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CONTRATOS DE LICENCIA Y/O FRANQUICIA

Carlos MUGGENBURG

SuMARIO: 1. Naturaleza. 11. Caracteristicas. 111. Clausulas particulares.

1. NATURALEZA

Los contratos atipicos (no regulados) llamados de licencia y/o franquicia
tienen como objeto la concesion de explotacion de derechos de propie-
dad intelectual o inmaterial sean estos ultimos protegidos mediante acto
de autoridad' (otorgamiento gubernamental de un monopolio de explota-
cion de signos distintivos) o no (secretos comerciales e industriales)? que
otorga el licenciante y/o franquiciante al licenciatario o franquiciatario.

1. Arrendamiento de bienes muebles

Los contratos de licencia y/o franquicia como atipicos que son deben
igualarse o asimilarse a otros de naturaleza analoga.’ Cuando su materia

I Articulo 20. fraccién V de la Ley de la Propiedad Industrial. “Esta ley tiene por ob-
jeto: proteger la propiedad industrial mediante la regulacion y otorgamiento de patentes
de invencion, registros de modelos de utilidad, disefios industriales, marcas, y avisos co-
merciales, publicacion de nombres comerciales; declaracion de proteccion de denomina-
ciones de origen, y regulacion de secretos industriales”.

2 Articulo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. “Se considera secreto industrial a
toda informacion de aplicacion industrial o comercial que guarde una persona fisica o
moral con carécter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja com-
petitiva o econdémica frente a terceros en la realizacion de actividades econdmicas y res-
pecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confi-
dencialidad y el acceso restringido a la misma. La informacion de un secreto industrial
necesariamente debera estar referida a la naturaleza, caracteristicas o finalidades de los
productos; a los métodos o procesos de produccion; o a los medios o formas de distribu-
cion o comercializacion de productos o prestacion de servicios”.

3 Articulo 1858 del Cédigo Civil Federal. “Los contratos que no estan especialmente
reglamentados en este cddigo, se regiran por las reglas generales de los contratos, por las
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u objeto la constituyan derechos reconocidos por acto de autoridad, tales
como marcas 0 patentes por ejemplo, estaremos hablando de derechos
que conforme a la legislacion mexicana son bienes muebles* y cuando se
concede el uso y goce de bienes muebles se habla del alquiler o arrenda-
miento de bienes muebles.’ Luego las disposiciones del Coédigo Civil
que regulan el arrendamiento de bienes muebles les resultan aplicables a
los contratos de licencia y/o franquicia.

2. Prestacion de servicios

Cuando su materia esta constituida, ademas, por servicios de asesoria
y capacitacion por ejemplo, estaremos en presencia de un contrato de
prestacion de servicios® y seran entonces las disposiciones legisladas re-
lativas a dicho contrato las que regularan la relacion contractual.

3. Conclusion parcial

Lo anterior resulta particularmente importante porque, primero y mas
importante, en todos aquellos aspectos del contrato de licencia y/franqui-
cia que las partes sean omisas, supletoriamente, se aplicaran las disposi-
ciones de ley de los contratos de arrendamiento de bienes muebles y de
prestacion de servicios.” En segundo lugar, se deberan, ademas, tomar en
cuenta aquellas disposiciones legales que tengan el caracter de orden o
interés publico® que no s6lo no admiten pacto de las partes en contrario,

estipulaciones de las partes y, en lo que fueron omisas, por las disposiciones del contrato
con el que tengan mas analogia de los reglamentados en este ordenamiento”.

4 Articulo 754 del Codigo Civil Federal. “Son bienes muebles por determinacion de
la ley..., los derechos... que tienen por objeto cosas muebles...”.

Articulo 758. “Los derechos de autor se consideran bienes muebles”.

5 Articulo 2459 del Codigo Civil Federal. “Son aplicables al arrendamiento de bienes
muebles las disposiciones de este titulo que sean compatibles con la naturaleza de esos
bienes”.

6 Articulo 2606 del Codigo Civil Federal. “El que presta y el que recibe los servicios
profesionales pueden fijar, de comun acuerdo, retribucion debida por ellos”.

7 Articulo 1858 del Cédigo Civil Federal, op. cit., nota 3.

8 Articulo 8o. del Codigo Civil Federal. “Los actos ejecutados contra el tenor de las
leyes prohibitivas, o de interés publico seran nulos, excepto en los casos en que la ley or-
dene lo contrario”.
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sino que se aplican inclusive en contra de su voluntad, para en la medida
de lo posible contrarrestar estos efectos no deseados o al menos miti-
garlos.

II. CARACTERISTICAS

a) Atipico: Como ha quedado dicho, por no ser el contrato de licencia
y/o franquicia un contrato regulado en la ley, califica como atipico, y por
ello le resultan aplicables las disposiciones legales de los analogos a éste.

b) Mixto: Usualmente, la materia de estos contratos estd constituida
tanto por el derecho a usar signos distintivos y secretos comerciales o in-
dustriales, sino es que inclusive patentes; pero ademas se prestan servi-
cios de asesoria y capacitacion o entrenamiento en las técnicas de opera-
cion de la licencia y/o franquicia respectiva.

Por ello, como se indica, se estara en presencia de dos contratos tipi-
cos juntos; por un lado de arrendamiento de bienes muebles (derechos
inmateriales, signos distintivos, innecesarios y/o secretos comerciales) y
por el otro de prestacion de servicios (asesoria, capacitacion, etcétera).

¢) Bilateral: Generalmente, se trata de un contrato bilateral, pues el li-
cenciante o franquiciante se obliga por una parte a conceder el uso y go-
ce del bien inmueble (signo distintivo y/o invencidon y/o secreto comer-
cial) y/o asesorar o capacitar, y el licenciatario se obliga por su parte a
utilizar esos derechos en el desempefio de sus actividades empresariales;
lo es, generalmente también, porque el licenciatario y/o franquicitario o
bien se obliga a pagar una contraprestacion (llamada generalmente rega-
lia) o a mantener en forma confidencial la informacion recibida y a infor-
mar de cualquier violacion de los derechos exclusivos del licenciante.

Sin embargo, la bilateralidad no es de la esencia del contrato, s6lo lo
es de su naturaleza.

d) Oneroso: Como se explico anteriormente, la contraprestacion eco-
némica (generalmente llamada regalia) no es de la esencia del contrato,
pero si de su naturaleza.

e) Intuitu personae: Esta es una caracteristica esencial de este contra-
to. Son por una parte, las capacidades técnicas del licenciante o franqui-
ciante las que toma en cuenta el licenciatario para contratar con ¢él. Tam-
bién lo es por lo que respecta al licenciatario/franquiciatario, ya que
(salvo en los contratos en que se autoriza la concesion de sublicencias o
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franquicias) el licenciatario/franquiciatario se obliga a operar ¢l mismo o a
involucrarse personalmente en la operacion del negocio en el que se usa-
ran los derechos y servicios recibidos.

/) Principal: Siempre es un contrato principal, salvo que pudiera estar
subordinado a un contrato principal al que convencionalmente lo hu-
bieran subordinado las partes. Es decir, no es un contrato que por su
esencia dependa de otros, como lo seria un contrato preparatorio o uno
de garantia.

g) Definitivo: También es por su esencia un contrato definitivo, salvo
que s6lo de manera convencional, las partes acordaran que el uso de los
derechos inmateriales y la asesoria se conferiran temporalmente a prue-
ba, por ejemplo, de que se acepten por el licenciatario o se logren deter-
minados resultados para celebrar el definitivo, cuya materia u objeto
principal serian tales derechos,? en cuyo caso se celebraria el definitivo.

h) Tracto sucesivo: Es igualmente en su esencia, como lo es en el de
arrendamiento al menos, si no es que también lo sea en el de servicios,
un contrato de tracto sucesivo. Ello es relevante, particularmente, para el
caso de su terminacion anticipada sea por rescision, quiebra u otro caso,
pues los efectos, algunos de ellos juridicos y materiales, no son resti-
tuibles en el primer caso y puede ser necesario continuar con el mismo
aun después de acordada la quiebra.

i) Mercantil: Es un contrato por esencia mercantil, pues lo celebran
comerciantes y por ello se reputa mercantil.!?

) Elementos personales: El franquiciante o licenciante debe tener ade-
mas de la capacidad general para contratar, la capacidad juridica especial
de tener el derecho de disponer de los derechos inmateriales (conceder su
uso) y la capacidad técnica para prestar los servicios de asesoria.

k) Elementos reales: Los constituyen los derechos inmateriales, bienes
muebles, reconocidos como tales por la autoridad (invenciones y signos
distintivos o patentes y marcas) y el derecho de uso y explotacion de és-
tos. Lo mismo sucede con los servicios de asesoria y capacitacion que se
proveeran al licenciatario o franquiciatario, y aunque en este caso, la
cesacion del uso o devolucion por licenciatario a la terminacion del con-

9 Articulo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, op. cit., nota 1.

10° Articulo 75 del Cédigo de Comercio. “La ley reputa actos de comercio”: XXI. “Las
obligaciones entre comerciantes y banqueros, si no son de naturaleza esencialmente
civil”.
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trato presenta problemas juridicos particulares que derivan de los hechos
mismos y de la falta de reconocimiento oficial registral (por ejemplo, co-
mo sucede mediante registro ante la autoridad en el caso de marcas y
otorgamiento de monopolio de explotacion en el de patentes) de los co-
nocimientos y métodos de operacion del licenciate como tales.!!

/) Elementos Formales. Inscripcion: Por su esencia no es un contrato
formal. Practicamente si lo es, no sélo porque su complejidad y falta de
regulacion en ley hace desaconsejable dejarlo a nivel verbal, sino porque
se requiere de su inscripcion en el caso de derechos reconocidos guber-
namentalmente conforme al derecho administrativo, para que produzca
efectos frente a terceros;'? es decir, para que les sea punible a éstas.

m) Conclusion Parcial: Es esencialmente atipico, intuitu personae,
mercantil y principal; por su naturaleza es mixto, bilateral, oneroso y de-
finitivo.

ITII. CLAUSULAS PARTICULARES

a) Aplicabilidad de la Ley de la Propiedad Industrial: No obstante que
la aplicabilidad del derecho comun (Codigo Civil)'? resulta fundamental
por ser un contrato atipico, la aplicabilidad de la Ley de la Propiedad
Industrial es aun mas importante porque las instituciones tales como las
invenciones, signos distintivos y secretos comerciales estan regulados por
esta ultima, y existen juridicamente solo en la medida en que en principio
estén reconocidos por acto de autoridad que satisfagan los requisitos de es-
ta ley, inclusive para su sobrevivencia, efectos y proteccion efectiva.

11 Articulo 142 de la Ley de la Propiedad Industrial. “Existira franquicia, cuando con
la licencia de uso de una marca se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione
asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bie-
nes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y
administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad,
prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue”.

12 Articulo 136 de la Ley de Propiedad Industrial. “El titular de una marca registrada o
en tramite podra conceder, mediante convenio, licencia de uso a una o mas personas, con
relacion a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca.
La licencia debera ser inscrita en el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio
de terceros”.

13 Articulo 20. del Codigo de Comercio. “A falta de disposiciones de este ordenamien-
to y las demas leyes mercantiles, seran aplicables a los actos de comercio las del derecho
comun contenidas en el Codigo Civil aplicable en materia federal”.
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b) Aplicacion de otras leyes, incluyendo las de otros paises: Con ex-
cepcion de las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial y las de
las leyes contractuales mercantiles y civiles que resulten ser de orden pu-
blico, no existe otra limitacién que impida la aplicacion de la ley extran-
jera a estos contratos, inclusive en materia de competencia judicial.

¢) Pagos en moneda extranjera: La Ley Monetaria mexicana estable-
ce!* como principio general, practicamente absoluto, que los pagos pac-
tados en moneda nacional, se solventardn en pesos mexicanos cuando el
lugar de pago acordado sea en el territorio de los Estados Unidos Mexi-
canos. Esto habia implicado, tradicionalmente, el riesgo de pérdidas para
una y otra parte dependiendo de la moneda de pago acordada y del mo-
mento en que una devaluacion se presentara, es decir, si ya se hizo liqui-
do o no el adeudo.

d) Impuesto: La Ley mexicana del Impuesto sobre la Renta prevé co-
mo realidad general un impuesto del 15% retenible sobre regalias, y del
40% en otros casos como es el de otros pagos por conocimientos y expe-
riencias que no sean regalias.

No obstante ello, en virtud de que México tiene tratados para evitar la
doble tributacion, en contratos internacionales la tasa de retencion se re-
duce generalmente al 10% o bien por virtud de asi haberse pactado en
ellos dicha tasa, o por aplicacion de la “clausula de nacion mas favoreci-
da”. Ademas, debe considerarse que la mayoria de tales tratados contem-
plan el concepto de “beneficios empresariales” que hace que ingresos de-
rivados de tal concepto no se graven en el pais fuente, aunque ello tenga
el problema de que debe de tratarse de conocimientos que no tengan
originalidad, lo cual por regla general es contradictorio con el caracter
generalmente “Gnico” y de “satisfaccion individualizada” con el que ge-
neralmente se impregna a los conocimientos y a la informaciéon que pro-
porciona el licenciante/franquiciante.

e) Territorios exclusivos: Las clausulas de limitacion territorial tan co-
munes en estos contratos deben ser evaluadas a la luz de las leyes en ma-

14 Articulo 8o. de la Ley Monetaria. “La moneda extranjera no tendré curso legal en la
Republica, salvo en los casos en que la ley expresamente determine otra cosa. Las obli-
gaciones de pago en moneda extranjera contraidas dentro o fuera de la Republica, para
ser cumplidas en ésta, se solventaran entregando el equivalente en moneda nacional al ti-
po de cambio que rija en el lugar y fecha en que se haga el pago”.
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teria de competencia econémica o de monopolios!> que, generalmente,
las prohiben al calificarlas como practicas monopolicas relativas o verti-
cales. La identificacion de ganancias de eficiencia o justificacion de las
mismas es indispensable para evitar su impugnacion.

f) Clausulas de limitacion o prohibicion de competencia:'® Ademas de
las ganancias de eficiencia o justificacion, y que en el caso del propio
monopolio de explotacion que la ley reconoce a los derechos de propie-
dad industrial, matizan estas prohibiciones generalmente.

g) Fijacion de precios:!” También en este caso habria que tomar en
cuenta que la prohibicion relativa de imposicion de precios calificada co-
mo practica monopdlica relativa, puede establecerse siempre y cuando se
trate solamente de precios sugeridos por ejemplo.

h) Limitacion de fuentes de abastecimiento: Estas practicas son comu-
nes en contratos de licencia y franquicia, y su proposito es por un lado
evitar que el producto y/o servicio del licenciante/franquiciante pueda
“contaminarse” con elementos ajenos incluso de la competencia y que el
competidor pueda tener acceso a informacién confidencial del propio li-
cenciante; estan prohibidas por las leyes de competencia o antimonopo6-

15 Articulo 10 de la Ley Federal de Competencia Econémica. “Sujeto a que se com-
prueben los supuestos a que se refieren los articulos 11,12 y 13 de esta ley, se consideran
practicas monopolicas relativas a los actos, contratos, convenios o combinaciones cuyo
objeto o efecto sea o pueda ser desplazar indebidamente a otros agentes del mercado, ex-
clusivas a favor de una o varias personas, en los siguientes casos’:

1. Entre agentes economicos que no sean competidores entre si, la fijacién, imposi-
cion o establecimiento de la distribucion exclusiva de bienes o servicios, por razon de su-
jeto, situacion geografica o por periodos de tiempo determinados, incluidas la division,
distribucion o asignacion de clientes o proveedores; asi como la imposicion de la obliga-
cion de no fabricar o distribuir bienes o prestar servicios por un tiempo determinado o
determinable”.

16 Articulo 28 parrafo noveno de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Me-
xicanos. “Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo
se concedan a los autores y artistas para la produccion de sus obras y los que para el
uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de algu-
na mejora”.

17 Articulo 10 de la Ley Federal de Competencia Econémica. “Sujeto a que se com-
prueben los supuestos a que se refieren los articulos 11,12 y 13 de esta ley, se consideran
practicas monopolicas relativas los actos, contratos, convenios 0 combinaciones cuyo ob-
jeto o efecto sea o pueda ser desplazar indebidamente a otros agentes del mercado, impe-
dirles sustancialmente su acceso o establecer ventajas exclusivas a favor de una o varias
personas, en los siguientes casos”:

II. La imposicioén o demas condiciones que un distribuidor o proveedor debe obser-
var al expender o distribuir bienes o prestar servicios”.
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licas.!® Sin embargo, tanto en este caso como en otros, las ganancias de
eficiencia y la participacion en el mercado relevante de manera determi-
nante por el licenciante/franquiciante o licenciatario/franquiciatario, cons-
tituyen elementos a considerar que matizan la prohibicion.

i) Conclusién parcial: La aplicacion de la ley extranjera en contratos
internacionales de licencia y/o franquicia esta permitida, pero la legisla-
cion nacional constituye una limitacion tratdndose de normas de interés u
orden publico.

I8 Articulo 10 de la Ley Federal de Competencia Econémica. “Sujeto a que se com-
prueben los supuestos a que se refieren los articulos 11,12 y 13 de esta ley, se consideran
précticas monopolicas relativas los actos, contratos, convenios 0 combinaciones cuyo ob-
jeto o efecto sea o pueda ser desplazar indebidamente a otros agentes del mercado, impe-
dirles sustancialmente su acceso o establecer ventajas exclusivas a favor de una o varias
personas, en los siguientes casos”:

1. Entre agentes economicos que no sean competidores entre si, la fijacion, imposi-
cion o establecimiento de la distribucion exclusiva de bienes o servicios, por razon de su-
jeto, situacion geografica o por periodos de tiempo determinados, incluidas la division,
distribucion o asignacion de clientes o proveedores, asi como la imposicion de la obliga-
cion de no fabricar o distribuir bienes o prestar servicios por un tiempo determinado o
determinable”.
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