, en el que se contempla una relacion a largo plazo de estrechay regular colaboracion
entre el franquiciadory el franquiciado. Anticiparse alos hechos es, a menudo, la mejor forma
de prevencién. No obstante, si, pese atodos los esfuerzos, surgen problemas, elmodo en que
se abordeny se solucionen serd decisivo parala continuidad de la franquicia.
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El franquiciador y el franquiciado siempre pueden recurrir a la via judicial en caso de incumpli-
miento de las disposiciones del contrato y, en algunos casos, esta puede ser la mejor forma de
resolver una diferencia. No obstante, habida cuenta de la complejidad del proceso, los gastos
que acarreay el tiempo que lleva, lo mas sensato seria buscar otra salida a la situacion. En este
sentido, los mecanismos mas comunes sonlamediacidny el arbitraje, pues no duran tanto tiem-
poy,enelcasodelamediacion, sonmenos onerosos. Enparticular, silas partes se encuentranen
diferentes paises, el arbitraje es el mecanismo de solucion de diferencias recomendado.

Lo habitual es que en el contrato de franquicia se prevea la posibilidad de recurrir a la mediacién
y/o al arbitraje mediante lainsercidn de una clausula arbitral. En algunosjurisdicciones, tales me-
canismos alternativos de resolucién de controversias se encuentran establecido por ley. Por
ejemplo, enParaguay, el arbitrajeylamediaciénsonobjetodelalLey N° 1879 de Arbitraje y Media-
cion.v A diferencia de la mediacion, el arbitraje se parece mas al pleito clasico, pues el proceso
controvertido termina conla decisidon o laudo de un arbitro o arbitros, y el cual debe serejecuta-
do. Porotrolado, lamediacién es menos formal. Las partes eligen por consenso aun mediadora
quienincumbe facilitar la solucién de la diferencia y para lo cual procura hacer que las partes se
pongan de acuerdo. Es decir, el mediador no posee autoridad para tomar una decision sobre el
asunto en si, sino que su autoridad se limita a propiciar que las partes encuentren una solucion
satisfactoriaparaambas. Durante el tramite delamediacionse ofrece alas partesla oportunidad
de exponer sus respectivas posiciones al mediador, tanto en presencia de ambas como en pri-
vado. Las deliberaciones mantenidas en privado son confidenciales. Porlo general, antes dere-
currirauno de estos mecanismos de solucion de diferencias se aconseja que las partes intenten
recomponerlasituacion porlaviainformal, de ser posible, conversando caraacara.

Servicios de solucién de diferencias que presta el Centro de Arbitraje y Mediacion de la
OMPI

El Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI (el Centro de la OMPI) es reconocido por su neu-
tralidad enla solucion de diferencias en el ambito internacional. Brinda mecanismos alternativos
paralasolucion de diferencias, comolamediacion, el arbitrajey el arbitraje acelerado con arreglo
al Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI, y por esos servicios cobra unas tasas que no
tienen fineslucrativos.

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 derescision 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 mediaciény de arbitraje acelerado.
Eladministrador del procedimiento brinda asistencia a las partes, ayuda a designar el mediadory

“7Ver, Ley N°1879 de Arbitraje y Mediacion, https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/4545/ley-n-1879-de-ar-
bitraje-y-mediacion.
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el arbitro o arbitros, facilitalacomunicacion, 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 electronico de presentacion de demandas (WIPO ECAF), gracias al
cualellasylos demasinteresados en el procedimiento pueden presentar los documentos por via
electrdnica para facilitar la comunicacién. 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, lasoluciénllegaacercadel 60% de los asuntos tramitados.

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

Ejemplo de clausula arbitral adaptada al Centro de Arbitraje y Mediaciéon de la OMPI:
Clausula Arbitral

“Todas las disputas, controversias o reclamaciones que surjan en relacion con el presente con-
trato de franquicia, incluidas aquellas relacionadas con su interpretacion, ejecucion, validez o
terminacidn, seran sometidas a mediacién de conformidad con el Reglamento de Mediacion del
Centro de Arbitraje y Mediacion de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). La
mediacionsellevara acabo en|[ciudad, pais]y en elidioma [idiomal.

Si dentro de un plazo de [especificar el tiempo] desde el inicio de la mediacidon no se alcanza un
acuerdo, la disputa serd sometida a arbitraje acelerado, conforme al Reglamento de Arbitraje
Acelerado dela OMPI. El arbitraje tendra lugar en [ciudad, pais], enidioma [idiomal], y serd condu-
cido porun arbitro Unico designado de acuerdo conlas normas de la OMPI.

Ellaudo arbitral sera definitivo y vinculante para ambas partes, renunciando expresamente a cual-
quier otro recurso judicial, salvo aquellos permitidos por la ley aplicable. Los costos del arbitraje
seranasignados conforme alo que determine el arbitro en sulaudo.”

25. Cuestiones relativas alarescision del
contrato

Una vezrescindido el contrato, el franquiciador se tendra que ocupar de las repercusiones de
larescisionenlareputaciéndelafranquiciay elriesgo de que el antiguo franquiciado haga uso
delamarca,lossecretoscomercialesylademads documentacionsecretay conocimientostéc-
nicos adquiridos a raiz del contrato. Con ese fin se estipulan cladusulas para proteger los de-
rechos de propiedad intelectual, incluyendo la marcay laimagen de marca asi como también
pactosde “nocompetencia”’ querestringenelderechodelantiguo franquiciado de ejerceruna
actividad que compita conlafranquicia.
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De ahi que, para proteger la reputacién de la franquicia, el antiguo franquiciado se encuentra
obligado allevaracabolas medidas siguientes:

» Cancelarelregistrodelalicencia de uso delamarcaconcedida porel franquiciador.
» Cambiarlosletrerosyladecoraciondellocaly delos vehiculos.

» 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.

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

Ademas, el franquiciador puede reservarse el derecho de comprar los bienes muebles (los
bienes materiales) de la actividad segun una férmula fijada de antemano (como el costo de-
preciado)yasumirelcontrato de arriendo dellocaldonde se ejercelaactividad. Enese caso, el
franquiciado perdera por completo el negocio. Muchos franquiciadores ejercitan esos dere-
chosyluegovendenellocalaunnuevointeresado como franquicia “llave enmano”.

El pacto no-competencia, que impide que el antiguo franquiciado compita con la franquicia,
podria serconsiderado unarestriccion al comercioy surtird efectos Ginicamente si se entiende
que larestriccion es de caracter razonable. A fin de evitarinfracciones de laley de competen-
cia, unarestricciénrazonable deberia seguirlas condiciones siguientes:

» Laduraciondelarestriccion. En general, se recomiendaun afio como maximo.

» Elalcance de larestriccidn. La restriccion debe limitarse a la actividad que es objeto de la
franquicia. Porejemplo, sielfranquiciadollevaunahamburgueseria, resultaranulaporexce-
sivalaclausula que le prohiba dedicarse a “actividades delramo de la alimentacién”.

» Lazonarestringida.Lazonaenlaque se prohibe competir conlafranquicia debera limitarse
ala que se pactd en el contrato y, sino esta estipulada con precision, se entenderd que es
la “zona de influencia” del establecimiento franquiciado. Es decir, si el 80% de los clientes
delfranquiciado vive a cinco kilémetros dellocal no tendriajustificacién alguna prohibiruna
zonamas extensa.
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26. La accion colectiva

Cuando se presentan problemas con el franquiciador, el franquiciado no suele animarse aem-
prender solo la batalla enlos tribunales. Aunando esfuerzos, los franquiciados que se encuen-
tran en una situacion similar podran interponer una acciéon o demanda colectiva en nombre
del grupo de franquiciados. En las jurisdicciones en que no es comun la accién colectiva, los
franquiciados con problemas semejantes podran sumarse a la accion emprendida por otros.
Para protegerse de esa eventualidad el franquiciador suele estipular que, en caso de litigio o
arbitraje, el franquiciado podra presentar exclusivamente las reclamaciones propias y no las
deterceros.

EnParaguay, de acuerdo conelArticulo 38 de la Constitucidon Nacional solo se permite deman-
das colectivas siempre y cuando se trate de intereses difusos, por ejemplo, defensa del am-
biente, delaintegridad delhabitat, delasalubridad publica, delacervo cultural nacional, de los
intereses del consumidory de otros que, por su naturaleza juridica, pertenezcan a la comuni-
dadyhaganrelaciéon conlacalidad de viday con el patrimonio colectivo.
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Derechos de propiedad intelectual”

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

La propiedad industrial incluye las patentes de invenciones, las marcas, los disefos industria-
les, las indicaciones geograficas y las denominaciones de origen. El derecho de autor inclu-
ye obras literarias, tales como novelas, poemas y obras de teatro, peliculas, obras musicales,
obras artisticas, tales como dibujos, pinturas, fotografias y esculturas, y disefios arquitecténi-
cos. Los derechos conexos al derecho de autorincluyen los derechos de los artistas intérpre-
tesyejecutantes sobre susinterpretacionesyejecuciones, losdelos productoresde fonogra-
masy los delos organismos de radiodifusidonrespecto de sus programas de radio y television.

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

Las marcas

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

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

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 forma y 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

“8Extraido de ;Qué eslapropiedadintelectual? (publicacionN° 450 de la OMPI(E)IISBN 978-92-805-1155-40:
https:/www.wipo.int/en/web/business/sme-intermediaries-toolkit), salvo el titulo correspondiente al secreto co-
mercial, que hasidotomado de Laclave delapropiedadintelectual - Guia para pequefiosy medianos exportado-
res, publicadaporel Centro de Comercio Internacionaly la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
adaptado aParaguay: https:/www.wipo.int/en/web/business/sme-intermediaries-toolkit.

“?EnParaguay, el periodo de proteccionesde 10 afos a partirde laconcesidon delamarca.
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marcas que identifican el origen comercial de productos y servicios, existen otras categorias
de marcas. Las marcas colectivas son propiedad de una asociacidn cuyos miembros las utili-
zan paraidentificarse conun nivel de calidad y otros requisitos establecidos porla asociacién.
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
gue pueda certificar que los productos en cuestién satisfacen ciertas normas establecidas.
Las normas de calidad aceptadas internacionalmente “ISO 9000” son un ejemplo de estas
certificaciones ampliamente reconocidas.

En Paraguay, la proteccion juridicay el uso exclusivo de la marca se obtiene mediante el regis-
tro. Enelcasode nombres comerciales, el derecho exclusivo sobre talnombre se adquiere por
su primer uso publico en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para
ejercerlos derechos acordados porlaley de marcas. No obstante, a diferencia del registro de
marca que tiene una vigencia de 10 afios con posibilidad de renovacidn, el derecho sobre el
nombre comercial se extingue con la disolucion de la sociedad o por el cese de actividad del
establecimiento queloemplee.

El registro de una marca se obtiene presentando la correspondiente solicitud ante la DINAPI.
Las solicitudes de registro de marca pueden serrechazadas por “prohibiciones absolutas” en
los siguientes casos:

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

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

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

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

» Lasbanderasylos escudos de armas, signos oficiales de controly emblemas de Estadosy
de organizaciones internacionales que hayan sido comunicados a la Oficina Internacional
de la OMPIsuelen estar excluidos del registro.
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Lasolicitud serechazapor “prohibicionesrelativas” cuandolamarcaentraen conflictoconde-
rechos de marca anteriores, es decir, conunamarcaidéntica o semejante que ya ha sido regis-
trada parauntipo de producto idéntico o similar.

Motivos de rechazo en la Ley de Marcas 1294/1998

» Articulo 2°- No podranregistrarse como marcas:

» los signos o medios distintivos contrarios alaley, al orden publico, alamoraly alas buenas
costumbresyaquellos que puedaninduciraengafio o confusidnrespecto alaprocedencia,
elmodo defabricacion, las caracteristicas o la aptitudy finalidad delempleo de los produc-
tos o servicios de que se trate;

» los escudos, distintivos, emblemas, nombres, cuyo uso corresponde al Estado, las demas
personasjuridicas de derecho publico olas organizacionesinternacionales, salvo que sean
solicitados porellas mismas;

» lasformasusuales de unproducto o de suenvase, las formas necesarias del producto o del
servicio de que se trate, o que denunaventaja funcional o técnica del producto o al servicio al
cual se apliquen;

» uncoloraislado;

» los que consistan enteramente enun signo que sea elnombre genérico o designaciondel
producto o servicio de que se trate, o que pueda serviren el comercio para calificar o descri-
biralguna caracteristica del producto o servicio;

» los signosidénticos o similares aunamarcaregistrada o solicitada con anterioridad porun
tercero, paralos mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuan-
do pudieran causarriesgo de confusion o de asociacidon conesamarca;

» los signos que constituyan unareproduccion, imitacion, traduccion, transliteracion o trans-
cripciéntotal o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar, notoriamente conocido enel
sector pertinente del publico, que pertenece auntercero, cualesquiera que seanlos produc-
tos o serviciosalos que se apliquen el signo, cuando suuso y registro fuesen susceptibles de
causar confusiénounriesgo de asociacion con ese tercero, o signifiquenun aprovechamien-
todelanotoriedad del signo oladilucion de su fuerza distintiva, cualquiera sealamanerao
medio porel cual se hubiese hecho conocido el signo;

» lossignos queinfrinjanun derecho de autorounderecho de propiedadindustrial de untercero;

» los signos que se hubiesen solicitado oregistrado por quien no tuviese legitimo interés o
por quien conocia o debieraconocer que el signo pertenecia a un tercero;

» losnombres, sobrenombres, seudénimos o fotografias que puedanrelacionarse con per-
sonasvivas, sin suconsentimiento, o muertas sin el de sus herederos, hasta el cuarto grado de
consanguinidad, o cualquier signo que afectara el derecho de la personalidad de un tercero,
salvo consuconsentimiento;y,

» los que consistan o contenganunaindicaciongeografica, conforme se define enlapresenteley.

1178/



La clave parala Propiedad Intelectual

Véase asimismo El secreto esta enlamarca - Introduccidn alas marcas dirigida a las pequenas

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

El secreto comercial

En términos generales, toda informacion comercial confidencial que otorgue a una empresa
una ventaja competitiva puede considerarse un secreto comercial. El mismo puede estar re-
lacionado con cuestiones técnicas, por ejemplo, la composicién o el disefio de un producto,
unmétodo de fabricacion, olos conocimientos especializadoss® necesarios parallevara cabo
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.

Sibienlas condiciones varian de un pais a otro, existen algunas normas generales que definen
loque puede serconsiderado secreto comercial. En Paraguay, laLey N° 3283/2007 rige la pro-
teccidon de lainformacion no divulgada relacionada con los secretos industriales y comercia-
les.5 Tal normativa establece que los poseedores legitimos de informacién no divulgada po-
dran impedir el acceso, divulgacion, utilizacion o adquisicion por terceros no autorizados de
esta informacidn, cuando esto ocurra de manera contraria a los usos comerciales honestos
definidos en estaley.??

Enlineasgenerales,lainformacion generalmente conocida o facilmente comprobable no pue-
de protegerse como unsecreto comercial. Incluso lainformacién dificil de obtener puede per-
der su condicidon de informacion protegida si el titular no adopta las precauciones apropiadas
paramantenerlaconfidencialidad o el secreto. Lainformacion debe tenervalorcomercial y por
eso es unsecreto, y el poseedor de lainformacion debe haber adoptado medidas razonables
paramantenerla confidencialidad o el secreto, por ejemplo, mediante acuerdos de confiden-
cialidad o no divulgacidén con todo aquel que tenga acceso a lainformacion secreta. El mero
hecho dellamar secreto comercial aunainformaciénno le otorgara esa condicion.

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

50 os conocimientos técnicos no sonsiempre un secreto comercial, pues se entiende que constituyenunaamplia
categoriade conocimientosy técnicas que son propios de lacompafiay que se podran considerar secreto comer-
cialencasode quereunanlas condiciones establecidas.

51 LeyN°3283/2007,De ProtecciénDe LalnformaciéonNo Divulgada Y Datos De Prueba Para Los Registros Farmacéutico.
52 VerArticulo3delaleyN°3283/2007.
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Adiferencia de otras formas de propiedad intelectual, entre ellas las patentes, las marcas y los di-
sefios industriales, el mantenimiento de un secreto comercial es basicamente una forma de auto-
proteccioén. La proteccion del secreto comercial dura mientras la informacion se mantiene confi-
dencial. Unavezquelainformacion se hace publica, acaba la proteccion del secreto comercial.

Derecho de autor y derechos conexos

El derecho de autor abarca un conjunto de leyes que conceden a los autores, artistas y demas
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 “dere-
chos conexos”, que, como su nombre lo indica, son conexos o relacionados al mismo, aunque
aveces mas limitados y de menor duracion. Los beneficiarios de los derechos conexos son los
artistasintérpretesy ejecutantes (porejemplo, losactoresylos musicos)enlo querespectaasus
interpretacionesy ejecuciones;los productores de grabaciones sonoras (porejemplo, de case-
tesydiscos compactos)enrelacion consus grabaciones; ylos organismos de radiodifusionres-
pecto de sus programas de radio y de televisidn. Las obras amparadas por el derecho de autor
incluyen, entre otras, novelas, poemas, obras de teatro, obras de referencia, periddicos, progra-
mas informaticos, bases de datos, peliculas, composiciones musicales, coreografias, 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 grabacidn sonora; suinterpretacion o ejecucion publica, asicomo su
comunicacion al publico; suradiodifusion; sutraduccion a otros idiomas; y suadaptacion, como
en el caso de una novela adaptada como guién cinematografico. En virtud de los derechos co-
nexos se conceden derechos similares, entre otros, de fijacion (grabacidn)y de reproduccion.

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

Los derechos patrimoniales del derecho de autor tienen una duraciéon minima, estipulada enlos
tratados pertinentes de la OMPI, asicomo en el Acuerdo sobre los Aspectos delos Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la Organizacion Mundial del Comercio,
gue comienza conlacreaciony fijacién de la obray dura porlo menos 50 aflos a contardesde la
muerte del creador. La legislacion paraguaya establece: "El derecho patrimonial durara toda la
vidadelautory setentaafos despuésde sufallecimiento,y se transmitird porcausade muertede
acuerdo alasdisposiciones del Codigo Civil. Enlas obras encolaboracidn, el periodo de protec-
cion se contara desde lamuerte del dltimo coautor”.53

53 Articulo 47 delalLey N°1328 de derecho de autory derechos conexos.
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Este plazo de proteccion permite que tanto los creadores como sus herederos y derechoha-
bientes se beneficien econdmicamente de la obra durante un periodo de tiempo razonable. Los
derechos conexos tienenun plazo de proteccidn mas corto, normalmente 50 aflos a contardes-
de suinterpretacion o ejecucion, grabacion oradiodifusion. Eneste caso, laley nacional también
establece que la duracién de los derechos conexos sera de cincuenta afos, contados a partir
delafo siguiente al de fijacién de lainterpretacion o ejecuciéon. En caso delas orquestas, grupos
coralesy demas agrupaciones, la duracion sera de cincuenta afos, contados a partir deluno de
enero del afio siguiente alafijacionde lainterpretacion o ejecucion.s*

La proteccion mediante derecho de autor de los artistas intérpretes y ejecutantes también in-
cluye derechos morales, que equivalen al derecho de reivindicar la paternidad de una obray de
oponerse a la divulgacion de la obra o a modificaciones de la misma sin su consentimiento y a
retirarla obra del comercio (siempre que existanrazones para esto Ultimo).

La proteccion del derecho de autor y los derechos conexos se obtiene automaticamente sin
necesidad de efectuar ningun registro ni otros tramites. No obstante, en Paraguay existe un
sistema nacional de registro facultativo y 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. Numerosos
autores y artistas intérpretes y ejecutantes no tienen la capacidad ni los medios para hacer
respetarjuridicay administrativamente el derecho de autory los derechos conexos, especial-
mente teniendo en cuenta la utilizacion mundial cada vezmayor de los derechos literarios, mu-
sicalesydeinterpretacion o ejecucién. Araizde ello, lacreaciony el fortalecimiento de entida-
des de gestidn colectiva se esta convirtiendo enuna tendencia necesariay cada vez mayor en
muchos paises.’ Estas entidades pueden proporcionar a sus miembros los beneficios deriva-
dosdelaexperienciay eficaciaadministrativayjuridicadelaentidad, porejemplo, recolectan-
do, administrando y desembolsando las regalias obtenidas por la utilizacién, interpretacion o
ejecucion nacional e internacional de las obras de sus miembros. Asimismo, ciertos derechos
de productores de grabaciones sonorasy organismos de radiodifusion también se suelen ad-
ministrar colectivamente.

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

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

Patentes

Una patente esun derecho exclusivo concedido por el Estado aunainvencion, yaseaun
producto o un procedimiento, que debe ser susceptible de aplicacionindustrial (Util), nueva
(original) eimplicaruna actividad inventiva (no ser de caracter obvio). Una patente proporcio-

54 Articulo126 delalLey N°1328 de derecho de autory derechos conexos.

55EnParaguay se encuentran: Autores Paraguayos Asociados (APA), representalos derechos delos autoresy com-
positores paraguayosy extranjeros; Sociedad de Gestién de Productores Fonogréaficos del Paraguay (SGP), que
representaalos productores fonogréficosylaEntidad Paraguaya de Artistas, Intérpretesy Ejecutantes (AIE) que,
comosunombreloindica, eslaentidad de gestioncolectivadelos derechosintelectuales delos artistasintérpretes o
ejecutantes.
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na asutitular proteccién para suinvencion. La proteccion se concede porun periodo limitado
eimprorrogable de 20 aflos a partirde lafecha de presentacion de la solicitud.5¢

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

El titular de una patente tiene el derecho de decidir quién puede, o no puede, utilizar lainven-
cion patentada durante el periodo en el que la misma esta protegida. El titular de la patente
puede dar su permiso, o licencia, a terceros para gque utilicen lainvencion de conformidad con
términos establecidos de comun acuerdo. El titular puede asimismo vender el derecho de ex-
plotar la invencidon a un tercero, que se convertird entonces en el nuevo titular de la patente.
Cuandolapatente expire, expirara tambiénla proteccionylainvencion pasara a serde dominio
publico; es decir, el titular deja de detentar derechos exclusivos sobre lainvencion, que pasa a
estardisponible para su explotacion comercial por parte de terceros.

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

Elprimerpaso para obteneruna patente consiste enpresentarunasolicitud de patente. Lasolici-
tud de patente contiene, porlo general, el titulo de lainvencidn, asicomo unaindicacion sobre su
ambito técnico; debe incluir los antecedentes y una descripcidn de lainvencion, en un lenguaje
claroy con detalles suficientes para que una persona con un conocimiento medio del dmbito en
cuestionpuedautilizaroreproducirlainvencion. Estas descripciones sueleniracompanadas por
material grafico, por ejemplo, dibujos, planos o diagramas, que permiten describir mas adecua-
damente lainvencion. La solicitud contiene asimismo varias reivindicaciones, es decir, informa-
ciongue determina el alcance de la proteccidén que concede la patente.

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

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

Disenos industriales

Los disefios industriales (también conocidos como dibujos y modelos industriales, en funcion
de si son bidimensionales o tridimensionales) representan el aspecto ornamental o estético de
un articulo. Pueden incluir caracteristicas tridimensionales, como la forma o la superficie de un

5¢ Articulo 29 de Ley N°1630 De Patentes De Invenciones.
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articulo, o bidimensionales, como los disefos, las lineas o el color. Los disefos industriales se
aplicanaunaampliavariedad de productosindustrialesy artesanales que abarcan desde instru-
mentos técnicos y médicos, a relojes, joyas y otros articulos de lujo; desde electrodomésticos
y aparatos eléctricos, a vehiculos y estructuras arquitectonicas; desde estampados textiles, a
bienesrecreativos. Paraestar protegido porlamayoria delaslegislacionesnacionales, undisefio
industrial debe ser nuevo u original y no funcional. Esto significa que el caracter de undisefioin-
dustrial es esencialmente estéticoylalegislacion no protege ninguno de los rasgos técnicos del
articulo en cuestion.

EnParaguay, cuando se protege undisefioindustrial, el titular, es decirlapersonaoentidad que
haregistrado el disefo, goza del derecho exclusivo contra la copia no autorizada o laimitacion
del disefo industrial por parte de terceros por un periodo de cinco afos, renovable por dos
periodos consecutivos deigual duracion.?

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

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

57 Articulo 7 de Ley N° 868 de Dibujosy Modelos Industriales.
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https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_498_1.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_498_1.pdf
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