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Prefacio

Considerando la creciente importancia que posee la franquicia comercial como medio de ex-
pansiéncomercialy dadalafuncidontambién decisivaque desempefalapropiedadintelectual
aeserespecto, creemos que la publicacién de una guia enla que se estudie la cuestion desde
el angulo internacional colmara una importante necesidad. Esperamos que esta guia sea un
recurso Util e importante para los franquiciadores y los franquiciados de todo el mundo, par-
ticularmente los de los paises pertenecientes a la Asociacion Latinoamericana de Integracion
(ALADI), paises en desarrollo y los paises menos adelantados, en donde no hay o es escasala
experiencia en materia de franquicias.

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

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

En esencia, la franquicia consiste en conceder en licencia derechos de propiedad intelectual
junto conunmodelo consagrado de actividad comercial. Para el franquiciador, brinda la posi-
bilidad de acelerar la expansion de sunegocio, y para el franquiciado, un mejor rédito de lain-
versidny conmenos riesgo que en otras condiciones, es decir, sin la ventaja que significa estar
respaldado porunamarcade sélido prestigio.

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

La importancia de administrar los activos de propiedad intelectual de la franquicia es el hilo
conductorde todala publicacién; en particular, enla guia se destacalaimportancia de la mar-
cay de los diversos derechos de propiedad intelectual en los que se funda la marcay que la
sostienenyrefuerzan.

'ALADIesunorganismointergubernamental que promueve la expansiondelaintegraciéndelaregionlatinoame-
ricanaafinde asegurarsudesarrolloecondémicoy social, teniendo como objetivo final el establecimiento de un
mercado comun. Se compone de trece paises miembros: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador,
México, Panama, Paraguay, Peru, Uruguayy Venezuela.
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Confiamos en que esta publicacion serd un Util recurso para los que desean familiarizarse to-
daviamas conlafuncidénvital que cumple la franquicia en la prosperidad de unaempresa, enla
creacidonde empleoyeneldesarrolloecondmico general. Ylo que esmasimportante, espera-
mos que fomente una mayor comprensionytomade concienciaacercadelafuncién que des-
empena la propiedad intelectual en ese plano. Como tal, deberia también servir para recalcar
la importancia de gestionar debidamente los derechos de propiedad intelectual para que la
franquicia pueda darsus frutos.
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1. Diferentes modos de acrecentar un negocio
prospero

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

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

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

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

La franquicia

En la franquicia hay una sociedad (el franquiciador), duefia de un método particular de explotarla
actividad comercial que ya estad consagrado y que cede al franquiciado o titular de la franquicia
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(que es un comerciante o alguien que tiene laintencion de establecerse por su cuenta) el derecho
de usar ese método propio (en otro emplazamiento, y por un plazo definido), a cambio del pago
de un canoninicial, derecho de entrada o fee de ingreso y, posteriormente, los pagos periddicos
correspondientes al canon de explotacion. Junto con el derecho de usar su propio modelo de ex-
plotacion, el franquiciador autoriza también el uso de sus conocimientos técnicos y derechos de
propiedadintelectual,y ademas brinda al franquiciado formaciony asistencia al inicio del contrato
yalolargodeéste.

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

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

La franquicia es otro modo de acercar el producto o servicio al consumidor. Siempre que sea
solvente elmodelo de actividad comercial, lafranquicia permitird que practicamente todacla-
se de 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, pues es necesario que se pueda reproducir el negocio que se quiera ofreceren
franquicia. Las siguientes clases de actividad no admitenlareproducciény porellono se pres-
tanalafranquicia:

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

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

» Las actividades que registran escaso margen comercial y las que no se pueden sostener al
cabo de cinco aflos o que presentan problemas intrinsecos por su naturaleza. Envezde re-
solverlos problemas de "origen”, lafranquicialos agravara.

Delainmensamayoria de actividades que admiten ser cedidas enfranquicia, destacamoslas
tres categorias siguientes:

» La comercial o de distribucion. Hay un producto que es fabricado por el franquiciador (o
porotroensunombre)y que, asuvez, el franquiciado vende al consumidor conla marca del
franquiciador. Son ejemplos de ese modelo de franquicialasindustrias automotrizy petro-
lera, como Ford, Nissan, Exxon, Shell, etcétera. En esos casos, la franquicia suele estar res-
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tringida a una zona geografica determinaday el franquiciado paga el respectivo canon ini-
cialporelderecho de entrarenlared de lafranquicia. Sinembargo, el franquiciado no tiene
gue abonarelcanonde explotacidnperiddico porelderecho de comerciarusandolamarca
delfranquiciador, pues éste gana conlo que le vende a aquél.

» La industrial o de produccidn. El franquiciador vende al franquiciado los elementos im-
prescindibles o le brinda determinados conocimientos técnicos que, sumados a los con-
troles de calidad permanentes que realiza el primero, permiten que el segundo pueda fa-
bricar el producto final y venderlo al comercio minorista o, en algunos casos, directamente
al consumidor. Coca-Cola trabaja de ese modo en muchos mercados del mundo, suminis-
trando al franquiciado los elementos imprescindibles de la Coca-Cola (que esté protegida
por secreto comercial) para que él pueda fabricar el producto, que es vendido al comercio
minorista que, a suvez, lovende al publico consumidor.

» La integral o ensentido propio. El franquiciador es titular de un determinado método de ex-
plotar la actividad comercial y otorga al franquiciado el derecho de usar ese método, en el
cual quedan comprendidos los respectivos derechos de propiedad intelectual, particular-
mente la marca. Son ejemplos de esta categoria de franquicia prestigiosas firmas interna-
cionales como McDonald’s, Hoteles Hilton y Starbucks. Como es la especie de franquicia
mas difundida, en el resto de la guia se hablard fundamentalmente de ella.

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,2asicomo sus secretos comerciales. La marca es el elemento masimportan-
te, pues enellareposa el prestigio de lacompafiia, ya que el reconocimiento de lamarca es
lo que atrae a los clientes y estimula la demanda. Eso es lo que hace atractiva la franquicia
paralosinteresados. Porejemplo, sialguienabre unrestaurante de hamburguesasylollama
“John’sHamburgers,” elresultadoylafacturaciénanual dejaran que desear, y seraimposible
preverlos. Porotrolado, lafranquicia de un “McDonald’s” tiene unresultado casiasegurado
y una facturacién anual que se calculaen 2,3 millones de ddlares estadounidenses.

2Parasabermassobrelapropiedadintelectual se recomienda consultarlas siguientes publicaciones dela

OMPI: ;Qué eslapropiedadintelectual? (publicacién N° 450: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_
pub_450_2020.pdf); Elsecreto estdenlamarca - Introduccién alas marcas dirigida alas pequefiasy media-
nasempresas (publicacionN°900: https:/www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=4208&plang=ES); Lo
atractivoestaenlaforma-Introduccionalos disefiosindustriales dirigida alas pequefiasy medianas empresas
(publicacionN°498: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_498_1.pdf); Expresioncreativa - Intro-
duccionalderechode autorylos derechos conexos paralas pequefiasy medianas empresas (publicacion N° 918:
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo-pub-9218-23-es-creative-expression-an-introduction-to-co-
pyright-and-related-rights-for-small-and-medium-sized-enterprises.pdf); e Inventar el futuro - Introduccidn alas
patentes dirigidaalas pequefiasy medianas empresas (publicacion N°917: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/
es/wipo-pub-917-1-es-inventing-the-future.pdf).
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» Elfranquiciador controlalaformaen que el franquiciado explotala actividad autorizada, para
lo cual éste debe seguirlasinstrucciones de un detallado manual de explotacién en el que se
explican contodo cuidado los capitulos vistos en el curso de formacidninicial. Mediante visi-
tasalasinstalacionesylosrelatos que presentan clientes ficticios el franquiciador se asegura
de que elfranquiciado ponga en practica efectivamente el “sistema” que le cedid.

» Elfranquiciador brinda al franquiciado formacion, consejoy asistencia permanente.

» Elfranquiciado abona al franquiciador el canoninicial y, luego, el canon de explotacidn pe-
riodicamente.

Enresumen:lafranquiciaesuntipo especial de contrato delicenciaporel cual el derecho
deusarelmodelo de actividad comercial se complementa con unalicencia para explotarlos
derechos de propiedad intelectual correspondientes al modelo.

2. Las clases de franquicia

La franquicia directa

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

Sielnegociovabien, el titular de la franquicia individual podra adquirir otros establecimientos
y tendrd asiuna franquicia multiple.

La franquicia principal

El franquiciador puede recurrir a la franquicia principal (o Master Franquicia), por la cual cede a
una compainia el derecho de otorgar nuevas franquicias (subfranquicias) para que terceros pue-
dan explotar el método propio del franquiciador en la zona pactada y segun un plan de inaugu-
racion de locales. En garantia de esos derechos que recibe del franquiciador el franquiciado
paga el canoninicial, que oscila entre cientos de miles y millones de ddlares estadounidenses.
Conlafranquicia principal se logra ampliar notablemente la franquicia sin necesidad de destinar
mas personal que se encargue de administrarlared, pues en este caso es el propio franquiciado
quienhace de franquiciador en el pais convenido.
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Ladesventajade este método es que elfranquiciador carece de control sobre los subfranquicia-
dos (con quienes no tiene contrato alguno) y, en consecuencia, debe depositar en gran medida
suconfianzaenunasociedad sobrela que no tiene mas control directo que el pactadoenelcon-
trato de franquicia principal. De ahique las grandes ensefas internacionales, como McDonald’s,
Starbucks, etcétera, escojan con suma precauciéon a quién otorgaran una franquicia principal.

La franquiciaregional

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

La franquiciainternacional
Hay cinco maneras de llevar una franquicia al extranjero:
» Elfranquiciador otorgafranquicias directas en el pais elegido. Laoperacion se dirige desde

el propio domicilio social de lacompania o mediante una filial del extranjero.

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

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

» Elfranquiciadorconcede unafranquicia principal.

» Elfranquiciador concede una franquiciaregional.

Ala hora de implantar una empresa en el extranjero, hay que tener presente que los derechos de
propiedadintelectual son, ante todo, de naturaleza territorial, es decir, se limitan alos territorios en
los que se hayan originado o se hayan registrado/concedido. Dicho de otro modo, los derechos
gque existen en un pais o region dados solo se pueden hacer valer en ese mismo pais o region. Ese
eselcaso, particularmente, enlo que respecta alas marcas, los disefios industriales y las patentes.
Por consiguiente, siunaempresa prevé montaruna operacionde franquicia en el extranjero, esim-
portante comprobarquelosderechos de propiedadintelectual estén protegidos en ese territorio.

Existen tres maneras principales de registrarla propiedadintelectual en el extranjero:
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» Lavianacional: Para ello se solicita el registro en las oficinas de marcas y patentes de cada
uno de los paises donde se prevé explotar el derecho de propiedad intelectual. Es necesa-
riorealizarlasolicitud enconforme alasleyesnacionales, o que puederequerirla participa-
cionde un agente de la propiedad industrial, la traduccion de documentos o el pago de las
tasas correspondientes.

» Laviaregional: Las oficinas regionales ofrecen la proteccién enlos territorios de sus esta-
dos miembros mediante una Unica solicitud regional.? Uruguay no es parte de ningun siste-
maregional de patentes.

» Laviainternacional: A través de sistemas internacionales como el Tratado de Cooperacién
en materia de Patentes (PCT) o el Sistema de Madrid, el titular de una patente o una marca
puede protegerla envarios paises (aquellos Miembros de la Unién de Madrid) mediante una
Unica solicitud en su oficina nacional o regional. En junio de 2024 Uruguay aprobd suincor-
poracién al PCT, lo que facilitara a los inventores uruguayos presentar sus solicitudes en el
exterior estandarizando requisitos y utilizando su presentacion en Uruguay como base para
ocurriren multiples jurisdicciones. Sinembargo, ain no es miembro del Sistema de Madrid,
porlo que no es posible recurrir a este mecanismo de registro de marcas.

En el caso de marcas registradas en Uruguay, cuando éstas se desean explotar en otros pai-
ses, es conveniente registrarlas frente a las oficinas correspondientes, ya sea a través de la via
nacional o regional. Uruguay forma parte del Convenio de Paris, a través del cual se otorga un
derecho de prioridad, pudiendo hacer prevalecerla fecha de presentacion de la solicitud ante
la Direcciéon Nacional de la Propiedad Industrial, en cualquier pais miembro del Convenio de la
Unionde Paris, sila presenta dentro de los primeros 6 meses a partir de aquella.*

En definitiva, antes de firmar el contrato de franquicia, es esencial que el franquiciadortome la
iniciativa deregistrarsus derechos de propiedadintelectual enelpaisenelque se pretenda ex-
plotarlafranquicia. Tambiénes esencial que el franquiciador tome esas mismas medidas enlos
territorios vecinos, ante la posibilidad de que en el futuro desee explotar la franquicia también
enellos. Algunas delas principales ensefas internacionales registran sus derechos de propie-
dad intelectual en todo el mundo o en una serie de paises especificos muchos afios antes de
qgue empiecen a explotarla franquicia. Las empresas que cometen el error de no proteger sus
derechos de propiedadintelectual en el pais escogidoy con mucha antelacién suelenllevarse
ladesagradable sorpresade que hahabido alguien suficientemente astuto que yalohahecho,
yno solo eso. Porejemplo, puede haberregistrado también determinados nombres de domi-
nio en los que figure una marca particular y, por consiguiente, puede que una empresa se vea
obligada apagarsumas exorbitantes pararecuperarlos derechos.

3Algunas oficinasregionales de marcas son: Oficina de Marcas del Benelux (BTO), Oficina de Armonizacién delMerca-
dolInteriordelaUniénEuropea(OAMI), Organizacidn Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI)y la Oficina Regional
AfricanadelaPropiedad Industrial (ARIPO). Las oficinasregionales de patentes son: La Organizacion Africanade
laPropiedad Intelectual (OAPI) (http://www.oapi.int); La Organizacidén Regional Africana de la Propiedad Industrial
(ARIPO) (www.aripo.orqg); La Organizacion Eurasidtica de Patentes (EAPO) (www.eapo.org); La Oficina Europeade
Patentes (EPO)(www.epo.org); y La Oficinade Patentes del Consejo de Cooperaciéndel Golfo (www.gccpo.org).

“Ellistado completo de los paises miembros del Convenio dela Unidon de Paris se encuentradisponible en https://
www.wipo.int/wipolex/es/treaties/ShowResults?search_what=C&treaty_id=2
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3. Ventajas y desventajas de la franquicia

Ventajas de la franquicia

Para el franquiciador Para el franquiciado

Mayor prosperidad de laempresa(conel Aprovecha elreconocimiento de que goza
dinero de terceros). unamarca de prestigio.

Afluencia de capital nuevo gracias al canon | Facilidades paraponerenlapracticaun
delafranquicia. modelo de actividad consagrado (no hay
gue comenzar desde cero).

Aumento de las ganancias gracias alcanon | Disponibilidad de formacion, asistencia,
de explotacion. conocimientos técnicos, mercadotecniay
financiacion.

Los franquiciados trabajan mejor que los Cartera declientes consolidada.

empleados.
Menores gastos de explotacion. Elriesgoesmenor.
Dispersion delriesgo. Posee underecho de propiedad sobrela

actividad.

Organizacién centralmasreducida. Menor | Estabilidad, direccidny control de calidad.
riesgo de serdefraudado porlos directo-
res de lacompafia.

Posibilidad de comprar al franquiciado la Oportunidad de prosperaralamparode
franquicia que da buenos dividendos. lafranquicia. Cuando empiezaadarresul-
tados, elfranquiciado puede adquirirun
segundo establecimiento (y tiene asila posi-
bilidad de adquirirunafranquicia multiple).

Derecho de exclusividad sobrelazona
pactada.

Menor gasto para adquirirlas existenciasy

lamaquinaria.
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Desventajas de la franquicia

Para el franquiciador

Para el franquiciado

Riesgosy gastosrelacionadosconlabus-
quedaylaformacionde unfranquiciado,y
ayudarlo aponerenmarchalafranquicia.

Grandes gastos deiniciodelaactividady
canonde explotacion.

Un franquiciado mal elegido puede llevar
al desastre atodalared de lafranquicia.

Muy supeditado alas vicisitudes delared:
lamalareputaciénde unestablecimiento
afectaatodalaensefa.

Gastos de mantenimientodelareddela
franquicia.

Obligacidn de rendir cuentas, de seguir
instrucciones detalladasy de mostrarla
contabilidad.

Hay que revelarladocumentacion secreta
delacompafiialo cualla dejaencondicion
mas vulnerable.

Escasaflexibilidad, pues es el franquicia-
dorquien fijalas pautas delaactividad, e
imposibilidad de haceruso delos conoci-
mientos adquiridos gracias ala experien-
ciaanterior.

Losingresos selimitanaloscanonesy
regaliasyno alas ganancias.

Pérdida deidentidad: los clientes no saben
quiénes el dueio del establecimiento.

Los franquiciados presionan para que se
hagan cambios.

Obligacion de entregar al franquiciador
toda mejoray todo perfeccionamiento
realizados, que se pondran a disposicion
delos demas franquiciados.
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Ofrecer indumentaria de campo de calidad y que conecte con los origenes de la
Banda Oriental se encuentra en la misiény visién de Tranquera. Mediante la fabrica-
cion100% nacional, Tranqueraintegra el espiritu campestre conlasnecesidadesyla
estéticade laciudad, ofreciendo a sus clientes comodidady funcionalidad en cada
prendaoaccesorio.

T raunquerq

Hoy en dia Tranquera cuenta con 18 locales en todo el Uruguay, la mayoria de ellos
enrégimende franquicia. Los franquiciadosrecibenlalicencia de uso delamarca, el
know-how, eldisefio olaobrade cadalocalyselesbrindaasistenciay asesoramien-
to permanente en el desarrollo del negocio. A través de este modelo, laempresaya
planeasuexpansion aotros mercados enelmediano plazo.

Los derechos de marcay la expansion internacional

» Las marcas son derechos de naturaleza territorial: poseen validez exclusivamente en el pais
oregidonenque estanregistrados, amenos que la marca sea sumamente conocida.

» Paraprotegerlamarcahay que procederasuregistro enlos paises escogidos. Al solicitar el
registro de lamarcahay que prever futuras estrategias de expansion del producto.

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

» 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 bien alos
oidos delos consumidores del pais.

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

» Hay que familiarizarse con el sistema de marcas del pais y no dar por supuesto que las le-
yes de marcas de los demds paises son iguales a las de Uruguay. Es preciso conocer bien
las complejidades de la legislacidn extranjera y contratar abogados con experiencia en Pl.
Hay que estar al tanto de datos como el hecho de si se trata de un pais en el que se apli-
ca el sistema del primer solicitante del registro de la marca o de un pais en el que se apli-
ca el sistema del primer usuario de la marca ;Realiza la oficina de marcas el examen de los
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motivos relativos de denegacion?; ;como es el régimen de oposiciones?; jcuanto tiempo
lleva obtener el registro de la marca?; jes preciso contar con una autorizacidn para otorgar
los contratos de cesiony delicencia de marca?

4. Las asociaciones de franquicias

Enmuchos paises existenasociaciones de franquiciasy buenaparte de ellasestanagrupadasen
el Consejo Mundial de la Franquicia (World Franchise Council, o WFC por sus siglas eninglés). La
finalidad de dichas asociaciones es daraconocerlasventajas delafranquiciay atraerla atencidn
del publico al respecto entre partes interesadas, incluido el publico en general y los gobiernos.
Aunque las asociaciones de franquicias suelen funcionar como lugares de contacto entre fran-
quiciadores, hay asociaciones que van mucho mas lejos en sus actividades, a saber:

» promueven franquicias en su sitioweb;
» organizan cursos educativos;
» orientanalos miembros sobre donde encontrar asesoramiento profesional;

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

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

» ofrecenmecanismos de solucidon de diferencias.

En Uruguay, la Camara Uruguaya de Franquicias (CAUFRAN) nuclea a 36 empresas que ofrecen
el sistema de franquicia en diferentes rubros. Fundada en 2008, CAUFRAN tiene como fines
la promociony divulgacion de las franquicias como modelo de negocios, brindando capaci-
taciones, espacios de contacto y estudios sobre el tema. Ademas, es socia fundadora de la
Federacidnlberoamericanade Franquicias (FIAF), una organizaciénregional que nuclealas ca-
maras de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay,
Peruq, Portugal,y Venezuela.

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 poder de negociacién del que tendrian
sinegociaran cadauno porsucuenta.. Ademas, actuar de forma conjunta es un medio mas efi-
caz de difundir los problemas que afectan a todo el sistema de franquicias. Las asociaciones
defranquiciados se ocupantambiénde defenderlosintereses delos franquiciados, orientana
los miembros que necesitan asesoramiento profesional y, en general, constituyenunforo para
darconsoluciones alos problemas particulares que se les plantean.
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Elreconocido balneario de Punta del Este fue el escenario ideal para que las herma-
nas Lolitay Greta Engelman fundaran la boutique de indumentaria Lolita. Desde sus
comienzos en el afo 1960, la empresa de moda se caracterizd como un simbolo de
aspiraciony progreso, apostando a su crecimiento continuo. Asi fue que, desde la
apertura de su primera tienda en la ciudad costera de Uruguay, Lolita no ha parado
de expandirse, conformando un grupo empresarial que explota diferentes marcas
denivelinternacional.

Desde 2001, Lolitacomenzo a utilizar elmodelo de franquicias lo que le permitié llegar
amas de 14 paises alrededor del mundo. Para ello apostd no solo a sumarca homoni-
ma sino también a susegunda marca Symphorine, enfocada en accesorios de moda.
Ademas, la empresa funciona como distribuidor exclusivo de marcas internacionales
en el mercado uruguayo, siendo la titular de la franquicia espafola Springfield para
este pais.

Lolita  SYMPHORINE < SPRINGFIELD
Lu v Lolita
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5. Estudio de viabilidad y prueba piloto

Al examinar la posibilidad de conceder una franquicia, conviene realizar un estudio de viabili-
dady pedir ayuda y asesoramiento de expertos en franquicias que puedan pronunciarse ob-
jetivamente.® En particular, conviene familiarizarse con el marco juridico vigente y ponerse al
tanto de si existen en el pais asociaciones de franquicias y cédigos de franquicia. También es
importante que un establecimiento de lapropiaempresa ensaye la franquicia a fin de determi-
nar si el concepto esviable o no, y llevarunregistro de todo lo hecho y mejorarlas actividades
comerciales. Los conocimientos y la experiencia adquiridos durante el estudio de viabilidad
y la prueba piloto seran el puerto de partida para elaborar el manual de explotacidny los pro-
gramas de formacion, principales métodos utilizados para transferirinformacién confidencial,
secretos comercialesy conocimientos técnicos alos franquiciados.

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

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

Crearunafranquiciaapartirdeunaideaquenuncahasidoensayadaenelmercadovaencontra
delprincipiomas elemental delafranquicia. En China, paravenderuna franquiciahay que tener
porlo menos dos establecimientos propios en elmercado que lleven un afio funcionando.

SEnUruguay,los Agentes de PropiedadIndustrial sonlos profesionales habilitados ante la Direccion Nacional de
PropiedadIndustrial paraasesorarapersonasfisicasyjuridicas enasuntos de propiedadintelectual, incluyendolos
relacionados confranquicias.
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Enlos Estados Unidos de América se puede establecer una franquicia con poca experienciay
sin prototipo delaactividad, pero no conviene hacerlo.

6. Divulgacion

En muchos paises esta legislada la obligacién de declarar la concesion de franquicias, con la
finalidad de que elinteresado en adquirir la franquicia cuente coninformacion suficiente antes
delaventaacercadelainversidny el contrato necesarios de modo que pueda decidircon co-
nocimiento de causa. En Uruguay, no existe una regulacion expresa y especifica del contrato
de franquicia porlo que la revelacién de informacion antes de firmar el contrato se encuentra
sujetaalarelacionynegociacionentrelas partes.

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

Incluso en los paises en los que no esta legislada la obligacion de informacion precontractual,
lo prudente es firmar el contrato solamente siuno posee pleno conocimiento de todos sus por-
menores. El franquiciador debe entregar al interesado por escrito la documentacidn sobre la
franquicia, que debe ser verazy completa, con antelacién suficiente a la firma del contratoy en
cualquiercaso antes derecibirpagoalguno porlaoperacion. Sinembargo, enlapractica, el fran-
quiciadorno cumple con esa obligacidn, salvo que se lo exija la ley. Ademas de esa documenta-
cion que se debe entregarinicialmente, laley contempla el requisito de informar periddicamen-
te al franquiciado incluida la obligacién de suministrarinformacion actualizada peridédicamente
(porlo general, todos los aflos) de las modificaciones que haya enladocumentacion.

Sin olvidar las diferencias de legislacién y usos vigentes en los diversos paises, en lo que res-
pecta alos requisitos de informacion, a continuacidn se explica lo que se considera “informa-
cidncompletay exacta”:

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

» Los problemas del franquiciador: condenas por delitos de fraude o infraccién de la ley de
franquicias aplicadas a la propia sociedad franquiciadora o a sus directores; pleitos inter-
puestos por el franquiciador contra el franquiciado o por éste contra aquél en el afio anterior;
litigios pendientes que puedan afectar ala actividad franquiciada; actividades emprendidas

/122//



En buena compaiia

por otro u otros franquiciados en el mismo ramo y que fracasaron; y procedimientos de quie-
bra contraelfranquiciador o sus cargos.

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

» Las restricciones que, en su caso, limiten la actividad del franquiciado, como los provee-
dores obligatorios, la prohibicion de vender determinados articulos y lazona a que se deba
restringirla 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 caducidad de las patentes
y las de renovaciéon de los registros de marcas, asicomo el estado en que se encuentren en
la zona cubierta por la franquicia, sin olvidar los litigios de propiedad intelectual que tenga
elfranquiciador.

» Lascuentasanuales querevelenelestado enque se encuentrael patrimonio del franquiciador.
» Lasasociaciones profesionales o de franquicias a que pertenece el franquiciador.
» Lascldusulas sobreretrocesiénde derechos.

» Los mecanismos para resolver las diferencias que surjan entre ambas partes y laindicacion
de como sedistribuiranlos respectivos gastos de litigacién.

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

Café Martinez

Laempresa argentina Café Martineznacié hace mas de 90 aftos como el emprendi-
miento de Atiliano Martinez, uninmigrante asturiano que aprendio el oficio cafetero.
Aldiadehoy,latercerageneraciondelafamiliaMartinezha construidounafranquicia
de referencia para laregion que lleva adelante todo el proceso, desde la seleccion
delos granos, hasta sutostadoy envasado.

" —— s

(MARTINEZ)

i
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Con mas de 170 sucursales distribuidas en Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia,
CaféMartinezse convirtio enuno de los pioneros en el café de especialidad delare-
gion. Susintegrantes hanlogrado unamezcla de tradicién, calidady familiaridad que
se transmite a sus productos y servicios. Es que su oferta no se limita a servir café,
sino que incorpord sumarca a unavariedad de comestibles como capsulas paraca-
feteras hogarefas, alfajores, galletitas, y mermeladas que se venden en los propios
locales de la franquicia. Para ello ademas cuenta con més de 50 marcas registradas
ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) de Argentina e institutos de
los otros paises donde opera.

Fuente de las imagenes de los locales: https://www.iprofesional.com/nego-
cios/375907-cafe-martinez-por-qgue-nacio-de-un-historia-de-amor-prohibido

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

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

» Experienciadelasociedad franquiciadora durante un plazo prolongado.

» Tipo de actividad que se quiere licenciarenlazona estipulada.

» Diferencias (laudos arbitrales)y litigios (sentencias).

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

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

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

» Relaciénde franquiciados actuales con datos de contacto.

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

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

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

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

» Obligacién de confidencialidad o de no divulgacidn, segun proceda.

» Obligacidonde participarenla explotacion delafranquicia.

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

» Prérroga, extincidny cesién del contrato de franquicia.

» Solucionde diferencias.

» Rendimiento econdmico de lafranquicia, realy proyectado.

» Relaciénde establecimientos que posee la franquicia e informacion sobre el franquiciado.
» Estadosfinancieros.

» Contratos (documentos que se habran de firmar).

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

7. Como comercializar la franquicia

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

Hay que entender qué hacenlos franquiciados para encontrar la franquicia que les interesa. Mas
delas tres cuartas partes empiezan por consultar el sitio web del franquiciadory mas de la mitad
investigan otras marcas. Es probable que esas cifras aumenten en el futuro, de ahi que los fran-
quiciadorestengan que velar porque susitioweb seafacilde encontrary de consultary atractivo
de caraaposibles franquiciados. El franquiciador debe también garantizar que su franquicia sea
almenos taninteresante como la delacompetencia enlo que serefiere al canoninicial, el canon

/125//



En buena compaiia

de explotacidn, la facturaciony el rendimiento. Quienes buscan adquirir una franquicia suelen
consultar sitios web de caracter general, empezando con las asociaciones de franquicias del
pais. Ademas, asisten a seminariosy ferias, es decir, que suelen estar bien informados sobre la
cuestiony sobre las posibilidades que existen.

8. Condiciones que debe reunir el
franquiciado

Aun cuando no existe unmodelo de franquiciado, todos los franquiciados presentanuna serie
de caracteristicas comunes, a saber:

» Cuentanconelrespaldo delafamilia;

» Danmuestras de determinaciony son trabajadores;

» Tienenespiritu comercial o son capaces de adquirirlo;

» Endeterminados casos, demuestran dotes paralaventa;

» Poseen capital suficiente;

» Estandispuestos acumplirlas condiciones de lafranquicia.

En Uruguay no existe legislacion especifica sobre la informacidn precontractual que deberan
proveer los franquiciantes. Sin perjuicio de ello, es recomendable que entre los documentos
entregados antes de lafirma seincluyan las caracteristicas del “franquiciadorideal”, comola ex-
periencia, los estudios cursados y otras caracteristicas que sean necesarias o convenientes. Al
establecer criterios, lacadena ofrece orientacion para contratar alos franquiciados mas aptos.

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

9. Debida diligencia del franquiciado

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

» Hacerlas siguientes preguntas alos actuales franquiciados:

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

¢ Cuantotiempoleshallevadoempezaraserrentables. Cuanto capitalnecesitaronpara
montarlaempresay llegaral punto de amortizacion.

® Quéopiniontienendelfranquiciador, 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 enformacidény asistencia.

» Encaso de que decidieran empezar de nuevo, si escogerian la misma franquicia y las razo-
nes paraello.

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

» Averiguar si el franquiciador procedio a una prueba piloto antes de poner en marcha la franqui-
ciayporcuanto tiempo. Comprobarsiel franquiciador tiene unmanual de explotaciénasicomo
un programa oficial de formaciony asistencia y se ese programa es suficiente para explotarla
franquicia. Aclarar sielnegocio esfactible y sus actividadesviables. Aclarar sihay competencia
que puedaafectaralnegocioy, llegado al caso, desde cuando existe dicha franquicia.

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

» Solicitar asesoramiento de un buen profesional o abogado especialista en franquicias so-
bre el documento de informacion precontractual y sobre las clausulas del contrato de fran-
quicia. Consultar con un contador toda informacion financiera suministrada o no suminis-
trada por el franquiciador.

» Averiguar si existen asociaciones de franquicias en el territorio que procedayy si el franquicia-
dorpertenece aalgunadeellas, porcuantolaexistencia de esas asociacionesy cooperativas
sonunindicio de que el sistema de franquicia se encuentra bastante asentado. En Uruguay se
puede consultarala Camara Uruguaya de Franquicias (CAUFRAN) que ofrece asesoramiento
y consejo entre los empresarios vinculados a diferentes franquicias locales e internacionales.
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PRACTICAS OPTIMAS PARA EXPLOTAR LAS MARCAS

LA SELECCION DE LA MARCA. Elementos que se deben sopesar ala hora de escoger o crearuna
marca:

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

° Marcasenque se empleenpalabrasextravagantes oinventadas, peroque carecende sig-
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, por tanto, obligan a dedicar mas medios, y dinero, a la publicidad. No obstante,
unavez asentadas, esas marcas tienen una enorme fuerza de atraccion. Abitab o Kodak son
ejemplos de marcas de ese tipo.

e Enlas marcas arbitrarias figuran palabras o signos que tienen sentido, aunque carecen de re-
lacion l6gica con el producto que se anuncia. También obligan a realizar abundante publicidad
para crearla asociacion entre lamarcay el producto enla mente de los consumidores, aunque,
igual que las marcas extravagantes o inventadas, son admitidas sinmayor problema en elregis-
tro. Lamarca Mosca paraidentificaruna papeleria es un ejemplo de ese tipo de marcas.

e Las marcas sugestivas sonlas que indican la naturaleza, calidad o atributos del producto,
aunque no describen los atributos. Esas marcas se distinguen poco de las demas marcas.
Conforme a la legislaciéon de Uruguay, si se entiende que la marca sugestiva es muy des-
criptiva del producto, no podra ser registrada. Como la marca describe el producto, o sus
caracteristicas, no se podra impedir que terceros usen las mismas palabras parar describir
sus productos. Ejemplos: Lamarca Soleado paravenderldmparasindicarad que el producto
sirve parailuminaralhogar.

* Las marcas descriptivas poseen escaso caracter distintivo y no retdnen las condiciones
para gozar de proteccién, a menos que se demuestre que han adquirido ese caracter gra-
ciasasuextensousoenelmercado.

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

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

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

» Cerciorarse que la marca propuesta reline todos los requisitos absolutos’ que establece el
registro.

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

¢Paramasinformacion, véase el Anexo sobre los derechos de propiedadintelectual.
7Ibidem.
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» Asegurarse de que la marca no posea un significado o connotacion inapropiados en el pro-
pioidiomaoeneldelos mercados de exportacion.

» Cerciorarse que el nombre de dominio correspondiente ala marca (es decir, la direccion de
Internet) esté libre y se puede registrar.

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

Es importante tener presente que la franquicia no esta legislada expresamente en Uruguay y
en consecuencia las disposiciones que la rigen se encuentran dispersas en diversas normas
como el Codigo de Comercio?, laLey de Defensa de la Competencia’, laLey de Relaciones de
Consumo'©,y las que otorganlos derechos de marca, patentesy otros derechos de propiedad
intelectual. Ademas, porlas actividades que involucrala franquicia, puede contener aspectos
aserconsiderados porelderecho laboralylas normas aplicables alos arrendamientos de ser-
vicios y los contratos de agencia o distribucion. Por ende, es importante examinar este marco
juridico parasaberlalegislacion que sera aplicable.

Normas sobre la obligacion de informacion previa al contrato

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

EnUruguay, laleyno obliga alfranquiciadoraentregar esainformaciénal franquiciado antes de
formalizarlarelacion.Poreste motivo,incumbe al futuro franquiciado examinardebidamente la
documentacion querecibe del franquiciadory asesorarse conun profesional, en su caso.

Requisitos registrales

Sibien en Uruguay no existe unregistro de franquicias, la legislacién obliga a registrar deter-
minadas categorias de contratos comprendidos en ellas. Es éste el caso de las licencias de
marcasy patentesregistradas ante la Direccién Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI). En
este sentido, laLeyN°17.011de Marcas establece que los contratos de franquicia que conten-
ganunalicenciade marcadebenregistrarse en el Registro de Licencias de Marcas acargo de
la DNPI.2 Ademas, la Ley N° 17.164 de Patentes cred el Registro de contratos que tengan por
objetola “transferencia de tecnologiainvestigacidny desarrollo, contratos de franquiciay si-

8Codigode Comercio.LeyN°817de1865.26 de mayo de 1865. (Uruguay). Disponible en: https://www.impo.com.
uy/bases/codigo-comercio/817-1865

?LeyN°18.159 de 2007. Ley de DefensadelaLibre Competenciaenel Comercio. 20 dejuliode 2007. DO N® 27.288.
Disponible en: https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18159-2007

101 eyN°17.250de2000. Ley de Relaciones de Consumo. Defensadel Consumidor. 11de agosto del2000. Disponi-
ble en:https://www.impo.com.uy/bases/leyes/17250-2000

"Véase Piletoff Thomas My Garner, W. Michael, “Franchise Relationships Laws” en Fundamentals of franchising, ela-
borado bajoladireccion de Barkoff, Rupert My Seldens, Andrew C., American Bar Association, 2008, Capitulo 5.

2 Articulo 63 delaleyN°17.011de 1998. Ley de Marcas. 25 de septiembre de 1998. DO N° 25.128. Disponible en: ht-
tps://www.impo.com.uy/bases/leyes/17011-1998
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milares”.® Enambos casos, lainscripcion ante estos registros permite hacer valerlos derechos
licenciados frente a terceros.

Normas por las que se rige larelacion de franquicia

Aunque Uruguay no cuenta con legislacidn expresa sobre los contratos de franquicia, resultan
aplicables los principios y normas generales de la contratacion civil y comercial. Estas reglas
resultan aplicables enlo que respecta a toda cuestién que pueda surgir antes de que nazcala
relacion de franquicia, y una vez formalizada la relacion. Estos principios y normas generales
atiendenlapreocupacion porevitarlas conductas de franquiciadores que seaninjustasy con-
trarias ala ética comercial. Entre otras, cabe destacarlas siguientes consideraciones:

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

» Modificacion de larelacion de la franquicia. La legislacion prohibe al franquiciadorrealizar
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.

» Derecho de prérrogadelafranquicia. El franquiciador debe tenerjusta causaparanegarse
arenovarlafranquicia. Conello se busca protegeral franquiciado para que pueda cosechar
las ganancias de la actividad que ha explotado.

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

» Otras practicas. A veces, las leyes de defensa de la competencia y relaciones de consumo
permitirdn proteger a las partes de practicas abusivas, como por ejemplo: la exoneracion
general de responsabilidad y la renuncia a formular las manifestaciones y garantias escritas
o verbales que se pactan en el contrato; la restriccion del derecho de libre asociacion de los
franquiciados; el establecer diferencias entre unos y otros franquiciados; y laimposicién de
obligaciones desmedidas en lo que se refiere a los resultados que deba alcanzar el franqui-
ciado. Aungue estas disposiciones pertenecen a materias que no guardan relacién directa
conlafranquicia, tambiénlarigen.

BArticuloNldelaleyN©17.164 de 1999. PropiedadIndustrial, Ley de Patentes. 2 de septiembre de 1999. DO N°
25.360.Disponible en: https://www.impo.com.uy/bases/leyes/17164-1999
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La defensa de lacompetencia

Los actos querestringen, distorsionan o impiden la libre competencia suelen estar prohibidos
por la legislacion nacional (por ejemplo, en los Estados Unidos de América estas normas se
denominan “ley de monopolios” o “Antitrust laws” y en otros muchos paises, ley o politica de
competencia desleal, y ley de practicas comerciales justas). Es el caso de Uruguay, en donde
la Ley N°18.159 prohibe este tipo de préacticas. La fuerza de negociacion del franquiciador es
superioraladelfranquiciado, y eso puede darlugaranumerosas formas de abuso en perjuicio
de éstey, enultimainstancia, del consumidor. Poreso diversas normas del Derecho delacom-
petenciasonaplicables al contrato de franquicia.

Los siguientes pactos del contrato de franquicia estan prohibidos porel Derecho de lacom-
petencia:

» Imposicion de precios. Es una especie de medida de concertacion de precios porlacual el
franquiciador impone un precio de reventa minimo para los productos y servicios que en-
trega al franquiciado. El franquiciador puede recomendar el precio dereventa oimponerun
precio maximo, pero no puede obligar ni tratar de inducir a que se respeten esos precios ni
tampoco establecer precios minimos o fijos.

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

» Imposicion de proveedores u obligacion de abastecimiento exclusivo. El franquiciador es-
tipula que suministrara directamente al franquiciado determinados productosy servicios o,
ensudefecto, que deberan ser adquiridos al proveedor que él establezca. Al franquiciador
le interesa que se mantenga la calidad de los productos o servicios que distribuye el fran-
quiciado;enconsecuencia, puede establecerquieneshande serlos proveedores, mientras
gue no se trate de un contrato del tipo “atado”, que se consideraiilicito (véase el parrafo si-
guiente). Portanto, el franquiciado tiene el derecho de abastecerse con otros proveedores,
siempre que lo consienta el franquiciador. El consentimiento del franquiciador depende
porlogeneraldelo queindicanlas pruebasylacalificacion delnuevo proveedor,y se obtie-
ne si se garantiza el prestigio, la calidad y el fondo de comercio del franquiciador.

» “Contrato atado” oimposicion de compradeunsurtido completo. En este tipo de contrato
laventadel productoquedasupeditadaaque elcompradoradquieraasimismounsegundo
producto, que, sino fuera por esa obligacion, no compraria 0 conseguiria en otra parte en
otras condiciones. En el contrato de franquicia, se vende un producto con la condicién de
gue el franquiciado compre otro producto (productos o servicios) al propio franquiciador o
asus asociados.
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Otras disposicioneslegales

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

11. Principios fundamentales del contrato de
franquicia

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

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

12. Clausulas fundamentales del contrato de
franquicia

Las partes

Seindicaelnombrey demads sefias delas partes contratantes. La parte que cede los derechos
eselfranquiciadory laparte quelosrecibe es el franquiciado.

Definiciones

Enestaclausuladel contrato, que puede estareninglés, se estipula el sentido que tendran de-
terminados términos, que expresanlos elementos masimportantes de larelacion contractual,
para que esos términos signifiquen siempre lo mismo.

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

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

» Lazonaoterritorio para el que concede lalicencia de franquiciay enla cual el franquiciador
no podra otorgar otras franquicias.
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» Losderechosde propiedadintelectual cuya explotacionse cede alfranquiciado. Estaclau-
sulapuedeincluirlalicencia de marcaoreflejarse enun contrato aparte.

Precio del contrato

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

Plazo

Elplazoinicial del contrato oscilade 5a10 afios, segunla clase de actividad, y existe el dere-
chode prorrogarlo.

Normas objetivas para asegurar que se cumpla el contrato

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

No ser agencia

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

Obligaciones del franquiciador (orientacion y asistencia)

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

» Asesoramiento parabuscarellocal.

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

» Emprenderunacampanaderelaciones publicas.

» Entregarunejemplardelmanual de explotaciony de ladocumentaciénreferidaalared.

» Dictarlaformacidninicial al personal del franquiciado.

//35//



En buena compaiia

» Esprecisoregistrarlamarcaenlazonapactadaantesde quelaspartes puedanformalizarel
contrato de franquicia.

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

» Brindarasesoramientoy orientacion sobre la actividad.
» Suministrarlos productos.
» Formaralpersonal.

» Brindar la orientacidn y asistencia necesarias para mantener la calidad de los productos y
servicios que explota el franquiciado gracias alos derechos de propiedadintelectual quele
cede el franquiciador.

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

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. Ellocalolugardeberd cumplirlos criterios precisosy objetivos que
fije elfranquiciador: emplazamiento, caracteristicas, acondicionamientoy decoracion, ma-
quinaria, mobiliario, accesorios, letreros, etcétera. El franquiciadorsereservaelderechode
inspeccionary de autorizar el emplazamiento o local antes de que pueda serinaugurado.

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

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

» Adquirir de los proveedores autorizados que estipule el franquiciador los productos que
éste no entregue directamente.

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

» Cumplirlasnormasdelfranquiciadorreferidas alas condiciones dellocaly norealizar modi-
ficacién algunasin el consentimiento del franquiciador.

» Hacertodolo posible paradaraconoceryextenderlaactividad.
» Explotarlaactividad enelhorario que establezca el franquiciador.

» Velar por que el personal vista correctamente (debera llevar uniforme, silo estipula el fran-
quiciador), cuide lapulcritudy seaamable.
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» Antes de ser contratados, los jefes del franquiciado deberanrealizar el curso de formacion
delfranquiciadory contar conla autorizacion de éste.

» Cuandolosolicite el franquiciador, brindarinformacion alosinteresados en obtenerlafran-
quicia.

» Protegerlos secretos comerciales y demas documentacion de propiedad del franquiciador.

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

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

» Abonarenfechalos canonesdelafranquicia.

» No hacernada que pueda dafar lareputaciéony el fondo de comercio de la franquiciay de
las marcas correspondientes.

Documentacion contable

Elfranquiciado tiene la obligaciéndellevarloslibros de cuentasy de presentar periédicamen-
te estados contables al franquiciador. A veces se estipulaincluso que deberd seguirun méto-
do contable especial para que el franquiciador pueda compararlosresultados de los distintos
franquiciados. También debe permitir que los libros de cuentas sean inspeccionados por el
franquiciador.

Publicidad

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

Seguros

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

Porlo general, el franquiciado no tiene derecho a transmitir la franquicia sin el consentimiento del
franquiciadory en ese caso éste goza del derecho de preferencia, que es un privilegio por el cual,
antes de buscar otro comprador, el franquiciado se la debe ofrecer primero a él. El franquiciador
puede aprobar o rechazar al adquirente que presente el franquiciado, aunque si no quiere com-
prar la franquicia, no se podra oponer a la cesidn si carece de motivos justificados y siempre que
se cumplannormas minimas estipuladas por el franquiciadory que el actual franquiciado no se en-
cuentre en estado de incumplimiento del contrato. Si el franquiciador vende el negocio, los dere-
chosy obligaciones contraidos con el franquiciado se transmitiran al nuevo titular de lafranquicia.

Prohibicion de competir

Paraprotegerlareddelafranquiciase prohibe alfranquiciado dedicarse auna actividad similar
durante el plazo convenidoy posteriormente. Enla practica, la prohibicion de competir poste-
rioral contrato durauno o dos afios después de lafecha en que expire lafranquicia. Como esas
clausulas sonmiradas conreserva porlos tribunales, esimportante darlesun caracter “pruden-
cial” o “proporcionado”, sobre todo las prohibicionesimpuestas unavez expiralafranquicia; se
entenderd que la prohibicion resulta “prudencial”
sion del periodoy alazona.

sieslimitada enlo que se refiere a la exten-

Propiedad intelectual

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

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

Si el franquiciado extiende el uso de la marca con licencia a una nueva clase de productos o
servicios que no figurenenelregistro de marca que posee el franquiciador, serd preciso exten-
derlaproteccidndelamarcaalosnuevos productosy servicios. Enelcontrato se debe estipu-
larconclaridadlaparte que se encargarade presentarlasolicitud paraampliarla protecciénde
lamarcay laparte que sera propietaria de lamarca.
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También sera preciso convenirmecanismos para el caso deinfracciondelos derechos de pro-
piedad intelectual del franquiciador, precisando la parte que se encargara de denunciarlain-
fraccién, las consecuencias si el franquiciador no presentala denunciay si el franquiciado serd
onoindemnizado en ese caso. Enalgunos contratos se establece que el franquiciado no pue-
de presentarunadenuncia porlos actos deinfraccion sin el consentimiento previo del franqui-
ciador. En el caso de las franquicias exclusivas se puede autorizar a hacerlo si el franquiciador
no presenta denuncia dentro de un plazo determinado y tras haber recibido una notificacion
delfranquiciado. No obstante, en todos los supuestos el franquiciado tiene derecho a sumar-
se ala denuncia que interponga el franquiciador para obtener el resarcimiento de los dafios y
perjuicios causados porlainfraccion.

Enelcasode quelapatente cedida al franquiciado infrinjalos derechos de propiedad intelec-
tual de terceros, el franquiciador debera tramitar la licencia que le permite hacer uso de esos
derechosy cederlagratuitamente al franquiciado. Ademas, deberdindemnizar al franquiciado
si ésteresulta culpable deinfraccion porutilizar la patente que élle cedid.

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

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

Indemnizacion y gastos del proceso

En el contrato de franquicia se estipula casi siempre que si el franquiciador es demandado por
causadelaexplotacion delafranquicia, el franquiciado deberaresarcirle los daflos y perjui-
ciosque sufraaraizdeello.

Causas derescision del contrato

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

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

» Incumplealgunadelasobligacionescontraidas. Sielincumplimiento esde naturalezagrave,
no quedaraobligado aconcederalfranquiciado laoportunidad de subsanarlo (remediarlo).

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

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

» Esobjeto de procedimiento de quiebra oinsolvencia(concurso).
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Unavezrescindido el contrato, el franquiciado tendralas siguientes obligaciones:

» Cesar la explotacion de las marcas del franquiciador, en particular los nombres comercia-
les,losnombres de dominioy demds derechos de propiedadintelectual,y enlo sucesivo no
podra presentarse en calidad de titular de la franquicia.

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

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

» Entregaralfranquiciadorlarelacionintegradelosclientesy delosinteresados que obrenen
suconocimiento.

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

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

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

Foro a que se someten las partes

Sise pretende explotarlafranquicia enun pais distinto del pais del franquiciador o en otrajuris-
diccidn, las partes deberan pactarlalegislacion por que se regiranlas cuestionesreferidas ala
validez, la ejecuciony lainterpretacion del contrato.

Solucion de diferencias

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

“Clausulaquerecomiendala OMPIsobre lamediacidnseguida, enausenciade solucidén, de arbitraje [acelerado]
(http://www.wipo.int/amc/es/clauses/index.html#2).
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Constancias que deja el franquiciado

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

BUENAS PRACTICAS EN LA GESTION DELAS MARCAS

LAPROTECCION DELAMARCA. Registrarlamarca

EnUruguay, elregistro de la marca otorga una serie de proteccionesy ventajas:

» Exclusividad nacional: El titular delregistro de marca posee el derecho exclusivo de utilizarla
marca para el comercio entodo el pais.

» Facilitala proteccién de los derechos: El registro de la marca conlleva la presuncién de pro-
piedady con ella el derecho inherente de impedir que sea usada por terceros. Ello reduce la
cargadelapruebaencasodelitigio: esdecir, elpropietarionotiene que probarquelamarcaes
valida, que él es el titular, que la marca posee un fondo de comercio ni que su uso por terceros
le ha causado dafios y perjuicios. Cuando la marca esta registrada ademas, se puede recla-
marmas dinero porlos dafosy perjuicios que causalainfraccionyaccederaacciones penales
contra quienes la estén utilizando indebidamente.

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

» Activo valioso: Es mucho mas facilvenderunamarcaregistrada o darlaenlicencia.

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

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

Uruguay noforma parte del Sistemade Madrid, sinembargo, seincluye este apartadoamanerade
brindarinformacion sobre el sistemainternacional de registro de Marcas

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

» Unaunica solicitudinternacional;
» Enunmismoidioma;y

» Conarregloaunamisma serie de tasasy plazos.

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

En el sitio web de la OMPI (www.ompi.int/madrid) se encontrara respuesta a todas las dudas sobre el
Sistema de Madrid: quién puede presentarla solicitudy dénde, relacion de los miembros del Sistema,
formularios, requisitos generales del tramite, los textos legales, los servicios porInternet, etcétera.

Desde 1957, Drogueria Paysandu provee a hogares e industrias productos quimicos
dealtacalidad. Dentrode sustockesposible encontrarproductosdelimpieza, man-
tenimiento de piscinas, material para laboratorios, reactivos quimicos, fertilizantes
e insumos veterinarios. El objetivo de la empresa es ser, a través de su conocimien-
to especializado, el eslabdn mas confiable tanto en la cadena productiva Industrial
como entodolovinculado alahigiene delhogary personal.

Para ello, Drogueria Paysandu transformé su modelo de negocio para adaptarlo a
la venta minorista, contando hoy con 27 locales de retail. Con ese fin, aposto por el
modelo de franquicias, lo que le ha permitido expandirse al interior de Uruguay, con
presenciaen 8 departamentos ademas de Montevideo. En el proceso de franquicia,
laempresaacompanaalosfranquiciados eneldisefio dellocal,laadministracionin-
ternayla atencion al publico. Ademas, al producir la mayor parte de los articulos en
venta, Drogueria Paysandu permite la compra centralizada a un Unico proveedor, lo
que simplifica notoriamente la gestion del franquiciado y le permite acceder a pre-
cios preferenciales.
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LAPROTECCION DEL SECRETO COMERCIALDELAs

» Enelcontratode franquicia elfranquiciadordeberaincluiruna estipulacién extensadelo que
considere “secreto comercial”. Por ejemplo: “A los efectos del presente contrato, por docu-
mentacion secreta o confidencial se entender3d, a titulo meramente enunciativo y sin caracter
limitativo, los manuales, contratos, datos de los clientes, datos de los proveedores, documen-
tacién contable, listas de precios, conocimientos técnicos, métodos, técnicas, compilacio-
nes, férmulas, programas o criteriosreferidos alaexplotaciéndelafranquiciay alos productos
o servicios que sonobjeto de ésta”.

» Asimismo dejara constancia expresade que los elementos que se consideran secreto comercial
se entreganalfranquiciado enconcepto delicenciayno de propiedad, es decir,no se venden.

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

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

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

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

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

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

“Thomas Oppold: Top Ten Ways to Help Protect Your Franchise’s Trade Secrets; reproducido con autorizaciondela
International Franchise Association, que publicalarevista Franchising World.
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» Estipularque el franquiciado debera otorgarun contrato de trabajo contodo trabajador que
deba tener conocimiento de los secretos comerciales del franquiciador en el cual figuren los
siguientes pactos: prohibicidn de revelacion de dichos secretos, condiciones restrictivas de
suusoy 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 obligacion de preservar los secretos comerciales del
franquiciador. Asimismo, cuando se extingalarelaciénde trabajo, deberd hacerque el trabaja-
dordeje constanciaporescrito delasobligaciones contraidas conlafranquiciaparael periodo
posterioral findelarelacion.
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13. 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 constar de los siguientes capitulos y abordarlas siguientes cuestiones:

Introduccion

» Breve descripcidondelaactividad de lafranquicia;
» Tareas delfranquiciado;

» Asistencia que prestara el franquiciador;

» Caracteristicas delareddelafranquicia;

» Peculiaridades delmétodo delfranquiciador;

» Marcasydemas derechos de propiedadintelectual que se explotaran.

Método de explotacion de la franquicia

» Descripcion detallada delmétodoy de sus elementos.

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

» Maquinaria;

» Instrucciones de manejo delamaquinaria;

» Desperfectos delamaquinaria;

» Productos, mercancias oinventarios;

» Tecnologia: Dispositivos (computadoras, tablets o celulares)y software;

» Vehiculos necesarios.

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

» Formularios estandar;
» Tramites comunes;

» Librosde cuentas;
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»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Estados contables;
Pago delos derechos delafranquicia;

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

Comprobacién de cajay trdmites conbancos;

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

Uniforme;

Formacion del personal;

Normas disciplinarias del personal;

Breve descripcidnde lalegislacidn del trabajo;

Descripciénde los puestos de trabajo;

Horario comercial;

Caracteristicasy evoluciéndelramo comercial en que operala franquicia;
Existencias minimas;

Fijacionde precios;

Seguros.

Publicidad y campainas comerciales:

»

»

»

»

»

»

»

Prensalocal;

Compafias derelaciones publicas;

Normas sobre lanzamiento de la franquicia;

Medios publicitarios;

Publicidad en el establecimiento comercial;
Normas sobre publicidad enlazonadelafranquicia;

Recomendaciones sobre relaciones publicasy marketing.

Local/Establecimiento

»

»

»

Recomendaciones sobre elemplazamientoy tamafoideal de latienda;
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 para llevar
la franquicia):

» Formularios de contabilidady para operaciones bancarias;

N

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

» Contratos de trabajo.

Asuntos juridicos;

Enumerarlalegislacion, ylaslicenciasy autorizaciones correspondientes.

Directorio del personal del franquiciador

» Listadelosempleadosdelfranquiciador conindicacion del cargoyrelacion de dependen-
ciajerarquica;

» Numeros de teléfonoy demasindicaciones utiles.

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

14.Mejoras y perfeccionamientos

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

Se debera brindar al franquiciado formacion inicial, pues suele desconocer la actividad de la
franquicia, y dichaformacion debera ircompletandose de formaregular.

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

En los ultimos veinte afos, Juan Valdez se ha convertido en sinénimo de café
colombiano. A través de esta marca, la Federacion Nacional de Cafeteros que
representaamasde 548.000 familias caficultoras comercializay distribuye café de
alta calidad atodo elmundo.

Através del programa de franquicias, Juan Valdez se encuentra presente en 40 pai-
ses, con 551 tiendas especializadas. Para proteger las normas de calidad y servicio
de lacompaiiia, losinteresados en adquirirla franquicia deben reunir experiencia en
elnegocioderetail, alimentacion o bebidas, elaborarunplande negocios que atien-
dalas particularidadeslocalesy delmercado de café,y contarconliquidez patrimo-
nialacinco afos.

Ademas del registro de su tradicional logo como marca, la Federacién Nacional de
Cafeteros registrd en 2005 la identificacion geografica “Café de Colombia” en di-

versos paises. Este registro permite identificary garantizar el origen de los produc-
toresy distribuidores de café colombiano asicomo sus estandares de calidad.

DA

Juan\ae=

Café de Colombia

El control de calidad

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

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

Como quedailustrado, el franquiciadorejerce un control considerable sobrelaformaenqueel
franquiciado lleva la franquicia para que en toda la red se respeten ciertas normas de calidad
fijadas de antemano. El control de la calidad empieza en el momento de escoger el franquicia-
doy continda alo largo de la explotacidn de la franquicia. El manual de explotacion es la base
de la explotaciéon de la franquiciay, por consiguiente, brinda una pauta objetiva para evaluar si
el franquiciado cumple o no las normas de calidad establecidas. Para asegurar el control de
calidad, hay que velar por que se cumplan los requisitos y normas fijados en el manual de ex-
plotacidn. Laformacidninicialy constante, seguida de visitas periddicas programadas, y otras
realizadas al azar, al establecimiento delfranquiciado, constituyenun medio sumamente (til de
garantizar que el método de la franquicia se aplique en todos sus aspectosy que lareputacion
delamarcapermanezcaintacta.

16. Combinacion de marcas

Se entiende por “combinacién de marcas” el hecho de que dos o mas marcas se unan para
realizarlasrespectivas actividades de franquicia bajo el mismo techo. La principal ventaja que
ofrece ese sistema es que contribuye areducirlos gastos, al compartirse los gastos generales
y los gastos 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 sea mas visitado.
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Entre las ventajas que suele presentarla combinacion de marcas estan:

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

» Reducir 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-
didadevalordelamarca,ycomolamarcaeslacolumnavertebraldelafranquicia, todapérdida
aeserespectopuede sercatastroficaparael propietario delamarca. Entre las medidas practi-
cas que se puedentomar para evitar que eso ocurra estan:

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

» 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 confusidon 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 DE LAS MARCAS.

MANTENERLASOLIDEZDE LAMARCA: Eluso correcto delamarca

Una vezregistradala marca hay que preocuparse de sumantenimiento en el Registro de marcas,
realizando los tramites y pagando las tasas de renovacion. Ademas, es menester mantener su
prestigio enelmercado, utilizdndola de forma diligente como se indica a continuacién:

» Emplearelsimbolo ®, queindica que se trata de unamarcaregistrada.

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

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

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

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

» Nosedebeusarlamarcaenplural(porejemplo, se dira “loscaramelos Tic Tac”,no “los tictacs”).

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

observen sin excepcionlasnormasy directrices.

17. Denominacion social, nombre comercial y
nombre de dominio

Elfranquiciador debera sopesar siautoriza alos franquiciados a que usenelnombre de la
franquicia enuna denominacién social, nombre comercial o nombre de dominio. Ademas,
debera controlartambiénlos nombres de dominio que pretenda utilizar el franquiciado sien
ellos ha de figurarelnombre de la franquicia.
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Lanecesidad dereproducirtodoslos aspectos delaactividad comercial franquiciada
se ejemplificaenlapanaderiay confiteria de origen uruguayo Medialunas Calentitas.

MLCalentitas

Las originales de Punta del Este

Conmasde quince afos de historia, Medialunas Calentitas hacrecido desde sulocal
original en el balneario de La Barra, Departamento de Maldonado a ser reconocida
entres paisesdelaregion. Através del sistema de franquicias expandieron sumarca
a9localesdistribuidos en Argentina, Paraguay y Uruguay.

Mantenerla calidady elreconocimiento de sus sabores es esencial paralos franqui-
ciantes de Medialunas Calentitas. En sus franquicias prestan especial atencion alas
caracteristicas de sus productos, que son elaborados y horneados en el dia, en las
propias instalaciones del franquiciado. Para ello, garantizan la excelencia enlas ma-
terias primas seleccionadasy forman alos franquiciadosy su personal enlos proce-
sosde cocinayadministracion delaempresa.

En el proceso, el franquiciado obtiene acceso a todos los productos (medialunas,
empanadas, sandwicheria, postres, cafeteria, etc.), obteniendo las recetas y el
know-how delnegocio. El saborde las medialunas es caracteristico de lamarca, por
lo cual el franquiciante participa de la capacitacién y el entrenamiento durante un
lapso hasta contar con la plena conformidad respecto de las capacidades de todo
elequipo operativoy gerencial.
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Elementos de la protegidos por derecho de autor:*

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

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

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

» Prospectos delafranquicia.
» Programasinformaticos creados expresamente parallevarla franquicia.

» Sitios web eilustraciones, como los dibujos de personajes emblematicos, ya sean personas
o animales; por ejemplo, Ronald McDonald (McDonald’s), Coronel Sanders (Kentucky Fried
Chicken) o eloso de Candy (Candy Sweet).

» Menus, boletines, fotografiasy planos.

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

6 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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18. Causas de diferencias entre las partes en
el contrato de franquicia

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

Cuando surge una diferencia entre las partes en la franquicia, no conviene que el franquicia-
dor busque imponerse con argumentos legalistas, salvo en casos de incumplimiento muy
grave delcontrato,como alentaraquelos demds franquiciadosincumplan el contrato, revelar
informacién confidencial, utilizarindebidamente las marcas y demas derechos de propiedad
intelectual de la franquicia, tener intencién de establecer un negocio competidor; no pagar
los canones estipulados. Enesos supuestos, laobligacidnineludible delfranquiciadores pro-
cederconrapidezy eficacia para que la contraparte no se salga conlasuyay que ello sirvade
advertencia a los demas franquiciados. A menos que el problema sea muy grave, habra que
dialogarconelfranquiciado parabuscarunasolucidn.Loideal esempezarporlanegociacion,
y si eso falla, recurrir ala mediacidny en Ultima instancia al arbitraje. La via judicial debe ser el
ultimorecurso. Unamanerade allanar el camino esincluiruna clausula de solucion de diferen-
cias enelcontrato, porlaque las partes queden obligadas arecurrir ala mediacién de la OMPI
y, sinohay acuerdo, al arbitraje acelerado.”

Cuestiones litigiosas mas habituales en un contrato de franquicia:

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

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

7 aclausulaquerecomiendala OMPIsobrelamediaciénseguida, enausencia de solucion, de arbitraje acelerado
puede consultarse en: (http://www.wipo.int/amc/es/clauses/index.html|#2).
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» Practicasy procedimientos contables: El contrato de franquiciaimpone al franquiciado la
obligacion de presentar ampliainformacién para que el franquiciador pueda evaluar el ren-
dimientoy comprobar si se cumplen el pago del canon de explotaciéony las demas obliga-
ciones del contrato. Muchas diferencias se deben alano presentacién deinformacion.

» Uso indebido de fondos para publicidad: En la franquicia se constituye un fondo especial
parapublicidad, conlasaportacionesdelos franquiciadosy gracias al cual se sufragalapu-
blicidad de todala ensefa. El empleo con otros fines del capital de ese fondo se considera
“usoindebido” y generaunlitigio.

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

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

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

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

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

» Falsas declaraciones por el equipo de gestiony ventas del franquiciador: Otracausadeli-
tigios sonlasfalsas declaracionesrealizadas porlos empleados delfranquiciadoralosinte-
resados en adquirir la franquicia para convencerlos de que firmen el contrato. Lo mas habi-
tualesinflarlas previsiones de beneficios o no exponercorrectamentelas condicionesdela
inversidninicial). Por consiguiente, esimportante poner en guardia alos equipos de gestidon
y ventas del franquiciador sobre el peligro de la exageracion a los fines de vender la fran-
quicia. Ademas, en materia de divulgacién previa a la firma, hay que esforzarse por brindar
informacion certeray llevar adelante una negociaciéon de buena fe, por cuanto al no hacerlo
secorreelriesgode serdemandado porelfranquiciadoyporlasinstitucionescompetentes
porresponsabilidad pre-contractual.
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» Modificacion del método de explotaciéon y del nombre de la marca: Dentro de lo posible,
los franquiciadores propiciaran que los franquiciados participenenlamodificaciéndelmé-
todo de explotar la franquiciay en la busqueda de un nuevo nombre para la marca. Ambos
trabajos suelen entrafar costos elevados; por consiguiente, es preciso que los franquicia-
dosesténtotalmente deacuerdoy se comprometanconlos cambios propuestos. Enlame-
didaen gue el cambio delnombre de lamarcaimplique un cambio enlamarcaolacreacion
de unavariante de lamisma, habra que teneren cuentalas consecuenciasjuridicas de esos
actos, tanto enlatitularidad y como en el derecho a utilizar la marca; esa cuestién debe ser
abordaday aclarada debidamente.

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

La posibilidad de que se produzcan litigios y malentendidos podria minimizarse si se mantie-
ne unadocumentacionadecuada. Ademas, unalaborconcienzuda porparte del franquiciador
durante el proceso de selecciéon del franquiciado puede contribuir a evitar o minimizar futuros
problemas. La seleccidnadecuadadelfranquiciado es fundamental parael éxito de lafranqui-
cia.Auncuandonohaygarantias, 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, motivacidén y compromiso)
puede suponer muchos menos conflictos. Analogamente, es importante que el franquiciado
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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:
I. Informacion cientificay técnica:
a. Informacidén sobre los productos:

- Caracteristicas técnicas, y recetas, compuestosy féormulas que son de propiedad del
franquiciador

b. Informacionreferidaalafabricacion:

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

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

- Cdédigos fuente y cédigos objeto de programas informaticos los cuales no hayan sido
publicados;

d. Documentos de disefio de programas informaticos;

e. Algoritmos, férmulasy cuadros de flujo de datos.

- Solicitudes en tramite de patentes y de modelos de utilidad y cuadernos de labora-
torio;

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

ii. Informacion estratégica

- Planes de explotacion, de publicidad y de mercadotecnia;

- |ldeas literarias plasmadas; métodos comerciales o de explotacion que confieran una
ventaja particular;

> Estrategias deinversion;
- Informes de estudios de mercadoy de seguimiento de lacompetencia;

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

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

- Salariosy planes deretribucion del personal.
iv. Informacién comercial

- Contratos con proveedores;

- Acuerdos;

- Base de datosy compilaciones de datos electrénicos;
- Informacidén sobre los clientes;

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

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

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

c. Comprobarque el nuevo personal que proceda de firmas de lacompetenciano haya co-
metido actos de apropiacionindebida de secretos comerciales;

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

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

ii. Medidas de proteccion:

a. Guardarconllave ladocumentacion;

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

c. Ladocumentacién se entregard exclusivamente a quienes deben haceruso de ella;

» o«

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

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

f. Restricciondelacceso;registroenlarecepcion, librodevisitas,acompanantes paralasvisitas,

” o«

letreros de “prohibidalaentrada”, “exclusivamente personal autorizados”, tarjetas de acceso;

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

h. Vigilarlatransmision de documentos porInternet.
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19. Vigencia del contrato

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

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

Alos fines de establecerunplazoinicialrazonable debe tenerse en cuenta el tipo de actividad,
losrequisitos y lainversién necesaria para entender el negocio asicomo el rédito que deje.

Causas de rescision anticipada del contrato

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

Conla salvedad de las normas del derecho uruguayo que regulan las causas de rescision de un
contrato, acontinuacidn, se exponenvarios principios rectores enlo que respectaalas cldusulas
derescision delos contratos de franquicia:

» Espreciso estipulardeformaclaray sin dejarespacio paraelequivocolas situacionesenlas
que el franquiciador podra ejercitar la facultad de rescindir el contrato. Hay que enumerar
las situaciones que pueden dar pie a ese derecho. Los tribunales de determinados paises
no ven con buenos 0jos que una parte (sobre todo cuando esa parte tiene mas poder eco-
nomico que la otra) tenga derecho arescindirun contrato alargo plazo porincumplimientos

/161//



En buena compaiia

relativamente leves del contrato de franquicia. Enlos Estados Unidos de América, el docu-
mento de informacion precontractual es todopoderoso. El franquiciador puede rescindir
un contrato de franquicia firmado por veinte afos si el franquiciado se retrasa tres diasen el
cumplimiento de las obligaciones de pago, siempre y cuando esa clausula figure en el do-
cumento de informacion precontractual.

» Determinadas causas de incumplimiento son tan graves que exigen una rescisioninmedia-
ta; entre esas causas estan las situaciones en las que el franquiciado esta involucrado en
actos de competencia desleal; ha violado derechos de propiedad intelectual, ha divulga-
do informacion confidencial, esta alentando a los demas franquiciados a que no cumplan
el contrato de franquicia o esta declarando intencionadamente menos de lo facturado. En
funcién de la situacion de que se trate, el franquiciador deberéd considerarla posibilidad de
adoptar una posicion alternativa, por ejemplo, ofrecer asistencia al franquiciado por la via
delanegociacidnylamediacion antes de emprenderaccionesjudiciales que podrianllevar
alarescision del contrato.

» Enelcontrato debe estipularse un plazo de notificaciény, segun las circunstancias, lafacul-
tad de subsanar oremediar elincumplimiento. Por Ultimo, sihay que proceder alarescision,
debe actuarse de formajustayrazonable.

La prorroga del contrato

En general, el franquiciado espera que tras el plazo inicial le sea concedida una prérroga de al
menos 15 0 20 afos 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.

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

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

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

»

»

»

»

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

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

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

El franquiciado puede perder el derecho de prérroga si ha obtenido malos resultados. Aun
cuando hay muchasreservas sobre si es o no conveniente fijar requisitos minimos en materiade
resultados durante el plazo del contrato (enalgunos paises no existen), lainclusionde unrequisi-
to de unaclausula de rendimiento minimo en el contrato de prérroga es totalmente distinto. Los
franquiciadores deben considerarla posibilidad de incluiruna disposicion en el sentido de que
no tienen obligacidn de prorrogar el contrato silos resultados obtenidos por el franquiciado no
superan el tramo del 10% de la escala, aun cuando eso solo funciona silos territorios dados en
franquicia olas zonas de captaciéon son comparables entérminos generales.

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

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

21. Solucion de diferencias

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

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

Lo normal es que en el acuerdo se prevea la posibilidad de recurrir a la mediacién y/o al arbi-
traje. A diferencia de la mediacion, el arbitraje se parece mas al pleito clasico, pues el proce-
dimiento termina con la decision del arbitro, y por lo general, esa decisidon se debe ejecutar.
Por otro lado, la mediacion es menos formal. Las partes eligen por consenso a un mediador a
quienincumbe facilitarla soluciéndela diferenciay paralo cual procura hacer quelas partes se
pongande acuerdo. Es decir,el mediadorno posee autoridad paratomaruna decisionsobre el
asunto ensi, sino que su autoridad se limita a propiciar que las partes encuentren una solucion
satisfactoria paraambas. Durante el trdmite de la mediacion se ofrece a las partes la oportuni-
dad de exponer sus respectivas posiciones al mediador, tanto en presencia de ambas como
enprivado. Las deliberaciones mantenidas enprivado sonconfidenciales. Porlo general, antes
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de recurrir a uno de ambos métodos de solucidn de diferencias se aconseja a las partes que
intentenrecomponerla situacién porlaviainformal, de serposible, conversando cara a cara.

En Uruguay diversas organizaciones ofrecen servicios de mediacion y arbitraje para resolver
lasdisputas comerciales. Silas conversacionesinformalesnologransolucionarlas diferencias,
franquiciadory franquiciado puedenrecurrira algunos de los siguientes centros:

» Centrode Arbitrajey Mediacién de la OMPI.1®

» Centrode Conciliaciony Arbitraje dela Cdmara de Comercioy Servicios del Uruguay.?
» Centrode Mediacidny Arbitraje de la Liga de Defensa Comercial (LIDECO).2°

» Centro de Mediacion del Poder Judicial.?

» Centrode Resoluciénde Conflictos de la Asociacién de Escribanos del Uruguay.2

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

El Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI (el Centro de la OMPI) es reconocido por su neu-
tralidad en la solucion de diferencias en el @mbito internacional. Brinda mecanismos alternativos
paralasolucidn de diferencias, comola mediacion, el arbitraje y el arbitraje acelerado con arreglo
al Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI, y por esos servicios cobra unas tasas que no
tienenfines lucrativos.

Enlajurisprudencia del Centro de la OMPI figuran casos de propiedad intelectual y otros conflic-
tos comerciales, como los de licencia y distribucion, contratos de licencia y de coexistencia de
marcas, regalias, y pactos de exclusividady de rescision del contrato. El Centro de la OMPI cuenta
conmediadoresy arbitros detodo elmundo, entre ellos, especialistas en franquicias, que pueden
serdesignados porlas partes paralos procedimientos llevados ante la OMPI.

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

aspectos del procedimiento.

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/

'8 Disponible en: https://www.wipo.int/amc/es/

“Disponible en: https://www.arbitraje.com.uy

20Disponible en: https://www.lideco.com/lideco/centro-de-mediacion-y-arbitraje.html

2Disponible en: https://www.poderjudicial.gub.uy/institucional/centros-de-mediacion.html

22Disponible en: https://www.aeu.org.uy/Servicios/Centro-de-Resolucion-de-Conflictos-uc2203
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22. Cuestionesrelativas alarescision del
contrato

Unavezrescindido el contrato, el franquiciador se tendrd que ocupar de las repercusiones de
larescisidonenlareputaciondelafranquiciay elriesgo de que el antiguo franquiciado hagauso
delamarca,los secretos comercialesylademas documentacionsecretay conocimientos téc-
nicos adquiridos araiz del contrato. Con ese fin se estipulan clausulas para protegerlamarcay
laimagen de marca; esas disposiciones se conocen también como pactos de no-competen-
ciay querestringen el derecho del antiguo franquiciado de ejercer una actividad que compita
conlafranquicia.

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

» Cancelarelregistrodelalicenciade uso delamarcaconcedida porel franquiciador.

» Cambiarlosletrerosyladecoraciondellocaly delos vehiculos.

» Restituirtodalapublicidad, articulos de embalaje, de mercadotecniay medios publicitarios
que guardenrelacion conlafranquicia.

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

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

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

Ademads, el franquiciadorse puedereservarelderecho de comprarelinmovilizado material (los
bienes materiales) de la actividad segun una férmula fijada de antemano (como el costo de-
preciado) y de hacerse con el contrato de arriendo del local donde se ejerce la actividad. En
ese caso, el franquiciado perderd por completo el negocio. Muchos franquiciadores ejercitan
esos derechosyluegovendenellocalaunnuevointeresado como franquicia “llave en mano”.

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

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

» El alcance de la restricciéon. En determinadas jurisdicciones se reglamenta expresamente
este asunto, por lo cual es importante examinar la legislacién correspondiente. La restric-
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ciondebelimitarse alaactividad que es objeto delafranquicia. Porejemplo, sielfranquicia-
dollevauna hamburgueseria, resultara nula por excesivala cldusula que le prohiba dedicar-
se a“actividades delramo dela alimentacion”.

» Lazonarestringida.Lazonaenla que se prohibe competir conla franquicia deberd limitarse
ala que se pactd en el contrato y, sino esta estipulada con precisidn, se entenderd que es
la “zona de influencia” del establecimiento franquiciado. Es decir, si el 80% de los clientes
delfranquiciado vive a cinco kildmetros dellocal no tendriajustificacion alguna prohibiruna
zonamas extensa.

23. Laaccion colectiva

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

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

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

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

Las marcas

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

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

Las marcas pueden consistir en una palabra o en una combinacién de palabras, letras y cifras.
Pueden consistir asimismo en dibujos, simbolos, signos tridimensionales como la formay el
embalaje de los productos, y en algunos casos incluso signos auditivos como la musica o so-
nidos vocales, fragancias o colores utilizados como caracteristicas distintivas. Ademas de las
marcas que identifican el origen comercial de productos y servicios, existen otras categorias

2 Extraido de ;Qué eslapropiedadintelectual? (publicacionN° 450 de la OMPI(E)IISBN 978-92-805-1155-40:
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_450_2020.pdf), salvo eltitulo correspondiente al secreto
comercial, que hasidotomado de La clave de lapropiedadintelectual Guiapara pequefiosy medianos exportado-
res, publicadaporel Centro de Comercio Internacionalyla Organizacién Mundial de laPropiedad Intelectual (OMPI)
(adaptadaaUruguay: https://www.wipo.int/en/web/business/sme-intermediaries-toolkit).
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de marcas. Las marcas colectivas son propiedad de una asociacidén cuyos miembros las utili-
zan paraidentificarse conunnivel de calidad y otros requisitos establecidos porla asociacién.
Ejemplos de dichas asociaciones sonlas asociaciones de contables, ingenieros o arquitectos.
Las marcas de certificacién se conceden a un producto que satisface determinadas normas,
pero no serestringen alos miembros de organizaciones. Pueden ser concedidas a cualquiera
gue pueda certificar que los productos en cuestidn satisfacen ciertas normas establecidas.
Las normas de calidad aceptadas internacionalmente “ISO 9000” son un ejemplo de estas
certificaciones ampliamente reconocidas.

La proteccidnjuridica de lamarca en Uruguay se obtiene principalmente mediante el registro,
con algunos derechos generados mediante el solo uso. El registro se obtiene presentando la
correspondiente solicitud antelaDireccidn Nacional delaPropiedad Industrial. Las solicitudes
deregistro de marca se suelenrechazar por “motivos absolutos” enlos siguientes casos:

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

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

» Marcas engafosas: Estas marcas son las que engafan o pueden confundir al consumidor
sobrelanaturaleza, calidad u origen geografico del producto. Porejemplo, vender margari-
naconlamarcaVACA serdrechazada, pues se entiende que confundird alos consumidores,
ya quelaasociaranconlos derivados de laleche (es decir, lamanteca);

» Marcas que se consideren contrarias al orden publico y lamoral: Las palabras eilustracio-
nesque se considere quebrantanlasnormasdelamoralylareligionno suelenseraceptadas
para suregistrocomo marcas;

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

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

Véase asimismo El secreto estd enlamarca - Introduccién alas marcas dirigida alas pequefas
y medianas empresas (publicacion N° 900: https://www.wipo.int/publications/es/details.js-
p?id=4208&plang=ES)
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El secreto comercial

En términos generales, toda informacién comercial confidencial que otorgue a una empresa
una ventaja competitiva puede considerarse un secreto comercial. El mismo puede estar re-
lacionado con cuestiones técnicas, por ejemplo la composicion o el disefio de un producto,
unmétodo de fabricacidn, o los conocimientos especializados? necesarios parallevara cabo
determinada operacidn. 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, informacion financiera,
planes empresariales, estrategias comerciales, estrategias publicitarias, planes de comercia-
lizacidn, planesy métodos de ventas, métodos de distribucion, disefos, dibujos, planos arqui-
tectonicos, planes de trabajo, mapas, etcétera.

Sibienlas condiciones varian de un pais a otro, existen algunas normas generales que definen
lo que puede ser considerado secreto comercial. La informacién generalmente conocida o
facilmente comprobable no puede protegerse como un secreto comercial. Incluso la infor-
macion dificil de obtener puede perder su condicién de informacion protegida si el titular no
adopta las precauciones apropiadas para mantener la confidencialidad o el secreto. La infor-
macion debe tener valor comercial y por eso es un secreto, y el poseedor de la informacion
debe haberadoptado medidasrazonables paramantenerla confidencialidad o el secreto (por
ejemplo, mediante acuerdos de confidencialidad o no divulgacién con todo aquel que tenga
acceso alainformacion secreta). Elmero hecho dellamar secreto comercial aunainformacion
no 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 lainformacidn legitimamente, es decir, sinrecu-
rriramediosilicitos niviolaracuerdos oleyes nacionales.

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

Derecho de autor y derechos conexos

El derecho de autor abarca un conjunto de leyes que conceden a los autores, artistas y de-
mas creadores la proteccidn de sus creaciones literarias y artisticas, generalmente llamadas
“obras”. Un ambito de derechos estrechamente relacionado con el derecho de autor es el de
los “derechos conexos”, que son similares o idénticos al derecho de autor, aunque aveces mas
limitados y de menor duracién. Los beneficiarios de los derechos conexos son los artistas in-

24| os conocimientos técnicos no son siempre un secreto comercial, pues se entiende que constituyen
unaamplia categoriade conocimientosy técnicas que sonpropios de lacompafiay que se podran
considerarsecreto comercialencaso de querelnanlas condiciones establecidas.
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térpretes y ejecutantes (por ejemplo los actores y los musicos) en lo que respecta a sus inter-
pretaciones y ejecuciones; los productores de grabaciones sonoras (por ejemplo, de case-
tes y discos compactos) en relacidn con sus grabaciones; y los organismos de radiodifusidn
respecto de sus programas de radio y de television. Las obras amparadas por el derecho de
autorincluyen, entre otras, novelas, poemas, obras de teatro, obras de referencia, periddicos,
programas informaticos, bases de datos, peliculas, composiciones musicales, coreografias,
pinturas, dibujos, fotografias, esculturas, obras arquitectdnicas, anuncios publicitarios, mapas
y dibujos técnicos.

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

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

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

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

La proteccion del derecho de autor y los derechos conexos se obtiene automaticamente sin
necesidad de efectuar ningunregistro niotros tramites. No obstante, en Uruguay existe un sis-
temanacionalderegistrofacultativoy de depdsito de obrasllevado porlaBibliotecaNacional.
Este sistema facilita, por ejemplo, las aclaraciones de las controversias relacionadas con la ti-
tularidad o la creacidn, las transacciones financieras, las ventas, las cesiones y transferencias
de derechos. Numerosos autoresy artistas intérpretesy ejecutantes no tienen la capacidad ni
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los medios para hacer respetar juridica y administrativamente el derecho de autory los dere-
chos conexos, especialmente teniendo en cuenta la utilizacion mundial cada vez mayor de los
derechosliterarios, musicalesy deinterpretacion o ejecucion. Araizde ello, lacreaciony el for-
talecimiento de organizaciones o “sociedades” de gestidn colectiva se esta convirtiendo en
una tendencia necesaria y cada vez mayor en muchos paises. Estas sociedades pueden pro-
porcionar a sus miembros los beneficios derivados de la experiencia y eficacia administrativa
y juridica de la organizacion, por ejemplo, recolectando, administrando y desembolsando las
regalias obtenidas por la utilizacidn, interpretacion o ejecucién nacional e internacional de las
obras de sus miembros. Asimismo, ciertos derechos de productores de grabaciones sonoras
y organismos de radiodifusién también se suelen administrar colectivamente.

Para mas informacidn, véase Expresion creativa - Introduccién al derecho de autory los dere-
chosconexos paralaspequenasymedianas empresas (publicacionN° 918: https://www.wipo.

int/edocs/pubdocs/es/wipo-pub-918-23-es-creative-expression-an-introduction-to-co-

pyright-and-related-rights-for-small-and-medium-sized-enterprises.pdf)

Patentes

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

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

El titular de una patente tiene el derecho de decidir quién puede, o no puede, utilizar 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 que utilicen lainvencidon de conformidad con
términos establecidos de comun acuerdo. El titular puede asimismo vender el derecho de ex-
plotar la invencidn a un tercero, que se convertird entonces en el nuevo titular de la patente.
Cuandolapatente expire, expiraratambiénlaproteccidonylainvencion pasaraaserde 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-
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cionanno solo proteccién para el titular, sino tambiéninformacion einspiraciénvaliosaparalas
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 ambito en
cuestidnpuedautilizaroreproducirlainvencion. Estas descripciones sueleniracompanadas por
material grafico, por ejemplo, dibujos, planos o diagramas, que permiten describir mas adecua-
damentelainvencion. Lasolicitud contiene asimismo varias “reivindicaciones”, es decir,informa-
ciongue determina el alcance de la proteccién que concede la patente.

Para mas informacion, véaselnventar el futuro - Introduccién a las patentes dirigida a las pe-
quefias y medianas empresas (publicacidn N° 917: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/
wipo-pub-917-1-es-inventing-the-future.pdf)

Disenos industriales

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

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

Para mas informacion, véase Lo atractivo esta en la forma - Introduccion a los disefios indus-
triales dirigida a las pequefas y medianas empresas (publicacién N° 498: https://www.wipo.
int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_498_1.pdf)
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