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I. EVOLUCION DEL MARCO JURIDICO

Tradicionalmente las licencias de marcas y las franquicias han sido
tratadas por la ley en México como contratos de una misma naturale-
za.' La ley ha asimilado a los contratos de licencia y a los de franqui-
cia, sin tomar en consideraci6n sus caractersticas especificas. Esta
asimilaci6n constituy6 el mayor obstdculo para el desarrollo comer-
cial de las franquicias con anterioridad a la década de 1990, entre
otras razones por la prohibicién a las partes para convenir cldusulas
de confidencialidad que tuvieran una duracién mayor a 10 afios o
que obligaran a los franquiciatarios a comprar SUmMInIStros para la
operacién de la franquicia, de fuente de abastecimiento que no fuera
aprobada por el franquiciante.

' Ver del mismo autor “Liberacién del régimen legal de las franquicias en Méxic;:".
publicado en la Revista de Investigaciones Juridicas de la Escuela Libre de Derecho,
nim. 14, México, 1990.
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La posicién anterior, asi como el cardcter extremadamente limita-
tivo de la voluntad de las que predominé en la legislacién vigente
durante la década de 1980, sufre un cambio dréstico con la abroga-
cién de la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de
Tecnologia y el Uso de Explotacién de Patentes y Marcas y su Re-
glamento, y la abrogacién de la Ley de Invenciones y Marcas, con
motivo de la iniciacién de vigencia de la Ley de Fomento y Protec-
cién de la Propiedad Industrial y sus muy importantes modificacio-
nes llevadas a cabo en la segunda mitad de 1994, incluyendo el cam-
bio en el nombre mismo de la ley, al de Ley de la Propiedad Industrial.
Dicho cambio tuvo por efecto devolver a las partes en el contrato de
franquicia el poder negociar sus propios términos.

Las severas restricciones impuestas por la ley a las partes en los
contratos de licencia y franquicia y el amplisimo poder discrecional
otorgado a las autoridades para aprobar cada uno de dichos contra-
tos, habia sido la consecuencia de la politica de “sustitucién de im-
portaciones” seguida por el gobierno mexicano hasta el comienzo de
la década de 1990. Los principios generales de la ley aplicables a
todo contrato y las disposiciones legales aplicables en relacién con
usuarios autorizados de marcas de producto y de servicio, fueron a
partir de entonces el dnico marco legal de referencia aplicable en la
negociacién y preparacion de los contratos de franquicia.

Al final de junio de 1991 y aun més a principios de agosto de 1994
el principio de libertad contractual fue restablecido casi por comple-
to; obviamente, al igual que en otros casos, disposiciones generales
de la ley principalmente aplicables en materia de contratos debieron
seguir siendo tomadas en cuenta. Definir cudndo dichas disposicio-
nes generales eran de orden puiblico y cudndo de cardcter permisivo
se volvié entonces un asunto de vital importancia. Ademds, la falta
de disposiciones contractuales especificamente aplicables a contra-
tos de franquicia, hizo incuestionable la aplicacién de las disposicio-
nes de contratos andlogos, tales como el alquiler o arrendamiento de
bienes muebles y del contrato de prestacién de servicios.

Los contratos de franquicia, incluyendo las disposiciones corres-
pondientes al licenciamiento de marca, continuaron siendo materia
de registro gubernamental, a efecto de que los mismos tuvieran efec-
tos en perjuicio de terceros, especificamente con respecto a las mar-
cas. La anterior flexibilizacién no fue tan avanzada como para elimi-
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nar el registro obligatorio que aunque fue entonces simplificado,
continué y continda existiendo, debido a que siempre que hay una
licencia de marca, materia de un contrato de franquicia, el contrato
debe ser registrado en la misma forma que en el caso de cualquier
contrato de licencia de marca.?

11. EVOLUCION ECONOMICA

El ingreso de México al GATT, a finales de la década de 1980 y al
Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN), en 1994 hizo
que las empresas de franquicia de Estados Unidos identificaran opor-
tunidades en un mercado que entonces empezaba a ser regido por los
principios legales mds acordes con las précticas internacionales.
Ademds, la recesién de la economia de Estados Unidos, a principios
de 1a década de 1990, fue otro factor que, a partir de entonces, moti-
v6 que los negocios de franquicia identificaran en el mercado mexi-
cano una manera de mantener su crecimiento en el extranjero, que se
habia visto limitado por restricciones econémicas propias de su mer-
cado interno. Complementariamente, los empresarios mexicanos vie-
ron en los negocios de franquicia de Estados Unidos no tinicamente
una nueva oportunidad, sino ademds un mecanismo de defensa ante
el riesgo de llegar a ser desplazados por compaiifas mds evoluciona-
das en el campo de los negocios de franquicia. .

El exceso en la demanda de franquicias de Estados Unidos por
parte de empresarios mexicanos para su reventa prir}cipalmente, m_as
que el desarrollo de las mismas mediante la aponac1'6n c?e su trabajo,
como lo requiere la naturaleza del propio contrato infutlu personae,
y el incremento en los precios de las franquicias resultante de dicha
demanda excesiva, fueron un obstéculo importante para ;l dpsarrollo
apropiado del mercado mexicano y constituyeron las prmc'lp.ales ra-
zones del fracaso de muchos negocios de franquicia en Mexlcq.

La crisis de la economia mexicana al inicio de 1995y especn.ﬁca-
mente las caracteristicas descritas del entonces nacignte negocio de
las franquicias en México, tales como la competencia excesiva 'y su

2 EJ articulo 142 de la Ley de la Propiedad Industrial 'eslablec.e que ademds d;: los
conocimientos técnicos, una marca de producto o de servicio constituyen el objeto de un

contrato de franquicia.
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vinculacién con los consumidores de alto nivel econémico, asi como
la subsecuente y continua reduccion general del poder adquisitivo,
caracterizaron al mercado de los negocios de franquicia mexicanos
en la primera mitad de la década de 1990. La segunda mitad de esta
década se caracterizé por un mercado de franquicias mucho mads es-
table en el que las ventas a través de negocios de franquicias crecie-
ron enormemente, asi como el empleo en los mismos, lo cual contri-
buyé, en forma importante,’ en la oferta de trabajo en el pais. En este
lapso, varios negocios ya maduros se convirtieron en franquicia como
una forma de crecimiento y el nimero de franquicias mexicanas de-

sarrolladas creci6 de unas cuantas hasta ocupar aproximadamente el
57% del mercado.

III. ASPECTOS CONTRACTUALES PRINCIPALES

Entre los aspectos contractuales mds importantes relacionados con
los contratos de franquicia se encuentra la cancelacién de la inscrip-
ci6én de los mismos en el Instituto Mexicano de la Propiedad Indus-
trial (IMP1),* 1a cual debe ser solicitada conjuntamente por el franqui-
ciante y el franquiciatario o mediante una sentencia judicial que asi
lo ordene al propio IMPIL.

Una mera notificacién de terminacién por el franquiciante al fran-
quiciatario o una solicitud unilateral de cancelacién dirigida al IMPI
exclusivamente por el franquiciante, no tendrd efecto legal alguno
por cuanto al IMPI se refiere. Es por ello que se vuelve de gran impor-
tancia lograr cancelar dicho registro tan pronto como la relacién con-

3 Asociacién Mexicana de Franquicias 1996, Directorio Segundo Semestre, muestra
que las ventas de franquicias crecieron a més del doble y las ventas a través de negocios
de franquicias alcanzaron un valor de 4 mil millones de délares, en tanto que mds del
15% de las ofertas de trabajo de la economia mexicana fueron hechas por negocios de
franquicia.

4 Los articulos 136 y 142 de la Ley de la Propiedad Industrial establecen que el registro
de los contratos de franquicia y de los contratos de licencia de marca en el IMPI es obliga-
torio para que surtan efectos en contra de terceros. Por su parte, el articulo 138 establece
que la cancelacion de la inscripcién de una licencia procederd en los siguientes casos:

1. Cuando la soliciten conjuntamente el titular de la marca y el usuario a quien se le
haya concedido la licencia.
I Por nulidad, caducidad o cancelacién del registro de marca o cuando se trate de

marcas en trdmite y no se obtenga el registro de las mismas.
1. Por orden judicial.
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tractual es terminada; en caso contrario, cualquier solicitud de decla-
racion de infraccion en contra de un franquiciatario para impedir
que siga utilizando la o las marcas hasFa entonces licenciadas, no
puede ser intentada. El tratamiento propio de esta cuestion por anti-
cipado resulta esencial, ya que tratar de obtener la confirmacién de
la terminacién de la relacion contractual por escrito, por el franqui-
ciatario, una vez que dicha relacién contractual se ha deteriorado es
generalmente muy dificil o practicamente imposible y tener que pre-
sentar una demanda en los tribunales para obtener una resolucién
que confirme dicha terminacién, puede tardar hasta dos afios, parti-
cularmente si el franquiciatario se inconforma con todas y cada una
de las resoluciones judiciales del tribunal que conozca del asunto,
tanto con las de trdmite como con las de fondo.

La inclusion de cldusulas que faculten al franquiciante para llevar
acabo la cancelacion de la inscripcion de contratos de franquicia por
medio de un poder irrevocable otorgado por el franquiciatario al mo-
mento de celebrar el contrato de franquicia o que establezcan una pena
convencional diaria a cargo del franquiciatario que no deje de usar la
marca franquiciada o licenciada al término del contrato, parecen ser
las recomendaciones més efectivas. El empleo de lenguaje apropia-
do al efecto es fundamental para evitar que dicho poder irrevocable o
la pena convencional puedan ser considerados nulos en virtud de la
complejidad de su naturaleza juridica. .

Por otra parte, la garantia constitucional de libertad de trabajo cons-
tituye una restriccion a ser considerada en la elaboraciéq de qléusu-
las obligaciones de confidencialidad y de no competir a incluirse en
un contrato de franquicia y por lo mismo deben vincularse a los con-
ceptos de secretos industrial y comercial y a la forma como los mis-
mos se regulan en la ley, para lograr que tales obligaciones puedan
ser vdlidas y hacerse efectivas. Debe cuidarse que el lenguaje utilizado
en los contratos de franquicia, en lo relativo a secretos industriales y
comerciales, quede apropiadamente redactado para poder probar even-
tualmente la intenci6n del infractor de causar dafio al propietario del
secreto u obtener un beneficio al que no se tiene derecho, para el caso
de que se tenga que presentar una denuncia pepgl en contra del fraq-
quiciatario.’ Otro mecanismo que se puede utilizar para que la obli-

S Ver articulo 223, fracciones i1, 1V y V de la Ley de la Propiedad Industrial.
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gacion de no competir sea valida y pueda hacerse efectiva, lo consti-
tuyen las penas convencionales pagaderas por el franquiciatario en
caso de incumplimiento de dicha obligacién. En este caso, existe el
riesgo de que la sentencia que haga efectiva una pena convencional
pueda llegar a ser considerada en dltima instancia violatoria de la;
garantia constitucional del libre trabajo por un juez de amparo; el
uso creativo del lenguaje que haga medible la pena convenciom;l
aplicable en la préctica al presentarse la violacién de la obligacién
de.no competir por el franquiciatario, son factores que deben de ser
cuidadosamente evaluados al redactar los contratos de franquicia

La inclusién de cldusulas que permitan determinar el tipo de ca;n-
bio y la manera de hacer la conversién a moneda extranjera, cuando
las obligaciones de pago deban cumplirse en esta Gltima, son reco-
men_dables, para evitar pérdidas que se pudieren derivar de las fluc-
tuaciones cambiarias o de discrepancias en su determinacion, y para
verificar que el importe adeudado ha sido calculado correctamente.
Como es bien sabido el lugar de pago en cualquier otro tipo de mo-
neda distinta al Peso de los Estados Unidos Mexicanos, debe conve-
nirse para ser efectuado fuera del territorio de los Estados Unidos
Mexicanos, para que dicha obligacién sea eficaz.

Es fundamental prever de antemano las consecuencias fiscales deri-
vadas de contratos internacionales de franquicia relacionadas con pa-
gos y reembolsos. Ello no sélo evitard sorpresas desfavorables, debi-
do a que las leyes fiscales mexicanas requieren al franquiciatario
retener el impuesto aplicable cuando se efectiian pagos a un franqui-
ciante no fgsidente en los Estados Unidos Mexicanos, sino que ade-
mads permitird una estructuracion fiscal apropiada del contrato. En la
actualidad, ha sido reducida la tasa del impuesto sobre la renta y se
ha redefinido el concepto de asistencia técnica que se distingue del
de regah‘:_i y del de los pagos por conocimientos técnicos; todo ello, de
conformidad con los tratados para evitar la doble tributacién.® Por

‘' Ya sea por virtud de disposiciones expresas o por aplicacién de la cldusula de na-
’C\'li(;ﬂ.l‘nﬁ& favorecida, los Tratados Internacionales para Evitar la Doble Tributacién que
hp;::oR:a ,thll,e‘brgdn con Bélgica, Canadd, Chile, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia,

Estad -publica de Corea, Holanda, Noruega, Singapur, Espafa, Succia, Suiza, Inglaterra
y Estados Unidos, hacen que la tasa de retencién del impuesto sobre la renta sea del 10%

en lugar del 15% y aun del 40% revis i
d 0, COMO estd previsto expres ‘ Sto
e i p presamente en la Ley del Impue
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considerarse informacién disponible piiblicamente de una u otra ma-
nera, los pagos por asistencia técnica no son materia de impuesto. En
el mismo contexto, la asesoria y los servicios profesionales no espe-
cializados relacionados con la operacién de negocios no especial-
mente sofisticados pueden ser caracterizados como “ganancias em-
presariales” bajo el concepto que de manera estdndar se contempla
en dichos tratados fiscales y que establece la exenci6én de impuestos a
pagos efectuados bajo dicho concepto. La referencia cominmente in-
cluida en los contratos de franquicia, relativa al cardcter sofisticado y
no conocido por terceros, de los conocimientos técnicos para justificar
la obligaci6n de secrecfa, tendrd que ser modificada si no es que elimi-
nada, para evitar una incongruencia obvia entre el tratamiento fiscal
beneficioso mencionado y la obligacién de confidencialidad que ge-
neralmente se impone al franquiciatario en los contratos de franquicia.

Dentro del tema fiscal resulta importante destacar que, aun cuan-
do no estd expresamente prohibida la inclusién de cldusulas que tras-
ladan el importe de los impuestos al franquiciatario, tal inclusion
puede resultar muy costosa porque, de conformidad con la Ley del
Impuesto sobre la Renta,” se prevé que dicho impuesto trasladado se
sume al importe pagadero, lo que hace que la base para la determina-
ci6n del impuesto a la tasa correspondiente se vea incrementada con
¢l monto de impuesto trasladado mencionado y sobre ese total adi-
cionado, se aplique la tasa del impuesto.

Por Gltimo, en el caso de transacciones internacionales, la redac-
ci6n apropiada de la cliusula de exclusividad territorial concedida al
franquiciatario, puede ser caracterizada como una comisién territo-
rial no sujeta a impuesto sobre la renta. Una vez mds, el uso del
lenguaje adecuado en la cldusula respectiva de impuestos del contra-
to de franquicia es esencial para obtener un tratamiento fiscal y legal
adecuado; ello cuando el franquiciante no sea residente de los Esta-
dos Unidos Mexicanos para efectos fiscales.

En la dltima década, el marco de referencia de los negocios de
franquicia ha evolucionado en México hacia un nivel mds maduro,
tanto desde el punto de vista econ6mico como desde el punto d’e
vista legal y ello ha sido la causa de la necesidad de una asesoria

7 Articulo 144 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
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legal y fiscal mas apropiada a las caracteristicas particulares de este
tipo de negocios.

IV. MARCO LEGAL DE LA OBLIGACION DE REVELACION
ANTICIPADA DE INFORMACION POR EL FRANQUICIANTE
AL FRANQUICIATARIO Y EL REGISTRO DE LOS CONTRATOS
DE FRANQUICIA

Probablemente con base en algunas disposiciones legales obligatorias
de algunos estados de la Unién Americana, utilizadas como modelo,
la modificacién a la legislacién de 1991 mencionada, introdujo por
primera vez en México una disposicién legal en materia de franqui-
cias, en virtud de la cual, antes de que cualquier contrato de franquicia
sea celebrado, el franquiciante debe proporcionar al franquiciatario
potencial informaci6n sobre el estado que guarda su empresa.®
Subsecuentemente, debido a las entonces condiciones politicas
prevalecientes, la modificacién de agosto de 1994 a la legislacién de
la materia simplificé el marco legal aplicable a los contratos de fran-
quicia, pero no eliminé la obligacién de dar a conocer la informa-
cién mencionada al franquiciatario sobre el estado del negocio del
franquiciante. Fue a través del Reglamento de la ley (aprobado tres
meses después), que se buscé resolver el problema del requerimien-
to de presentacién de informacién al franquiciatario, en relacién con
el negocio del franquiciante por anticipado,’ al especificar en el pro-
pio Reglamento la informacién técnica, econémica y financiera que
debe proporcionarse anticipadamente al franquiciatario: (i) nombre
(denominacién o razén social), nacionalidad y domicilio del fran-
quiciante; (ii) descripcién del negocio de franquicia, incluido el tiempo
que lleva dedicdndose a ello; (iii) derechos de propiedad industrial
involucrados; (iv) cantidades y conceptos de pago; (v) asistencia téc-
nica y servicios a ser proporcionados; (vi) territorio franquiciado; (vii)
derecho a subfranquiciar (en caso de ser aplicable); (viii) obligacién de

¥ Artfculo 142 de la Ley de la Propiedad Industrial, cuyo lenguaje es idéntico al del
mismo articulo de la anterior Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial.
? Articulo 65 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.
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confidencialidad del franquiciatario; (ix) derechos y obligaciones del
iciatario.
fralg%‘ll)li(go a que la ley no estab}ece sancién especfﬁca a.lguna por el
incumplimiento de la obligacién de proporcionar la informaci6n
mencionada, la disposicién general de l.a ley aplicable a cualquier
incumplimiento no especificado de la misma, resulta aplicable y, en
consecuencia, una multa de hasta aproximadamente 80,00Q.OO pe;cl)_s
podria imponerse al franquiciante que no cqmphere con dlf:ha obli-
gaci6n.'? Ninguna otra ley o precedente.Judlcml se ha referido esplcj-
cificamente a cualquier otro tipo de sanci6n que pudiere resulgar ap 61
cable al incumplimiento por parte del franqmmante de l'a pbhgacn 2
de proporcionar la informaci6n mencionada al frangqlcxatanotg\?o
anterioridad a la celebraci6n del contrato de franguxcna respectivo.
Ademds, en caso de incumplimiento c!e la obhgacxén de propo'rcx(t:
nar previamente al franquiciatario, la informacién del fr_ar}qunglage_
mencionada, existird siempre el riesgo c_ie. que un franquiciatario 3
seoso de terminar su contrato de franquicia, pero que no tt;nga lragra_
para ello, argumente que otorg6 su .co.nsenmmento paral a ceiz e
ci6én de dicho contrato sin un conocimiento a_decuado del prop o
gocio de franquicia, debido a que el f_ranqulclgnte no le pégggz o
al franquiciatario con anticipacién(,)!;{mfonn;zf; ;igsc:é)r - frangui-
pio negocio. Dicho argumento p asert st e o
iatario de tal manera que solicitara a un tnbpnal que r
(rzl‘o hubo una cabal comprensi(éin giel nei?lct;g ﬁa‘?’r e[;?;tceié:uzg‘cll:
cidi6 celebrar el contrato, es decir, que :
Szcada de 1a realidad que fue el motivo determinante de ;g 3:13:&?
para contratar, y que, por lo tanto, no PlldO haber o;orgammm et
ramente su consentimiento sobre el objeto matena de cO o ;u e
por lo mismo dicho contrato no algapzé a formarse, yaoci st
mento esencial, el objeto, nunca exnlsttl)é 6c(l)lmo tal y que p
trato en realidad nunca se celebro.” '

el E‘:,"la préctica esta obligacién c!ebe satisfacerse, yarsle: (r;:;d::g;e-
una declaracién del franquiciatario en el coggatlo ?:f oo g
nozca que ha recibido en forma anticipada toda 1a

i dustrial
10 Articulos 213, fraccién XXV, Y 214, fraccién 1, de la Ley de la Propiedad In

veinte mil dias de salario mfnimo‘).'
( I Articulo 2224 del Cédigo Civil Federal.
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rrespondiente al estado que guarda la empresa del franquiciante o
mediante la firma por el franquiciatario de un documento en el que
se haga constar que fue proporcionada dicha informacién de manera
especifica. Ademds, puede resultar muy conveniente acompaiiar el
modelo del contrato de franquicia a ser celebrado, al documento de
reconocimiento que por separado en su caso firme el franquiciante,
con el prop6sito de no tener que tratar de describir un nimero quiz4
ilimitado de derechos y obligaciones del propio franquiciatario, a
que se refiere el inciso X del Reglamento de la Ley de la Propiedad
Industrial.’?

En relacién con el procedimiento para cumplir con la obligacién
de registrar los contratos de franquicia (ver dltimo pérrafo del inciso
I anterior de este articulo) en el IMPI, resultan aplicables los mismos
requisitos que se establecen para el registro de un contrato de licen-
cia de marca. El IMPI lleva a cabo una revisién de cardcter formal de
la solicitud respectiva y de sus anexos, mas no de fondo. Informa-
cién general sobre el franquiciante y el franquiciatario (nombres,
direcciones, etc.), y sobre los productos a ser vendidos o servicios a
ser prestados, deben ser proporcionados en la solicitud de registro,
asi como sobre la autorizacién del uso de las marcas materia de la
franquicia.'> Ambos, la solicitud y los anexos deben presentarse en
idioma espaiiol. El comprobante del pago de los derechos guberna-
mentales llamados tarifas deben también anexarse a la solicitud. Si
el contrato respectivo se celebra en un idioma distinto al espaiiol, una
traduccién no oficial debe acompanarse también a la solicitud. El
poder para representar al solicitante debe igualmente acompaiiarse a
la solicitud, el cual, de haber sido otorgado en el extranjero, debe con-
tener referencias a la existencia legal del otorgante del poder. Esta
forma simple de poder, aunque apropiada para inscribir un contrato
de franquicia, no es suficiente para el manejo de controversias ad-
ministrativas o en tribunales que pueden resultar de dicho contrato.
Finalmente, a diferencia de lo que entendemos que generalmente,
sucede, por ejemplo, bajo las leyes de los Estados Unidos de Améri-
ca, en México tanto el contrato causal de franquicia (generalmente

12 Ver nota 4.

" Articulos 139, 179, 180 y 181 de la Ley de la Propiedad Industrial y 64 de su
Reglamento.
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{lamado contrato maestro de franquicia) como los contratos subse-
cuentes de subfranquicia (generglmente llamados subfranqulc_:nas)
deben ser registrados en el IMPI, al igual que los contratos por medio de
os cuales un franquiciante es autorizado inclusive por una sociedad
del mismo grupo, lldmese a esta afiliada o subsidiaria, para celebrar
contratos de franquicia.
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