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CAPITULO QUINTO

COMPETENCIA ECONOMICA Y PROPIEDAD INTELECTUAL

Los Estados pasan a considerar a la propiedad inte-
lectual como un elemento fundamental de la politica
econdmica, no sélo a nivel nacional sino también in-
ternacional. Por eso, el cambio de una politica eco-
némica proteccionista a otra librecambista, o de una
economia planificada centralmente a otra de compe-
tencia en el mercado, tiene una inmediata repercu-
sién en la normatividad sobre propiedad intelectual.

Bercovitz, Alberto, “Tendencias actuales en la pro-
piedad intelectual”.

[. INTRODUCCION

En el desarrollo econémico mundial, el papel de la tecnologia ha sido de-
terminante en el nivel de industrializacion y en la obtencién de mejores
niveles de vida, de hecho, los paises desarrollados que incorporan un gran
volumen de tecnologia en sus procesos productivos, son paises que cons-
tantemente estan innovando, a diferencia de los paises menos desarrollados
que en su produccion incorporan mayor cantidad de mano de obra, ya que
su tecnologia es precaria.

La innovacion tecnolégica incide directamente en la productividad y en
consecuencia en la competitividad de empresas y de paises. Proteger los in-
ventos a través de patentes se justifica en virtud de los altos montos de
inversién destinados a la investigacion. El objetivo de la regulacion de pro-
piedad intelectual es garantizar la exclusividad en el uso de los inventos y
descubrimientos en periodos de tiempo definidos, a efecto de incentivar la
inversion en investigacion.
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En los dltimos afios podemos observar una importante proliferacion de
normas que regulan la propiedad intelectual, no s6lo a nivel nacional sino
internacional. Creemos que ello encuentra su razén ultima en las revolu-
ciones industriales que han aparecido en menos de cincuenta afios; en
principio la revolucion informatica seguida por la mas reciente revolucion
biotecnologica.

Existen varios factores que han fomentado la proliferacién de este tipo
de normas:

a) La importancia de la tecnologia como factor productivo y de desa-
rrollo econémico.

b) Elempleo de marcas como signo distintivo de un producto dentro de
un mercado, impulsado por la apertura comercial que fomenta el co-
mercio internacional.

¢) Los fendmenos de integracion econémica.

Los derechos de propiedad intelectual son un medio para impulsar el
desarrollo tecnoldgico e industrial. En este sentido, los procesos de integra-
cion comercial de los que México forma parte imponen a nuestro pais la
aplicacion de cierto tipo de politicas econdmicas (tales como la apertura
econdémicay la conformacién de mercados regionales) que hacen necesaria
la armonizacién de este tipo de regulaciones a efecto de facilitar la circula-
cion de bienes y servicios en estos mercados.

Los derechos que se otorgan de manera temporal a los creadores e inven-
tores se consideran excepciones a la aplicacion de normas antimonopolios,
sin embargo, por sus efectos y por la caracteristica de exclusividad en la
explotacion de sus obras e inventos, los titulares de estos derechos pueden
ejercer cierto tipo de poder en el mercado o por el contrario pueden ver
dafados sus derechos por practicas anticompetitivas de otros agentes.

La regulacion de propiedad intelectual se incorpora al derecho de la com-
petencia en virtud de sus implicaciones a nivel de mercados y de los agen-
tes que en ellos compiten. Un derecho de propiedad intelectual que otorga
a su titular la exclusividad para la explotacién de invenciones o el uso de
signos distintivos de forma temporal, puede generar conductas anticompe-
titivas tanto del titular del derecho exclusivo como de sus competidores.

En este capitulo describimos la regulacion de propiedad intelectual
en México y su vinculacion con la regulacién de las otras practicas an-
ticompetitivas.
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Il. PRECISIONESCONCEPTUALES
1. La propiedad intelectual

Por propiedad intelectual entendemos, empleando la terminologia del
convenio por el que se establecio la OMPI,

los derechos relativos: a las obras literarias, artisticas y cientificas; a las
interpretaciones de los artistas e intérpretes y a las ejecuciones de los artistas
ejecutantes, a los fonogramas y a las emisiones de radiodifusion; a las in-
venciones de todos los campos de la actividad humana; a los descubrimien-
tos cientificos; a los dibujos y modelos industriales; a las marcas de fabrica,
de comercio y de servicios, asi como a los nombres y denominaciones co-
merciales; a la proteccion contra la competencia desleal, y todos los demés
derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, cienti-
fico, literario y artisticd.

A decir de Nilza Gonzalez, del caracter intelectual de estos derechos
derivan dos consecuencias:

a) Artificialidad de la proteccion juridica, en virtud de que una cosa
fisica no puede estar poseida por varias personas a la vez, pero una
concepcidn intelectual si. Por lo tanto, para otorgar esa proteccion
con caracter de exclusividad tiene que irse contra esa situacién natu-
ral, a través del establecimiento de una prohibicién a todos los de-
mas sujetos y el otorgamiento al autor de un derecho de exglota
exclusiva.

b) Separacion entre la creacion intelectual en si misma y las cosas
materiales (reproducciones resultantes del tipo generador) en las que
aguéllas se plasman.

La propiedad intelectual tiene dos vertientes, incluye la regulacion de
propiedad industrial y los derechos de autor.

La propiedad industrial es el conjunto de normas que tutelan las innova-
ciones de caracter industrial y los signos distintivos utilizados por las em-

L Articulo 20., fraccion VII del Convenio del 14 de julio de 1967, modificado en 1979,
por el cual se establece la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual.
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presas mediante la concesion de derechos exclusivos de explotacion. Se
trata del privilegio de usar en forma exclusiva y temporal las creaciones y
los signos distintivos de productos, establecimientos y servicios. Su regu-
lacion se refiere a tres grandes rubros: invenciones, secretos industriales y
signos distintivos.

2. Invenciones

Segun el articulo 15 de la Ley de la Propiedad Industrial, “Se considera
invencién toda creacién humana que permita transformar la materia o la
energia que existe en la naturaleza para su aprovechamiento por el hombre
y satisfacer sus necesidades concretas”.

Conforme al articulo 19 de la LPI, no se consideran invenciones para los
efectos de esta ley:

I. Los principios tedricos o cientificos;

Il. Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya
existia en la naturaleza, aun cuando anteriormente fuese desconocido para
el hombre;

Ill. Los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales,
juegos o negocios y los métodos matematicos;

IV. Los programas de computacion;

V. Las formas de presentacion de informacion;

VI. Las creaciones estéticas y las obras artisticas o literarias;

VII. Los métodos de tratamiento quirdrgico, terapéutico o de diagnoéstico
aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales, y

VIII. La yuxtaposicion de invenciones conocidas o mezclas de productos
conocidos, su variacion de uso, de forma, de dimensiones o de materiales,
salvo que en realidad se trate de su combinacion o fusion de tal manera que
no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones carac-
teristicas de las mismas sean modificadas para obtener un resultado indus-
trial 0 un uso no obvio para un técnico en la materia.

A. Patentes

Las invenciones son protegidas a través de patentes. Una patente es una
exclusividad que otorga el Estado a una persona fisica 0 moral para que ex-
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plote una invencion. Sélo son patentables las invenciones que tengan las
siguientes caracteristicas (articulo 16):

« Producto de una actividad inventiva, entendiendo por actividad in-
ventiva al proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan del esta-
do de la técnica en forma evidente para un técnico en la materia.

« Creacion nueva, es decir, todo aquello que no se encuentre en el esta-
do de la técnica.

» Susceptible de una aplicacion industrial, esto es, la posibilidad de que
una invencion pueda ser producida o utilizada en cualquier rama de la
actividad econdémica.

Para determinar que una invencién es nuevay resultado de una actividad
inventiva, se considerara el estado de la tétaitk fecha de presentacion
de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad recofocida.

No son patentables:

» Los procesos esencialmente biolégicos para la reproduccion y propa-
gacion de plantas y animales.

Material genético y biologico tal y como se encuentra en la naturaleza.
e Las razas animales.

El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen.

» Las variedades vegetales.

La solicitud de patente debe contener, segun el articulo 38 de la ley:

* Nombre y domicilio del inventor.

« Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante.
* Denominacién de la invencion.

* La descripcion, reivindicaciones y resunfen.

Una vez presentada la solicitud ante el IMPI se procede a los examenes
de formay fondo, cuya conclusion puede ser el otorgamiento del titulo de

2 El estado de la técnica es el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho
publicos mediante una descripcién oral o escrita, por la explotacién o por cualquier otro
medio de difusion o informacion, en el pais o en el extranjero (articulo 12, fraccion 11, LPI).

3 Articulo 17, LPI.

4 Véanse articulos 27, 28 y 29 del reglamento.
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propiedad o la negativa, en cuyo caso procede el recurso de reconsidera-
cion y el amparo.

La patente tiene una vigencia de 20 afios improrrogables contados a par-
tir de la fecha de presentacion de la solictttrdnscurrido dicho tiempo
sera del dominio publico. Su vigencia estéa sujeta a la realizacion del pago
oportuno de las anualidades y a que se utilice por si o por tercero.

El derecho exclusivo de explotaciéon de la invencion patentada confiere
a su titular las siguientes prerrogati¥as:

< Sila materia objeto de la patente es un producto, el derecho de impe-
dir a otras personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o
importen el producto patentado, sin su consentimiento.

« Sila materia objeto de la patente es un proceso, el derecho de impedir
a otras personas que utilicen ese proceso y que usen, vendan, ofrezcan
en venta o importen el producto obtenido directamente de ese proce-
S0, Sin su consentimiento.

La explotacion realizada por la persona que cuente con licencia inscrita
en el IMPI, se considerara efectuada por el titular de la patente.

B. Modelos de utilidad

Se consideran modelos de utilidad los objetos, utensilios, aparatos o he-
rramientas que, como resultado de una modificacion en su disposicion,
configuracién, estructura o forma, presenten una funcion diferente respec-
to de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad.

Para su registro debe cumplir con los mismos requisitos que para las
patentes. El registro de los modelos de utilidad tiene una vigencia de diez
afios improrrogables contados a partir de la fecha de presentacion de la
solicitud y estéa sujeto al pago de la tarifa correspondfente.

5 Articulo 23, LPI.
6 Articulo 25, LPI.
" Articulo 28, LPI.
8 Articulo 29, LPI.
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C. Disefios industriales
Los disefios industriales comprenden:

 Los dibujos industrialesson toda combinacion de figuras, lineas o
colores que se incorporen a un producto industrial con fines de orna-
mentacién y que le den un aspecto peculiar y propio.

» Los modelos industrialesonstituidos por toda forma tridimensional
gue sirva de tipo o patrén para la fabricacion de un producto indus-
trial, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos.

Los dibujos industriales siguen las reglas generales de las patentes, ex-
cepto por lo que se refiere al examen de fondo y publicacion (antes de 18
meses) y no respecto a la reivindicacién. En la solicitud debera expresarse
como tal la denominacién del disefio industrial seguido de las palabras
tal como se ha referido e ilustrado

El registro de los disefios industriales tiene una vigencia de quince afios
improrrogables a partir de la fecha de presentacion de la solicitud y estara
sujeto al pago de la tarifa correspondiénte.

Los modelos industriales siguen estas mismas especificaciones.

3. Secretos industriales

Se considera secreto industrial a toda informacién de aplicacién indus-
trial 0 comercial que guarde una persona fisica 0 moral con caracter confi-
dencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o
econdmica frente a terceros en la realizacién de actividades econémicas y
respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para
preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la mMfsma.

La persona que guarde un secreto industrial podra transmitirlo o autori-
zar su uso a un tercero. El usuario autorizado tendra la obligacion de no
divulgar el secreto industrial por ningin mettio.

 Articulo 36, LPI.
10 Articulo 82, LPI.
1 Articulo 84, LPI.
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4. Signos distintivos

A. Marcas

Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o ser-
vicios de otros de su misma especie o clase en el métcado.
Pueden constituir una marca los siguientes sighos:

e Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas
susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen
o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase.

« Las formas tridimensionales.

« Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siem-
pre que no queden comprendidos en el articulo siguiente.

» El nombre propio de una persona fisica, siempre que no se confunda
con una marca registrada o un nombre comercial publicado.

Segun la LPI, las marcas se registraran en relacién con productos o ser-
vicios determinados segun la clasificacion establecida en el reglamento de
la Ley de Propiedad Industrilsin embargo, el reglamento a su vez, en su
articulo 59, remite a la Clasificacion Internacional de Productos y Servi-
cios para el Registro de las Marcas vigente, establecida en virtiidelel
glo de Niza relativo a la Clasificacion Internacional de Productos y Servi-
cios para el Registro de las Margate 1957.

La Clasificacion de Niza esta compuesta de una lista de clases, acompa-
flada de notas explicativas y de una lista alfabética de productos y otra de
servicios, indicando la clase a la que pertenece cada uno de los productos
0 servicios. EEncabezamiento de cladescribe en términos generales la
naturaleza de los productos o servicios contenidos en cada una de las 34
clases de productos y once clases de servicioksthaalfabéticaes una
lista de los productos y servicios en orden alfabético. Contiene alrededor
de 10,000 partidas relativas productos y 1,000 partidas relativas a servi-
cios. Para poder mantener la Clasificacion de Niza al dia, se revisa conti-

2 Articulo 88, LPI.

13 Articulo 89, LPI. Véase también el articulo 90 que enumera los elementos no
registrables como marcas.

1 Articulo 93, LPI.
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nuamente y cada cinco afios se publican nuevas ediciones. La octava edi-
cion esta en vigor desde el 1 de enero de 2002.

Por su forma, las marcas pueden ser de tres tipos: nominativas, innominadas
y mixtas, y conforme a la Clasificacion de Niza, pueden amparar productos
0 servicios.

La solicitud para el registro de marca debe presentarse por escrito ante el
IMPL.1% El instituto expedira un titulo por cada marca como constancia de
su registréf y las principales obligaciones del titular son:

a) Usar la marca. El uso se debe comprobar cada tres afios para evitar la
caducidad.

b) Ostentar el simbolo ® con la finalidad de evitar la pérdida de accio-
nes civiles y penales.

c) Renovar (diez afios) para evitar la caducidad.

B. Avisos comerciales

Se considera aviso comercial a las frases u oraciones que tengan por
objeto anunciar al publico establecimientos o negociaciones comerciales,
industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los
de su especi€.

El aviso comercial puede tener por objeto anunciar productos o servi-
cios (en cuyo caso deberan especificarse en la solicitud de régjistro)
anunciar algin establecimiento o negociacion. En este Ultimo caso, confor-
me al articulo 102 de la LPI, se considerara comprendido en una clase
especial complementaria de la clasificacion que establece el reglamento de
la ley, y el registro no amparara en estos casos productos o servicios, aun
cuando estén relacionados con el establecimiento o negociacion.

El registro de un aviso comercial tiene una vigencia de diez afios a partir
de la fecha de presentacioén de la solicitud y puede renovarse por periodos de
la misma duracior®

15 Articulo 113, LPI.
16 Articulo 126, LPI.
7 Articulo 100, LPI.
18 Articulo 101, LPI.
1 Articulo 103, LPI.
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C. Nombres comerciales

Conforme al articulo 105 de la LPI,

El nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comer-

cial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estaran protegidos, sin
necesidad de registro. La proteccion abarcaré la zona geografica de la clien-
tela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre
comercial y se extendera a toda la Republica si existe difusibn masiva y

constante a nivel nacional del mismo.

El nombre comercial se publica en la gaceta del IMPI y s6lo protege una
zona de clientela efectiva, pero se requiere de uso previo, segun el articu-
lo 106 de la LPI. Los efectos de la publicacion de un nombre comercial
duran diez afios a partir de la fecha de presentacién de la solicitud y pueden
renovarse por periodos de la misma duracion. De no renovarse, cesaran
sus efectos.

D. Denominacion de origen

Se entiende por denominacion de origen al nombre de una regién geo-
grafica del pais que sirva para designar un producto originario de la misma,
y cuya calidad o caracteristica se deban exclusivamente al medio geografi-
co, comprendiendo en éste los factores naturales y los hufianos.

La solicitud de declaracion de proteccion a una denominacion de origen
se hara por escrito, a la que se acompafiaran los comprobantes que funden
la peticion.

I1l. V INCULACION DE LA REGULACION DE PROPIEDADINTELECTUAL
CON EL DERECHODE LA COMPETENCIA

Los derechos de propiedad intelectual pueden beneficiar el proceso com-
petitivo difundiendo la innovacién y ayudando a los innovadores a obtener

recursos por ello, incrementando los incentivos para otras personas de in-
novar. Sin embargo, también pueden servir como un medio de monopoli-

20 Articulo 156, LPI.
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zar una industria o para incrementar el poder de mercado de un titular de
derechos individuales. El problema para las autoridades de competencia es
determinar cuando un acuerdo particular ayuda o limita la competencia, y
es particularmente dificil, ya que una clausula restrictiva en un acuerdo de
licencia puede ser procompetitiva o anticompetitiva, dependiendo de las
circunstancias.

las nuevas realidades estan poniendo, sin embargo, de manifiesto que los
bienes inmateriales objeto de la propiedad intelectual constituyen una parte
fundamental del derecho patrimonial por su relevancia econdmica, de ma-
nera que es imprescindible que el estudio de tales bienes y de su regulacion
sea considerado, en sus principios fundamentales, como una parte béasica
del derecho privads.

Actualmente se observa una tendencia a la armonizacion regional, como
el caso del uso de marcas comunitarias en la Unioén Europea. Estas generan
entre otros, los siguientes beneficios:

» Proteccion unitaria y exclusiva.

» Formalidades y gestion simplificadas.

* Costes reducidos.

 Posibilidad de reivindicar la antigliedad de las marcas nacionales.

» Derecho de prioridad.

» Una obligacion de uso facil de cumplir.

» Proteccion juridica ampliada y accesible a todos.

« Una gran variedad de posibilidades para ejercer los derechos sobre la
marca.

 Anterioridad con valor en todos los paises de la Union Europea.

» Perspectivas de ampliacion.

Existe un amplio marco regulatorio a nivel internacional. En el contexto
de la OMC, es importante mencionar el Acuerdo de la OMC sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el
Comercio (ADPIC), aunque el grueso de regulaciéon de la materia se forma
con los acuerdos que son administrados por la Organizacién Mundial de la
Propiedad Intelectual.

21 Bervcovitz, Alberto, “Tendencias actuales en la propiedad acRevista de Dere-
cho Privadg México, UNAM-I1J, afio 3, num. 9, septiembre-diciembre, 1992, p. 433.
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1. Relacion con la regulacién de otras practicas anticompetitivas

En México, la Ley de Propiedad Industrial tiene por objeto:

a)

b)

f)

Establecer las bases para que, en las actividades industriales y co-
merciales del pais, tenga lugar un sistema permanente de perfeccio-
namiento de sus procesos y productos.

Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicacion industrial,
las mejoras técnicas y la difusién de conocimientos tecnoldgicos den-
tro de los sectores productivos.

Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y
servicios en la industria y en el comercio, conforme a los intereses de
los consumidores.

Favorecer la creatividad para el disefio y la presentacién de produc-
tos nuevos y utiles.

Proteger la propiedad industrial, mediante la regulacion y otorga-
miento de patentes de invencion; registros de modelos de utilidad,
disefios industriales, marcas, y avisos comerciales, publicacién de
nombres comerciales; declaracién de proteccién de denominaciones
de origen, y regulacion de secretos industriales.

Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que
constituyancompetencia desleaklacionada con la misma, y esta-
blecer las sanciones y penas respecto de ellos.

La expresion competencia desleal se refiere a la realizacion de practicas
monopdlicas o restrictivas de la competencia. El empleo de este término
puede ser influencia recibida del derecho espariol, donde a este tipo de
practicas se les denomina genéricamente como actos de competencia
desleal.

Respecto a la relacién con las practicas desleales de comercio interna-
cional, en los mercados internacionales no sélo se comercian productos y
servicios sino que junto con éstos se incorporan elementos intangibles de
propiedad como los derechos inherentes a las marcas. La manifestacion
mas concreta de la propiedad intelectual y el comercio internacional se
presenta a través de las denominaciones de origen, las cuales sirven para
distinguir productos en funcién de su origen, mismas que seran estudiadas
posteriormente.
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Finalmente, el derecho de propiedad industrial incide de forma directa
en la proteccion del consumidor. En materia de propiedad industrial, la
proteccion al consumidor se realiza mediante la proteccion del nombre co-
mercial, los signos distintivos y otros derechos sobre la emdresa.

El

objetivo de la regulacién de propiedad industrial es promover la acti-

vidad inventiva de aplicacion industrial, propiciar el mejoramiento de la
calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio, etc. Sin
embargo, al prevenir la competencia desleal, también se busca proteger a
los consumidores.

Su vinculacion con la proteccion al consumidor se puede explicar a par-
tir de los criterios de la SCJN:

MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES. SGNOS DISTINTIVOS DE LA PROPIEDAD INDUS-

TRIAL Y LA APLICABILIDAD COMUN DE LA LEY DE INVENCIONESY MARcCAs. La Ley

de Invenciones y Marcas regula diversas figuras que comprenden la llama-
da propiedad industrial. Dichas figuras se pueden clasificar en dos grandes
rubros: las creaciones nuevas, es decir creaciones resultado del ingenio hu-
mano; y los signos distintivos que aungue no son propiamente invenciones,
si poseen ciertas peculiaridades derivadas de la originalidad misma del sig-
no o de las caracteristicas que adquiere dada su aplicacién. Es porello que
legislador ha estimado necesario tutelar este tipo de figuras con un doble
proposito: proteger al creador o titular a través del reconocimiento de un
derecho de uso o explotacion exclusivos y proteger a los consumidores de
posibles engafios a fin de garantizar su capacidad seledtivanterior
encuentra plena justificacion en el hecho de que la razdn de ser de los signos
distintivos es precisamente, como su propio nombre lo indica, el de distin-
guir aquello a lo que se aplica; entre los signos distintivos se encuentran no
sélo las marcas, sino también los nombres y avisos comerciales. Ahora bien,
cualquier acto tendiente a mermar dicha facultad o capacidad de distinguir o
identificar ha de ser frenado en beneficio tanto del titular del signo distintivo
como del consumidor, quien no merece ser engafiado porque no pueda con-
tar, en todos los casos, con una capacidad analitica tal que le permita deter-
minar en qué casos esta ante un producto o servicio legitimo y cuando no.
La concurrencia y competencia en el mercado es sana siempre y cuando sea
leal y por lo que, una actividad que pueda inducir a error carece de dicha
caracteristica. En este orden de ideas, tanto la marca como el nombre co-
mercial participan de la misma naturaleza en cuanto a que ambos son signos

% Polo, Eduardd,a proteccion del consumidor en el derecho privadadrid, Civitas,

1980.
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distintivos, signos individualizadores. Para que un signo cumpla con dicha
funcién debe ser lo suficientemente peculiar para que no se confunda con
otro. Es por ello que el articulo 183 proscribe la publicacién de nombres
comerciales que no sean suficientemente distintivos, por lo que si un signo
es susceptible de crear confusién resulta claro que carece de la distintividad
a que se refiere la ley de la materia. Ahora bien, precisamente por la natura-
leza que comparten los signos distintivos constituidos por marcas (sean és-
tas de productos o de servicios) y los signos distintivos constituidos por
nombres comerciales, es por lo que el legislador previo, en el articulo 187 de
la Ley de Invenciones y Marcas, la aplicabilidad de las reglas correspon-
dientes a las marcas, en relacion con los nombres comerciales en aquello
gue no haya disposicion expresa.

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito,
Amparo en revisién 2471/91, Kinney Shoe Corporation, 24 de octubre de
1991, unanimidad de votos, ponente: Luis Maria Aguilar Morales, secreta-
ria: Bertila Patrén Castill&®

Como ya hemos mencionado, una marca es un signo visible que distin-
gue productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el merca-
do. El derecho a su uso se obtiene mediante su registro, y existen algunas
limitaciones en cuanto a los nombres que son registrables como marcas.

La Suprema Corte de Justicia de la Nacion ha realizado una serie de
interpretaciones cuyo contenido nos ayuda a delimitar el alcance de la pro-
teccién obtenida mediante el registro de una marca.

MARCAS. SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSION AUN CUANDO LOS PRODUCTOSO
SERVICIOSPERTENEZCANA DISTINTAS CLASES O GENEROS Al ser una marca todo

signo visible que permita distinguir productos o servicios de otros de su
misma clase, cualquier agente econémico, productor o comerciante, que
participe en los mercados podra utilizar alguna para identificar y distinguir
sus productos o servicios, sin embargo, el derecho al uso exclusivo de una
marca se obtiene, Unicamente, a través del correspondiente registro ante las
autoridades competentes. La marca debe ser suficientemente distintiva, ori-
ginal, para identificar y hacer distinguibles los productos o servicios, esto
es, debe poseer una eficacia distintiva y ademas debera ser juridicamente
tutelable como tal, es decir, una marca no obtendra su registro si se advierte

2 Fuente:Seminario Judicial de la FederacipRrimer Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito, t. IX, mayo de 1992, p. 466.
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la posibilidad de confusion con otra u otras registradas con anterioridad y,
por tanto, se pudiera inducir a error al publico consumRioa determinar

si una marca presenta similitud con otra, éstas deberan apreciarse de ma-
nera global, atendiendo a las semejanzas que presenten y tomando en con-
sideracion la primera impresion que, en su conjunto, proyecten sobre el
consumidor Este ultimo dato, supone que el consumidor medio no realiza
respecto del signo marcario un analisis profundo o sistematico para detectar
las diferencias entre una y otra marca. Asi pues, mediante el registro de una
marca la autoridad esté protegiendo al publico consumidor, evitandole posi-
bles errores respecto a la naturaleza y origen de los diversos productos que
concurren en los mercados de bienes y servikista proteccion supone

gue se evite, asimismo, cualquier posibilidad de confusién para el consumi-
dor respecto de las marcas, asegurando la cabal identificacién de los bie-
nes o servicios que el particular desea adquirir o utilizsénora bien, la
similitud entre dos signos marcarios debe determinarse tomando en cuenta
no solo la clase en que estan comprendidos los productos o servicios ampa-
rados por las marcas, sino que debe considerarse la finalidad, composicion,
lugar de venta del articulo, asi como cualquier otra relacion que permita
presumir que una marca intenta aprovechar el prestigio de otra. La existen-
cia de una marca registrada, notoria y con un prestigio reconocido ante el
publico consumidor, hace pensar que, al ser introducida al mercado una
marca nueva, cuya similitud con la primera sea la suficiente como para su-
gerir una relacion entre ambas, o bien que una corresponde o deriva de la
otra, facilmente provocaria efror y confusiénentre los consumidores,
mismos que podrian asumir que los productos o servicios amparados por las
marcas en cuestion poseen la misma calidad o procedencia. Cuando del an&-
lisis de las marcas en conflicto se aprecia que existe un elemento relevante o
caracteristico en las mismas y, que los demas elementos constituyen Unica-
mente un complemento del signo distintivo y original, pero no alcanzan a
desvirtuar la semejanza derivada del elemento comun, es evidente la posibi-
lidad de confusion entre los signos marcarios ya que grafica, conceptual o
fonéticamente darén la impresion de ser denominaciones similares, o que
una es variante de la otra, aun cuando se refieran a productos o servicios
diferentes. La semejanza en grado de confusion entre dos marcas hace im-
posible el cumplimiento de la funcién individualizadora de las misElas.
consumidor, al advertir una marca nueva similar a una ya existente y con
cierta antigliedad, puede creer que se trata de una variante de esta Ultima,
aun cuando se tratara de diversos productos o serviegpertinente aclarar

que, si bien la interpretacién respecto a la posibilidad de confusion por simi-
litud entre los signos marcarios aun si amparan productos o servicios distin-
tos, se ha desarrollado sobre los conceptos sefalados en los articulos 105

DR © 2003. Universidad Nacional Autonoma de México - Instituto de Investigaciones Juridicas



Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Juridica Virtual del Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://goo.gl/WiHTUU

240 JORGE WITKER / ANGELICA VARELA

fraccion XIV 'y 106 de la anterior Ley de Propiedad Industrial, al correspon-
der éstos a lo dispuesto por la fraccion XVI del articulo 90 de la Ley de
Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial, dicha interpretacién con-
tinda siendo vigente. La funcién distintiva de la marca posibilita a industria-
les y comerciantes conservar su crédito y orientar la eleccion de los consu-
midores, al tiempo que garantiza la procedencia y calidad de los bienes y
servicios ofrecidos. Negar el registro de marcas idénticas o parecidas, aun
tratdndose de productos o servicios diferentes, resulta apropiado considera-
do bajo una variante de la regla de competencia desleal. Es decir, si el nom-
bre de una marca ha excedido los limites de su propio campo y se le asocia
con una excelente calidad y un prestigio singular, esta circunstancia no debe
ser aprovechada por otros, ni debe permitirse el desconcierto y confusion
entre el pablico consumidor, que pudiera asumir que los productos o servi-
cios tienen la misma procedencia. La semejanza en los signos marcarios a la
gue alude la ley no debe circunscribirse a aquélla detectada respecto a deter-
minados articulos clasificados en la misma especie o clase, sino que debe
entenderse referida a toda similitud que induzca a error, sea por su finalidad,
composicion, lugar de venta, o por cualquier otra relacién logica existente
entre las marcas.

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito,
Amparo en revision 1963/94, The Concentrate Manufacturing Company of
Ireland, 14 de octubre de 1994, mayoria de votos, ponente y disidente: Car-
los Alfredo Soto Villasefior, secretaria: Silvia Elizabeth Morales QuéeZada.

La legislacion prohibe el registro de marcas descriptivas del producto al
que estan destinadas, sin embargo, se considera que no es absoluta la prohi-
bicion del caracter descriptivo de una marca, pues se admiten como validas
las denominaciones que, formadas de modo arbitrario, despiertan la idea del
producto o sugieren su naturaleza o utilidad, tales marcas son las llamadas
evocativas, que se relacionan de modo remoto indirecto con la mef€ancia.

Las reformas al Cédigo Penal y a la Ley de la Propiedad Industrial, pu-
blicadas en eDiario Oficial de la Federaciorel 17 de mayo de 1999,
representan la mas extrema reaccion de nuestro sistema normativo en con-
tra de la pirateria.

2 FuenteSemanario Judicial de la Federacidrctava época, Tercer Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Primer Circuito, t. XV-I, febrero de 1995, tesis 1.30.A.584 A,
p. 226.

% Fuente:Semanario Judicial de la Federacidoctava época, Tercer Tribunal Cole-
giado en Materia Administrativa del Primer Circuito, t. X, octubre de 1992, p. 374.
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Con las reformas se pretende desestimar las actividades de falsificacion de
toda clase de productos, bajo la conjetura de que al elevar la pena hasta diez
afios de prision y eliminar el beneficio de la libertad bajo fianza, los res-
ponsables de este tipo de delitos abandonen la reiteracion de sus conductas.

2. Précticas anticompetitivas derivadas de la regulacién de propiedad
intelectual

A. Denominacion de origen

En el ambito de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), la terminologia que se aplica tradicionalmente en los tratados en
materia de indicaciones geograficas distingue émdiieaciones de proce-
denciay denominaciones de origen

Una indicacion de procedencia puede definirse como una indicacion re-
ferida a un pais o a un lugar situado dentro del pais en tanto que pais o lugar
de origen de un productbEsta definicién no implica ninguna calidad o
caracteristicas especiales del producto en el que se utiliza la indicacion de
procedencia. Ejemplos de indicaciones de procedencia son la mencion del
nombre de un pais en un producto, o indicaciones ¢albmnizado en...

El términodenominacion de origese define en el articulo 20. dete-
glo de Lisboa relativo a la Proteccion de las Denominaciones de Origen y
su Registro Internacion&l (Arreglo de Lisbog)de 1958 en los siguientes
términos:

Se entiende por “denominacién de origen”, en el sentido del presente Arre-
glo, la denominacion geogréfica de un pais, de una regién o de una localidad
que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o
caracteristicas se deben exclusiva o esencialmente al medio geogréfico, com-
prendidos los factores naturales y los factores humanos.

% Elarticulo 1.1 del Arreglo de Madrid sobre las Indicaciones de Procedencia contribu-
ye a aclarar el significado del término. El articulo 1.1 sefiala lo siguiente: “Todos los pro-
ductos que lleven una indicacion falsa o engafiosa en virtud de la cual resulten directa o
indirectamente, como pais o como lugar de origen alguno de los paises a los cuales se aplica
el presente Arreglo, o un lugar situado en alguno de ellos, seran embargados al ser impor-
tados en cada uno de los dichos paises”.

27 Del 31 de octubre de 1958, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modifica-
do el 28 de septiembre de 1979.
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En consecuencia, una denominacion de origen puede considerarse como
un tipo especial de indicacion de procedencia, puesto que el producto para
el que ésta se utiliza debe poseer una calidad y unas caracteristicas imputa-
bles exclusivas o esenciales a su origen.

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercidduerdo ADPIC) de 1994, parte Il, sec-
cién 3, trata de la proteccion de laslicaciones geograficafarticularmen-
te, elarticulo 22.1 del Acuerdo ADPIC establece la siguiente definicion:

A los efectos de lo dispuesto en el presente Acuerdo, indicaciones geografi-
cas son las que identifiquen un producto como originario del territorio de un
Miembro (de la Organizacién Mundial del Comercio) o de una regién o
localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputacion u otra
caracteristica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen
geografico.

Si se comparan entre si las definiciones de indicacion de procedencia,
denominacion de origen e indicacion geogréfica, puede observarse lo siguien-
te: laindicacién de procedencia es el término mas general, pues comprende
la indicacion geografica y la denominacion de origen. Las indicaciones de
procedencia requieren Unicamente que el producto para el que se utiliza la
indicacion de procedencia provenga de una zona geografica determinada.

La definicion de indicaciones geograficas es mas amplia que la de deno-
minaciones de origen. Dicho de otro modo, todas las denominaciones de
origen son indicaciones geograficas, pero algunas indicaciones geograficas
no son denominaciones de origen.

Para los consumidores, las indicaciones geogréficas son indicadores del
origen y de la calidad de los productos. En este sentido, aquellas indicacio-
nes geograficas que han adquirido una reputacion deben ser protegidas,
pues de no hacerlo podrian ser desvirtuadas por empresas de cualquier pais,
perjudicando a los consumidores que creeran estar comprando un producto
genuino, cuando en realidad se trata de una imitacion, y también afectaria a
los productores legitimos, quienes ademas de perder parte de sus ganan-
cias, sufriran las consecuencias del dafio a la reputacién de sus productos.

La proteccién de las indicaciones geogréficas a nivel nacional y regional
se caracteriza por la existencia de distintos conceptos juridicos. Esos con-
ceptos se elaboraron con arreglo a distintas tradiciones juridicas nacionales
y en el marco de condiciones histdricas y econémicas particulares.
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Muchos paises han establecido algin tipo de salvaguarda contra las prac-
ticas comerciales desleales, entendidas como practicas restrictivas de com-
petencia en los términos que hemos empleado en este libro. Esto queda
reflejado a nivel internacional en el articulo 10desConvenio de Paris
para la Proteccion de la Propiedad Industridgé 1900, que exige a todos
los Estados parte en el convenio que aseguren una proteccion eficaz contra
la competencia desleal definida cotodo acto de competencia contrario
a los usos honestos en materia industrial o comercial

Articulo 10 bis. Competencia desleal:

1) Los paises de la Union estan obligados a asegurar a los nacionales de los
paises de la Unién una proteccién eficaz contra la competencia desleal.

2) Constituye un acto de competencia desleal todo acto de competencia con-
trario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

3) En particular deberan prohibirse:

1. cualquier acto capaz de crear una confusion, por cualquier medio que sea,
respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o co-
mercial de un competidor;

2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacre-
ditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial
de un competidor;

3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio,
pudieren inducir al pablico a error sobre la naturaleza, el modo de fabricacion,
las caracteristicas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

En consecuencia, las practicas comerciales que inducen a error o sean
susceptibles de inducir a error al publico respecto de una empresa 0 sus
actividades, en particular, en relacién con el origen geografico de los produc-
tos ofrecidos por dicha empresa, constituyen un acto de competencia des-
leal?® es decir, una practica restrictiva de competencia.

En este sentido, el articulo 22.2.b del Acuerdo ADPIC establece:

2. Enrelacién con las indicaciones geogréficas, los Miembros arbitraran los
medios legales para que las partes interesadas puedan impedir:

a) la utilizacion de cualquier medio que, en la designacién o presentacion
del producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de

2 yéase el articulo 4.2.iv de las disposiciones tipo de la OMPI relativas a la proteccion
contra la competencia desleal.
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una region geografica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que
induzca al pablico a error en cuanto al origen geogréfico del producto;

b) cualquier otra utilizacion que constituyaaato de competencia deslgal

en el sentido del articulo 10kdel Convenio de Paris (1967).

El sistema de proteccion de las denominaciones de origen se establecié
debido a la necesidad estimada de proporcionar un recurso contra las prac-
ticas comerciales fraudulentas que guardaban relacién con el origen de los
productos agricolas y, en particular, los productos de la vid.

La proteccién serd asegurada contra toda usurpacion o imitacion, incluso si
el verdadero origen del producto figura indicado o si la denominacién se
emplea en traduccion o va acompafiada de expresiones taleg&oeno,

tipo, manera, imitaciomw similares®

Una denominacidn de origen protegida es la denominacién geogréfica
de un pais, de una region o de una localidad que sirva para designar un
producto originario del mismo y cuya calidad o caracteristicas se deben
exclusiva o esencialmente al medio geografico, comprendidos los factores
naturales y humanos.

La proteccion de las indicaciones geogréficas es regulada@onet-
nio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industdal1883, y el
Arreglo de Lisboa relativo a la Proteccion de las Denominaciones de Ori-
gen y su Registro Internacionatiministrados por la OMPI, asi como por
los articulos 22 a 24 del Acuerdo ADPIC que se ocupan de la proteccién
internacional de las indicaciones geograficas en el marco de la Organiza-
cion Mundial del Comercio.

En el articulo 1.2 del Convenio de Paris se hace referencia explicita a
las denominaciones de origen como objetos de proteccién de la propiedad
industrial. Las denominaciones de origen son titulos de proteccién de indi-
caciones geogréficas utilizadas para productos de una calidad o caracteris-
ticas especiales que se deben exclusiva o esencialmente a su origen geogra-
fico. El reconocimiento de una denominacién protegida se suele basar en una
promulgacién o en un acto administrativo, como una ley o un decreto. Este
acto sefala el fin de un procedimiento administrativo en el que toman parte

2 Articulo 3o. del Arreglo de Lisboa relativo a la Proteccion de las Denominaciones de
Origen y su Registro Internacional
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representantes de los productores interesados y la administracion. Como
consecuencia del procedimiento, se reconoce la denominacién protegida y
se define el producto o productos para los que se usa dicha denominacion,
asi como el area geografica de produccién y las condiciones de uso.

Respecto al registro internacional de las denominaciones de origen, el
articulo 50. del Arreglo de Lisboa establece:

1) El reqistro de las denominaciones de origen se efectuaré en la Oficina
Internacional a peticion de las Administraciones de los paises de la Union
particular, en nombre de las personas fisicas o morales, publicas o priva-
das, titulares del derecho de usar esas denominaciones segun su legisla-
cion nacional.

2) La Oficina Internacional notificard sin demora los registros a las Admi-
nistraciones de los diversos paises de la Unién particular y los publicara en
un repertorio periédico.

3) Las Administraciones de los paises podran declarar que no pueden asegu-
rar la proteccion de una denominacién de origen cuyo registro les haya sido
notificado, pero solamente cuando su declaracion sea notificada a la Oficina
Internacional, con indicacién de los motivos, en el plazo de un afio contado
desde la recepcion de la notificacion del registro, y sin que dicha declara-
cion pueda irrogar perjuicio, en el pais de referencia, a las demés formas de
proteccién de la denominacién que pudiera hacer valer el titular de la mis-
ma, conforme al articulo 40. que antecede.

4) Esa declaracion no podrd ser interpuesta por las Administraciones de los
paises de la Union después de la expiracién del plazo de un afio previsto en
el parrafo precedente.

5) La Oficina Internacional comunicara a la Administracion del pais de ori-
gen, en el plazo méas breve posible, toda declaracion hecha conforme a lo
dispuesto en el parrafo 3 por la Administracion de otro pais. El interesado,
avisado por su Administracion nacional de la declaracion hecha por otro
pais, podra ejercitar en dicho pais todos los recursos judiciales y administra-
tivos correspondientes a los nacionales del mismo pais.

6) Si una denominacion, admitida a la proteccién en un pais en virtud de la
notificacién de su registro internacional, fuese ya utilizada por terceros en
dicho pais, desde una fecha anterior a dicha notificacién, la Administracién
competente de dicho pais tendra la facultad de conceder a tales terceros un
plazo, que no podra exceder de dos afios, para poner fin a la referida utiliza-
cién, con la condicién de informar de ello a la Oficina Internacional dentro
de los tres meses siguientes a la expiracion del plazo de un afio estipulado en
el parrafo 3 que antecede.
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El uso no autorizado de una denominacion de origen protegida es un
delito y compromete la responsabilidad penal y civil de la persona que haya
efectuado dicho uso. Los organismos de derecho publico, como los encarga-
dos del mercado basado en la libre y leal competencia, las autoridades encar-
gadas de la administracion de las denominaciones de origen o los organis-
mos de protecciéon del consumidor suelen iniciar estos procedimientos.

Las indicaciones geograficas registradas son titulos de proteccion muy
similares a las denominaciones de origen protegidas, aunque pueden darse
diferencias con respecto al alcance de la proteccién y al procedimiento apli-
cable en funcién de las leyes nacionales de los paises que aplican ese tipo
de proteccion. Asi pues, la proteccion de una indicacién geografica regis-
trada depende del registro de dicha indicacion, mientras que la proteccién
de una denominacién de origen suele estar sujeta a la adopcion de un deter-
minadodecreto o ley. La decision de registrar una indicacion geografica pue-
de ser administrativa, por ejemplo la decision de un comité, en lugar de una
decision ejecutiva del interventor general o del director ejecutivo del orga-
nismo encargado del registro de indicaciones geograficas.

En materia de procedimientos de solucion de controversias, los mecanis-
mos nacionales son frecuentemente insuficientes, ya que muchos de los con-
flictos generados por estos derechos son motivados por las acciones de trans-
nacionales y surten efectos en lugares diferentes de aquéllos en que se gestan.

A nivel de la OMPI existe el Centro de Arbitraje y de Mediacion de la
OMPI, creado en 1994 como una dependencia administrativa de la Oficina
Internacional de la OMPI con sede en Ginebra, Suiza. Ofrece servicios de
arbitraje y mediacion para la solucion de controversias comerciales entre
partes privadas relacionadas con la propiedad intelectual.

Por su parte, el articulo 64 del Acuerdo ADPIC establece que para las
consultas y la solucion de las diferencias en el ambito del mismo seran de
aplicacion las disposiciones de los articulos XXIl'y XXIl del GATT de 1994,
desarrolladas y aplicadas poEetendimiento sobre Solucion de Diferencias

B. La clausula de no competir en el contrato de franquicia

El término franquicia proviene de una traduccion literal, quiz& incorrecta,
del vocablo ingléfanchise La palabra es de origen franciar{chisagé.*°

% Arce Gargollo, Javief:l contrato de franquicia4a. ed., México, Editorial Themis,
1998, p. 36.
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Para Javier Arce, el contrato de franquicia

es aquel por el que el franquiciante otorga al franquiciatario la licencia de
uso de una marca con el derecho a distribuir ciertos productos o a explotar
con cierta exclusividad, una empresa o negociacién mercantil de bienes o de
servicios, en ambos casos mediante la transmision de conocimientos técni-
cos, y el uso de marca(s) y nombre(s) comercial(es), a cambio de una
contraprestacion, generalmente ligada a los resultados de la operacién de la
negociaciort!

Por su parte, Alejandra Torres de la Rosa propone como definicion del
contrato de franquicia, un contrato

en virtud del cual una parte llamada franquiciante se obliga a otorgar el uso
de una o mas marcas, hombres y/o avisos comerciales y derechos de autor,
asi como a transmitir tecnologia, conocimientos técnicos, su experiencia y
Know howy a prestar asistencia técnica, organizativa, gerencial y adminis-
trativa a otra pare llamada franquiciatario, quien a su vez se obliga a pagar a
la primera una contraprestacion compuesta por una cuota inicial, asi como
pagos periddicos o regalias y a comercializar, producir y distribuir bienes, o
a prestar servicios en un territorio establecido y por un tiempo determinado,
de acuerdo con las instrucciones y bajo el control dé%sta.

En México, el contrato de franquicia es definido por la Ley de Propiedad
Industrial en su articulo 142, segun el cual:

Existira franquicia cuando con la licencia de uso de una marca se transmitan
conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la perso-
na a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios
de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y adminis-
trativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la cali-
dad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue.

Quien conceda una franquicia debera proporcionar a quien pretende con-
ceder, previamente a la celebracién del convenio respectivo, la informacion
relativa sobre el estado que guarda su empresa, en los términos que esta-
blezca el reglamento de esta ley.

31 |bidem p. 39.
32 Torres de la Rosa, Alejandr&| contrato de franquicia en el derecho mexicgano
México, Porria-FD, 2000, pp. 36 y 37.
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Como podemos observar, no incluye la forma de cémo nombrar a las
partes, por lo que algunos autores han propuesto denominarles franquician-
te y franquiciatario segun sea el caso.

Con la abrogacion de la Ley sobre el Control y Registro de la Trans-
ferencia de Tecnologia y el Uso y Explotacion de Patentes y Marcas, en
la década de los noventa, se dio un importante crecimiento del sistema
de franquicias, ya que al mismo tiempo se dio la apertura a la inversion
extranjera®

El Instituto Internacional para la Unificacién del Derecho Privado
(UNIDROIT) ha realizado una propuesta de ley modelo sobre franquicias,
la idea es que la legislacion pueda ser adoptada a nivel internacional. Este
proyecto sefiala que

una operaciéon de franquicia es una relacién contractual entre un franqui-
ciante y un franquiciado en la que el primero ofrece mantener un interés
continuo en el negocio del segundo, respecto a areas tales como know how
y entrenamiento, en tanto que el franquiciado, opera bajo un patrén estable-
cido o controlado por el franquiciante, haciendo aquel una inversion finan-
ciera sustancial con sus propios recursos y en su propio négocio.

Hay tres principales clases de franquicias:

a) Franquicia de producto y margadduct and trade mark franchisipg
gue abarca una relacién de ventas entre un proveedor y un distribuidor,
en la que el distribuidor adquiere cierta identidad de su prov&edor.

b) Franquicia de formato de negociméiness format franchisihtam-
bién conocida como industrial o de producciéon. En este caso una
compafia desarrolla un sistema o método y lo transfiere junto con las
marcas y nombres comerciales. La mayor parte de franquicias en
México y en el mundo son de este tipo

¢) Franquicias de distribucion exclusiva, basada en productos
exclusivos.

3 “En cuanto al origen de las franquicias que operan en México, las empresas con
franquiciantes de Estados Unidos de América, representan cerca del 49%; empresas
confranquiciantes de México, aproximadamente el 46 %; con origen en Francia el 2%; de
origen espafiol el 1% y de otros paises el 1%". Arce Gargollo, Japieit, nota 30, p. 11.

34 www.unidroit.org.

35 Arce Gargollo, Javielp. cit.,nota 30, p. 15.
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Las principales obligaciones del franquiciante y del franquiciatario son:

Del franquiciante Del franquiciatario

1. Conceder la licencia de uso de marcal. Usar las marcas.
2. Autorizar el uso de nombre y avisos 2. Usar los nombres y avisos comer-

comerciales. ciales, y explotar las patentes.
3. Concesion para la explotacion de3. Situar el establecimiento con apro-
patentes. bacion del franquiciante.

4. Proveer la tecnologia, proporcionar4. Cumplir con los requerimientos de
la asistencia técnica y demdas cono- usoy aplicacién de los conocimien-

cimientos técnicos: tos técnicos.
— Proporcionar informacion oraly 5. Cumplir todas las especificaciones
escrita. sobre la organizacion del negocio:
— Entregar manuales. — Seguiry completar los programas.
— Proporcionar capacitacién y en-  — Preparar y seguir los sistemas.
trenamiento. — Contratar determinada clase de
— Prestar asistencia técnica y toda personal.
clase de asesoria Gtil y necesaria  — Mantener el minimo de horas.
para el franquiciatario, para la  — Reacondicionar y renovar perio-
aplicacién de la tecnologia. dicamente el local.
— Determinar estandares de calidad. — Adquirir del franquiciante o de
— Proporcionar informacién sobre determinados proveedores.
el estado que guarda la empresa. — Vender a los precios o condicio-
5. Otorgar exclusividad. nes que sefale el franquiciante.

6. Responder por el incumplimiento en 6. Pagar la contraprestacion.
calidad, cantidad o defectos de los7. Entregar informes financieros y

bienes suministrados. contables.
7. Otras obligaciones: 8. Guardar el secreto industrial.
— Proveer las mercancias. 9. No vender o explotar otros produc-
— Obligaciones propias de un su-  tos o servicios.
ministrador. 10. No ceder, traspasar o sublicenciar.
— Realizar la publicidad. 11. Cooperar con los gastos de pu-
— Financiar al franquiciatario. blicidad.

12. Aceptar inspecciones.

13. Inscribir el contrato.

14. Descontinuar el uso de la franqui-
cia a la terminacion del contrato.
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Respecto a los derechos del franquiciante y del franquiciatario, muchos
de ellos han quedado establecidos en las obligaciones que se han enumera-
do, mientras que para el franquiciatario es una obligacion, para el franqui-
ciante significa un derecho y viceversa, pero entre los principales derechos
de cada una de las partes se pueden resaltar los siguientes:

Para el franquiciante:

1. Derecho a cobrar las regalias.

2. Derecho a cobrar una cuota inicial por otorgar una franquicia.

3. Derecho de inspeccionar, supervisar y conocer con detalle la opera-
cion y desarrollo de la explotacién de la negociacién por parte del
franquiciatario durante la vigencia del contrato.

Para el franquiciatario:

1. Derecho a usar las marcar, nombres y avisos comerciales, asi como
explotar las patentes.

2. Derecho a recibir asistencia técnica por parte del franquiciante.

3. Derecho a usar la tecnologia y demas conocimientos técnicos para la
operacién de la unidad franquiciada.

Este tipo de contratos estan sujetos a la regulacion de la Ley Federal de
Competencia Econémica, ya que se trata de contratos que tienen por objeto
la “produccion, procesamiento, distribucién y comercializacion de bienes 'y
servicios"® Se considera por la ley que “la distribucién exclusiva de bienes
y servicios” puede ser una practica monopdlica relativa, si el franquiciante
llegara a tener un “poder substancial sobre el mercado relevanteh
estos casos, la Comision Federal de Competencia Econémica puede inter-
venir, si de algiin modo se esté en los supuestos de practicas monopdlicas.

Las principales clausulas que debe contener el contrato de franquicia
son las relativas a:

» El otorgamiento del uso y explotacion del sistema de franquicia. Se
deben especificar los elementos que forman parte del sistema de fran-
quicia, ademas de los derechos de propiedad intelectual que otorgara
al franquiciatario; patentes, marcas, avisos y nombres comerciales,
conocimientos técnicogijow how.

3% Articulo 8o. de la LFCE.
57 Articulos 9o. fraccion 111, 10 fraccion I, 11y 12 de la LFCE.

DR © 2003. Universidad Nacional Auténoma de México - Instituto de Investigaciones Juridicas



Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Juridica Virtual del Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://goo.gl/WiHTUU

DERECHO DE LA COMPETENCIA ECONOMICA EN MEXICO 251

» Suministro de mercancias y proveedores. En esta clausula se debe pactar
la forma en que se suministraran las mercancias, especificando su ca-
lidad y la periodicidad de los suministros.

« Asistencia técnica. Se debe especificar la forma y los métodos por los
gue puede obtener asistencia técnica el franquiciatario, relativas a ca-
pacitacion y entrenamiento, desarrollo y actualizacién de manuales,
mercadotecnia, administracion y finanzas, etc.

» Condiciones de supervision e inspeccién y asesorias del franquiciante
al franquiciatario. Se fijan las condiciones de supervisién, inspeccion
y asesorias que periddicamente realizara el franquiciante al local del
franquiciatario, con la finalidad de verificar que se cumplan los estanda-
res de calidad y servicio establecidos en la franquicia. Se debe especi-
ficar la periodicidad y los aspectos que seran materia de verificacion.

« Territorialidad. El franquiciante otorga al franquiciatario un territorio
donde ejerce su exclusividad, delimitado bajo algun criterio territorial
0 de mercado.

* Vigencia del contrato. Se establece en funcién del tipo de franquicia
de que se trate y en su establecimiento debe tenerse en cuenta el tiempo de
recuperacion de la inversion, el cual es variable en cada caso de franquicia.

* Reportes, cuentas y datos del negocio del franquiciatario. Se establece
la obligacion del franquiciatario de suministrar reportes periédicos de
cuentas, datos y estados financieros del negocio, que tienen como fi-
nalidad que el franquiciante pueda realizar el calculo de las regalias o
que verifique que el pago que recibi6 por dicho concepto sea correcto.

» Manual de operacion de la franquicia. EI manual de operacion de la
franquicia es el documento que contiene las especificaciones del nego-
cio a franquiciar (operaciones, procedimientos administrativos, merca-
dotecnia, imagen corporativa, instalaciones y equipamiento, recursos
humanos, etc.). En esta clausula se debe establecer el compromiso del
franquiciante de otorgar dicho manual al franquiciatario, quien a su vez
se comprometera a devolverlo al término de la vigencia del contrato.

» Publicidad. Con objeto de mantener la imagen y prestigio de la marca
del franquiciante, es comun que se acuerde que el franquiciatario sélo
haré uso de los materiales publicitarios elaborados o aprobados por el
franquiciante.

Ademdas de todas estas clausulas se suele incorpoaauerdo de no
competenciaSe trata de un compromiso que asume el franquiciatario de
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que una vez terminada la vigencia del contrato, no podra dedicarse a la
misma actividad en un radio de distancia y por un periodo de tiempo determi-
nado. En principio podemaos afirmar que dicha clausula es inconstitucional,
ya que contraviene lo dispuesto por el articulo 50. de la ley suprema, rela-
tivo a la libertad de trabajo. Segun Enrique Gonzéalez Calvillo, si el franqui-
ciante se presenta a demandar el cumplimiento de la obligacién de no com-
petir a cargo del franquiciatario, un juez dificiimente le dara la razén, ya
que de acuerdo con el articulo 50. constitucional es una prohibicion ilicita.

Esta clausula es una de las mas importantes en el contrato de franquicia,
tiene por objeto preservar a la franquicia misma, ya que de no incluirla,
todos los franquiciatarios esperarian que terminara la vigencia del contrato
y podrian seguir utilizando Ehow howsin pagar por dichos conocimien-
tos, tendria que cambiar las marcas y los nombres comerciales, pero aun asi
seria una conducta anticompetitiva.

En el informe 93-94, la comisién manifiesta su postura respecto a las
clausulas de no competir en los siguientes términos:

Es comun que en los contratos de compraventa de activos o de acciones las
partes pacten que el vendedor quede obligado a no realizar actividades o
inversiones dentro del mismo mercado relevante en el que opera la contra-
parte. Después del analisis de varios casos planteados a esta Comision se ha
considerado que dichas clausulas no necesariamente contravienen lo dis-
puesto por la Ley Federal de Competencia Econdmica. En términos genera-
les puede concluirse que los acuerdos de no competir seran validos, desde la
perspectiva de competencia, siempre y cuando estén limitados en cuanto a
las personas que queden obligadas, en el &mbito espacial en el que rige la
disposicidn, los productos o servicios a que se refiere, y el tiempo durante el
cual estard vigente la obligacion. Estos ultimos elementos se analizan caso
por caso, considerando la estructura y los competidores en cada uno de los
mercados?

% Cofeco,Informe 93-94p. 29.
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