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I. INTRODUCCION

Este ensayo surge de una triple experiencia. Primero, la representacion
de partes en muchos asuntos que han versado sobre franquicias. Segun-
do, haber actuado como arbitro en varios casos de propiedad industrial en
general, y franquicias en particular. Tercero, la conferencia que sobre ello
tuvo lugar ante la Comisién de Propiedad Industrial de la Barra Mexicana,
Colegio de Abogados, A. C., el 21 de mayo de 2013 (titulada igual que este
ensayo).! Las tres experiencias han sido enormemente ilustrativas. En cada
una de ellas corroboré que las controversias relacionadas con propiedad
industrial despliegan peculiaridades dignas de comentar y analizar, a efec-
to de prevenir, aprender y mejorar. Como resultado de las primeras dos,

* Gonzalez de Cossio Abogados, S. C. (www.gdca.com.mx) Observaciones bienvenidas a
fgcossio@gdca.com.mx

| Haré la misma advertencia que hice en la conferencia citada. Existen tres motivos por lo cuales
no aludo a ejemplos ni casos particulares. Para respetar el canon de la Barra Mexicana, Colegio de
Abogados, A. C. con el que comulgo. En acatamiento de mis obligaciones de confidencialidad, tanto
como abogado de parte y muy en especial como arbitro. Y finalmente, por ética y cortesfa profesional.
Mi inico objetivo con este ensayo es examinar temas interesantes. Es por dicho motivo que re_tmsé
la amable invitacién que se me hizo para impartir la conferencia en la BMA; para dejar que dichos
asuntos, no s6lo concluyan, sino que “se enfrien”.
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tuve el gusto de compartir con expertos en propiedad industrial, lecciones
diversas que la praxis me ensefa. El resultado fue retroalimentacion que
deseo documentar.?

Existe un segundo objetivo, que explica el titulo del ensayo: hacer ver
por qué el arbitraje es no sélo util, sino idoneo, para ventilar problemas en
materia de propiedad industrial (incluyendo franquicias).

I1. LA FRANQUICIA

La franquicia es una institucion juridica interesante. No repetiré todo lo
que la doctrina mexicana ha dicho sobre la figura. Me cefiiré a enfatizar
algunas cuestiones menos exploradas y que encuentro interesantes.

La franquicia es un recipiente juridico para verter creatividad. Un ve-
hiculo para confeccionar modelos de negocio. Una forma de crear, encau-
sar y explotar una idea, un “concepto”.

Esta forma de entender a la franquicia explica su éxito: es plastilina
Juridica. Permite moldearse para adaptarse a la creatividad de comerciante
deseoso de dar valor. De satisfacer las necesidades del consumidor y de-
seos del empresario creativo: una forma de crear y explotar.

Pero ello no es todo lo que explica el interés en, y éxito de, la franquicia
tanto a nivel nacional como internacional.’ Existen consideraciones adi-
cionales que explicaré dividiéndolas por el lado del mercado.

A. Oferta

Existen motivos econdmicos estratégicos del lado del franquiciante que
hacen de la franquicia un modelo interesante. Primero, sirve para vencer
el obstaculo de acceso a capital. Si se desea difundir la franquicia pero se
tiene —como siempre— limitantes de capitalizacién, la franquicia permite

? Estoy en deuda con Jean Yves Pefialosa, Juan Manuel Gallastegui, Horacio Rangel, por las
observaciones que me hicieron (antes, durante y después de la charla) que mucho me sirvieron. Sin
embargo, s6lo yo soy responsable por cualquier error.

’ Segiin la Asociacion Mexicana de Franquicias, en México, de 2007 a 2012, se desarrollaron
811 nuevas franquicias con mas de 2,300 puntos de venta, creando 12,400 empleos, con ventas de
941 mil millones de pesos. Mundialmente, existen mas de tres millones de unidades franquicias,
mas de veinte mil franquiciantes, generando un negocio de tres trillones de dolares. Y el crecimiento

reportado en los altimos afios es entre 10 y 12 por ciento anual. (http:/franquiciasdemexico.org/
estadisticas.html, pagina consultada en mayo 2013).
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apalancarse en el capital de terceros para difundirla. Para obtener un retor-
no sobre capital ajeno.

Segundo, el know how. No es ninguna noticia que la franquicia incluye
la trasmision de conocimientos y/o asistencia técnica. Gracias a ello se
accede a procesos y métodos que garantizan la calidad y que han probado
ser exitosos. :

Tercero, el know who. El acceso a mercados ajenos genera retos particu-
lares. Siendo mercados desconocidos, el éxito en ellos no s6lo depende de
factores objetivos, sino con frecuencia subjetivos. Culturales. Formas de hacer
negocio. Relaciones con actores econémicos locales relevantes. Mediante
la franquicia se permite capitalizar el capital social del franquiciatario: su
conocimiento sobre como hacer negocios en diversos mercados. Visto asi,
el franquiciante y franquiciatario forman un binomio de éxito, que permite
mantener constante el niucleo duro del modelo de negocio, acoplandolo a
Jas necesidades y peculiaridades del mercado local —lo que algunos lla-
man “tropicalizaciéon”. Un escenario ganar-ganar— la esencia del mundo
de los negocios.

B. Demanda

Del lado de la demanda, del franquiciatario, existen motivos diversos que
explican lo atractivo de la figura. Primero, permiten accedf:r a un modelo
de negocio que ha probado ser exitoso, evitando asi el riesgo d; ffaca-
so implicito en toda empresa nueva. Es decir, reducen (a _\feces elm'lman)
el riesgo inicial de todo negocio. Esto merece ponderacu_m. Uq nimero
importante de negocios fracasa durante el primer atfm de dea. Dicho por-
centaje crece ain mas durante los primeros tres a cInco anos del negocio.
Luego entonces, el agente econémico que desea hacer un uso prudente
—ademas de sensato—, de su capital puede encontrar en lg figura de la
franquicia una forma de diversificar su portafolio de inversion en forma
conservadora.® Si se consideran las estadisticas sobre el fracaso de nego-
cios nuevos, este factor tiende a ser importante.’

iacié éri i i jemplo, aunque exitosa en un

4 La apreciacion genérica puede merecer matices casuistas. Por ejemplo, aun :

mercado zeterminad%, puede no serlo en otro. Y ello |mpacta3é el ngggo de la inversion y uso de
. : - ! s €}

capital. Sin embargo, ello no cambia la validez de la apreciacion gen . L )
5 En la experiencia de un experimentado experto (L}c. Juan Manuel _G"“”‘CS‘:Z; aprcl)l)::r::::!

mente el 65% de los negocios nuevos fracasan en los primeros afios de vida. Comparese e

dato que el 95% de las franquicias siguen vivas después de los cinco anos.
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Segundo, el acceso a un modelo de negocio cuyas operaciones, ima-
gen y calidad han probado ser exitosas. Aunque relacionado con el primer
motivo, este es diverso en que, quien desee ingresar al mundo de los nego-
cios por primera ocasion, pero desconozca como hacerlo, encontrara en la
franquicia una forma no sélo de canalizar su capital sino de aprender cémo
hacer negocios. Una disciplina.

Tercero, siendo que muchas franquicias son cadenas nacionales o inter-
nacionales prestigiadas, el emprendedor puede encontrar en la franquicia
una forma de hacerse de prestigio empresarial y de ‘una familia’. De ser
parte de un esquema mundial. Y como dice el refran: la unién hace la
fuerza.

C. Exito

Todo lo anterior explica el éxito de las franquicias. Se trata de ingenieria
juridica inteligentemente lograda y sensible a las necesidades del mundo
de los negocios.

Y la aseveracién de éxito no es mia ni es gratuita. Segiin la Asociacion
Mexicana de Franquicias, en 2012 las franquicias en México generaron
ventas de 85 mil millones de pesos anuales, emplearon a mas de 700,000
personas y son responsables del 6.2 a 6.5% del Producto Interno Bruto de
México.® Por si ello fuera insuficiente, 2012 mostré una tendencia a la alza
del 12%.

Pero ademas de los numeros frios, el fendmeno genérico merece co-
mentarse y entenderse a efecto de comprender su deseabilidad.

Las franquicias son detonadores de desarrollo no s6lo macroeconémico,
sino regional. El que 4reas menos desarrolladas del pais generen demanda
por la misma, es altamente positivo pues propician actividad que detona
una desparrama econdmica, que inter alia incluye generacién de empleos.”
No es exagerado pensar que propicien lo que el estratega de negocios més
reconocido del mundo (Michael Porter) llama clusters: concentraciones
geograficas de empresas que se anidan y efervescen como resultado de
sinergias, economias de escala, ambito y otros motivos. El efecto multi-

* http://franquiciasdemexico.org/estadisticas. html (pagina consultada en mayo 2013).
" Ello a su vez tiene otras consecuencias deseables, como incremento agregado del nivel de salarios
y segmentacion de mercados, todos fenémenos conducentes a desarrollo econémico.
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plicador que ello genera es deseable para todos, no sélo el franquiciante y
franquiciatario.

En el caso mexicano, no hay un solo Estado de la Republica que no
haya generado una franquicia. Si se considera que la primer franquicia en
México data de 1985 (McDonalds), que la primer franquicia mexicana fue
creada en 1987 (Helados Bing), y que al dia de hoy existen mas de 1,500
redes de franquicias de las cuales el 70% son mexicanas, el crecimiento no
merece adjetivo distinto a vertiginoso.

I1I. PECULIARIDADES

De las diversas peculiaridades vistas en controversias de franquicias, me
enfocaré en algunas que cortan transversalmente a varios casos, y cuyo
manejo arroja lecciones —que militan a favor de contar con arbitraje como
medio de solucion de controversias para mejor— encausarlas.

A. Estandares

Uno de los aspectos mas importantes de una franquicia es no sélo intan-
gible, sino sutil —y puede pasar desapercibido al ojo no _cfntrenado:. {os
estandares—, que generalmente incluyen imagen, operacion y servicio.
Las peculiaridades del modelo de negocio que lo hacen atractivo. Que !o
diferencian. Esto merece ponderacion. El éxito de un modelo de negocio
con frecuencia no es atribuible a un solo factor, sino a muchos. Aquel con-
junto de elementos que hace que un modelo sea —a lgs ojos del consumi-
dor— diverso de otro. Distinguible; y por ende preferible. Y de entre estos
la atencién a los pequedios detalles tiende a ser crucial. Ejemplos de ellf)
pueden ser el tono de un color que trasmite la imag(?n deseada, .el manteni-
miento y conservacion del aspecto del local, la .calldad de los insumos, la
limpieza, el trato y apariencia del personal, el tiempo de respuesta. Todqs
estos factores redundan seriamente en la calidad (del producto y/o servi-
cio). Y con frecuencia hacen /a diferencia. o

En la experiencia de este autor, esto ha demostradp ser de dificil demos-
tracién. Ello obedece a dos motivos. Primero, la dificultad de demostrar
el umbral de calidad deseado y los incumplimientos de ello por el fran-
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quiciatario.® Segundo, porque demostrado, es facil que el observador no
versado en esta sutileza pueda descontar la importancia del punto. La falta
de sensibilidad sobre la importancia de este intangible puede ser crucial,
tanto para el asunto mismo como la franquicia en general. Ante ello, hago
tres recomendaciones:

a) Al redactor de contratos: hacer énfasis en el contrato sobre la im-
portancia de los estandares en el cumplimiento del contrato. Dejar
claro que se trata, no sélo de algo importante, sino que constituye
parte del motivo fundamental que lleva al franquiciante a confiar’
al franquiciatario la franquicia.

b) Al abogado postulante: debe tener cuidado cémo se confeccionan
los tribunales arbitrales, para estar seguros que son profesionales
sensibles a esta sutileza. A personajes que hablan el idioma y estan
en sintonia con estas disciplinas. Con la importancia de un estandar,
y sus implicaciones en el modelo de negocio (de no observarse).

¢) Al arbitro: darle a esto la importancia que merece. Si una parte se
queja de la calidad o del cumplimiento de estandares, se sugiere
no descontar la importancia del punto por el hecho que (inter
alia) la cuestion puede parecer de minimis, o que el arbitro es mas
tolerante. Si por ejemplo el 4rbitro no es sensible a un cambio en
la calidad del alcohol utilizado,'? o el mantenimiento del local,"!

* Invito a que el lector pondere sobre ello, ¢Cémo demostrar calidad a un tercero imparcial y por
definicion ajeno al negocio? La dificultad inicial se complica por factores diversos. Uno es que los
imstrumentos para demostrar calidad, con frecuencia involucran esquemas de monitoreo del fran-
gquiciante. Ante ello, el franquiciatario seguramente aseverara que, estando bajo su control, dichas
formas de medir calidad son cuestionables (inter alia por ‘maquillables’). Se pregunta al lector:
¢Qué otra manera hay de demostrar calidad? No existe un barémetro mundial diverso que pueda ser
usado para ello. Y el franquiciante no sélo es el tnico posibilitado para ello, es el ideal: después de
todo, es el autor de la idea, incluyendo el nivel de calidad. Nadie mejor situado que €l para evaluar
si algo retine el nivel de calidad deseado.

” Esta palabra es importante, y con frecuencia descuidada por franquiciatarios. Se trata de una
relacion de fiducia. El franquiciatario es depositario, custodio y explotador de algo que no le pertenece.

" En un caso, una de las quejas que hacia un franquiciante era la calidad del alcohol servido en
noches de barra libre. El franquiciatario ofrecia barra libre internacional, prometiendo licores de
primera, para luego servir licores nacionales y de mala calidad. Esto puede parecer banal al abstemio
0 nedfito (admito que a mi me tomé tiempo entenderlo). Pero al mercado si le importa —y mucho.
Lo distingue de inmediato—. Se trata de una promesa de calidad incumplida que incide inmediata
y seriamente en la imagen. Y la sancién reputacional es enorme.

"' En un caso, la queja del franquiciante consistia en a) la ubicaci6n de la basura con respecto a la
cocina, b) la existencia de humedades y termitas en los adornos del local, ¢) la suciedad de las cocinas,
y d) el deplorable estado de mantenimiento del aspecto fisico del local, que inclufa rayones en la pared
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ello no quiere decir que deba descontar el que ello sea importante
para el franquiciante y mucho menos para el segmento de mercado
al que va dirigido, que si reconocerd la diferencia. Se trata de una
pieza clave del modelo de negocio.

En este contexto un analisis de incentivos es solamente conveniente,
sino util.

Del lado del franquiciante, la calidad y observacion de los estandares
son parte de los deberes de reinversion del franquiciatario, los cuales el
franquiciante deseara incrementar lo mas posible. Después de todo, entre
mas invierta en calidad el franquiciatario, mas aprovechara a la cadena (.a
veces internacional) de franquicias. La inversion individual es ganancia
plural. La demanda agregada incrementara; como lo haran las ventas y ga-
nancias de todos. Como lo hace ver una obra interesante sobre este tema:!?

The value that each constituency finds in the brand partly depends on the other

constituencies.
[el valor que cada persona involucrada le otorga a una marca en parte depende de

los otros involucrados].

La franquicia es una cadena conformada por eslabones —los franqui-
ciatarios. Un todo compuesto por partes. Si uno falla, todos sufren.

Del lado del franquiciatario, todo lo anterior se refleja en costo, que re-
duce su beneficio (ganancia) individual. Y es aqui donde surge lo que los
economistas llaman un problema de free riding: siendo !a inversién en
calidad un costo que el franquiciatario local siente (y resiente) mrnedu«:l-
tamente, y el beneficio es futuro, pulverizado y agregado, una estrategia
natural —que puede ser individualmente sensata, pero colectivamente des:
tructiva— es reducir esfuerzos de calidad. Al fin, la demanda agegada esta
dada. Sus ventas individuales poco sufriran,'® particularmente si se cotejan

v oserias v frases obscenas, toleradas durante periodos largos. El comin denominador
:rae;‘:sr:::ing]riento pon?, debajo de los esténdares internacionales. El observador m:i enu'g::;iig p?j:r{ea}
descontar la seriedad de ello por el hecho que a €l no le parece tan grave. Ell: esc;ml engo Tn
punto de comparacién no son sus preferencias individuales si no las del merc: : 0'-m(i:n L(‘)yob’etiva
estandares de calidad del franquiciante. Es decir, la aprecmcl.én.no debe ser sul Jlegva, ;in g ‘;rv ard

12 DouGLAS B. Holt, How Brands Become Icggso.:'he {’Sr;ncxples Of Cultural Branding,

i n, Massachusetts, .. 180 et
Busll}ngs fis :l\:(f)r‘x): I;I;Je:;‘el? gztr:cer inferiores a su costo individual —mas no mt(;einloresal al :ﬁ:c:‘l)?i
(sobre el resto de los franquiciantes), si se mide la reduccién de ventas mundial— alg
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con el costo de inversion en calidad y consecuente reduccién del margen
de utilidad. Ante ello, es ‘sensato’ invertir poco en calidad y ampliar su
margen de utilidad. El beneficio sera inmediato y el costo (reduccion de
demanda agregada y posibles represalias) mediato. Y de no contar con un
mecanismo eficaz (como el arbitraje), poco probables.

Existe un ultimo incentivo que invito se tome en cuenta. La tnica cons-
tante (casi) incuestionable en disputas de franquicias es dafio a la marca.
Sea porque se cierre un local, se suspendan servicios, se obligue a remode-
lar o se tomen otros pasos intermedios,'* el consumidor final percibira un
servicio distinto al que el creador del modelo de negocio desea. Esto es un
costo —y puede ser muy alto—. Debe tenerse en mente pues, si, conocien-
do este dafio, se ha decidido proceder legalmente, ello obedece a algo —a
menos que el lector esté dispuesto a suponer que los comerciantes gustan
de actuar en contra de sus intereses. Que estan peleados con su cartera—,

En suma, mientras que el franquiciante tiene incentivos para insistir
en incrementar inversion, el franquiciatario tiene incentivos perfectamente
contrarios: gastar lo menos posible y ‘colgarse’ de los esfuerzos de los
demds miembros de la cadena (local o mundial). Ello debe ser tomado en

cuenta al momento de analizar el caudal probatorio que, dados los retos de
esta materia, siempre estara lejos del ideal.

B. Adaptacion del modelo de negocio y sus implicaciones

En el mundo de los negocios, lo tinico constante es el cambio. Si un mode-
lo de negocio quiere sobrevivir la prueba del tiempo, tiene que adaptarse.
Este reto, que todo negocio vive, muestra una peculiaridad en materia de
franquicias —y es doble—. Por un lado, la existencia de diversos eslabo-
nes o unidades de negocio bajo control distinto. Por otro, siendo que hay
muchas maneras de adaptarse, ;quién decide cuél es |a que debe prevale-
cer: franquiciante o franquiciatario?

La pregunta es mas profunda de lo que a primera impresion parece. Si
bien el franquiciante es el titular de la marca (incluyendo modelo de ne-
gocio), el franquiciatario tiene derechos con respecto a la misma. No so6lo

demostrar y alin mas sensibilizar al franquiciatario local, quien naturalmente se preocupa mas de
sus costos e ingresos que los de los deméas miembros de la cadena mundial.

"*Y ello sin tomar en cuenta la utilizacién de medios. En esta materia es frecuente observar que
los medios son usados —y con frecuencia para denostar, dando al piiblico una vision parcial, con
frecuencia sesgada o abiertamente falsa, de lo acontecido.
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porque pago por ella, sino porque cpntratc’) bajo un statu quo que c_onsti-
tuye el origen del régimen econémico y contractual punto de partida de
sus derechos. Y su expectativa merece ser protegida. No faltara quien diga
inclusive que bien pudo haber sido el motivo determinante que lo llevé a
contratar. .

Luego entonces, ;quién decide? ;Franquiciante? ;Franquiciatario?
;Ambos? -

La respuesta a la interrogante exige una postura sobre la naturaleza de
la relacion franquiciante-franquiciatario. Y ésta es caracterizable y defen-
dible de muchas maneras. Tanto como “socios”, cuya voz merece igual
peso. Como entes ubicados en una situacién muy distinta: uno manda y
el otro debe seguir. O como una especie de “copropietarios”, de tal forma
que el deseo de ambos tiene que tomarse en cuenta al decidir cuestiones que
atafien a ambos.

Aunque no hay una postura clara y terminante, postulp que en la em-
barcacion de la franquicia no puede haber mas que un caplté.n..Y tiene que
ser el franquiciante. El postulado es defendible tanto en la l6gica marcaria
como de negocio. Desde el angulo marcario, para que la marca sea una,
las decisiones sobre la misma tienen que permanecer en un mismo centro.
De lo contrario, el modelo de negocio no sera uno, sino tantos como fran-
quiciantes existan.!? ¥ .

Desde la perspectiva de negocio, siendo el franquiciante el <.1u‘e,ﬁo ori-
ginal, quien desarroll6 la idea, es éste quien debe te.ner la dec1s1.op ﬁngl
sobre cuestiones relacionadas con el modelo de negocio. El franquu.:latfmo
debe ser entendido como parte de una relacion de fiducia. Deposntano y
custodio de un valor que no le pertenece. Que puede explotar siempre que
siga los canones contractuales.

' Por ejemplo, si existen cien franquicias en diferentes partes del mundo, ad:sdt:rﬁ:a P::f;‘:l:
distinta a la expresada implicaria que habria cien marcas distintas —no una. Una por s c:xl;cia o
que tenga una postura diversa sobre como manejar un problema o reto queb?ql:lej;ll: s S‘zarb v
modelo de negocio. Un ejemplo reciente del mundo de negocios es el ca:ll lode begd Aoy
Si los franquiciatarios no respetaran la voluntad del franquiciante (lo 9: dR“e e:ante e
defendibles) no se lograria el cometido de una imagen —una necesida lm(l:;)idos AT
ria—. Imaginese por ejemplo que el franquiciante mexicano tiene motl\lrlo: :( e rgarca S ks
el logo viejo es mas atractivo al consumidor mexicano. De aceptarse, no| *: aill e e
mundial, sino varias. En el ejemplo citado, un Starbucks mexicano distinto
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Aunque las nuevas generaciones de contratos de franquicia abordan y
regulan esta cuestion, las primeras generaciones son omisas o laconicas, 16
E inclusive bajo los contratos detallados, esta cuestion puede ser impor-
tante ante lagunas contractuales. Después de todo, todos los contratos son
de alguna manera u otra “incompletos”:'” distan de incluir un régimen y
respuesta a todas las contingencias posibles.

C. Uso marcario

La nocion y alcance de “uso” de una marca ha propiciado diferencias. Si
bien una franquicia incluye la licencia para la utilizacion de una marca, las
franquicias suelen contener canones de utilizacion —incluyendo limites y
prohibiciones—. Los objetivos no solamente son los evidentes (asegurar
uniformidad marcaria), sino también establecer formas de asegurar cali-
dad y monitorear ventas;'* asi como formas adicionales de explotacion del
modelo.'?

Lo anterior ha generado posiciones encontradas. Una frecuentemente
observada es la aseveracion, que la autorizacion del “uso” de marca inclu-
ye cualquier actividad no expresamente prohibida. Es decir, siempre que
no se incurra en las prohibiciones, el franquiciatario puede usarla como
quiera. Ello es parte de lo que adquiri6 con la regalia inicial pagada.

Otra postura frecuentemente escuchada es que, mientras el “uso”’no sea
‘marcario’, no existe violacion a la franquicia. Este postulado cobra im-
portancia en los casos en que existen prohibiciones (especialmente cuanto
ambiguas) y cuando en presencia de pactos sobre la obligacion de adquirir
insumos. Este argumento conlleva otro: de existir un uso marcario, cual-
quier queja sobre el mismo no puede ventilarse en arbitraje, pues existe un

organo con jurisdiccion exclusiva para ventilar las consecuencias de ello
(infraccién o caducidad).

s 2 , - -
*Yla mayopa de las disputas que se han vivido recientemente versan sobre contratos redactados
hace algunas décadas.

' El adjetivo deviene de la teoria de Contratos | i6 i illi
it e Sk e ncompletos que le mereci6 a Oliver Williamson

'* Algo que puede ser importante. Al estar en manos de un tercero bajo control diverso, en un pais
distante o estado dlfereme, es natural que el franquiciante desee implementar un bar()m;tro propio
de ventas que permita arquear y verificar que las cantidades reportadas son fieles a la realidad. (Re-
cuérdese que las regalias con frecuencia se pagan sobre ventas brutas. An
reportar menos ventas es tan poderoso como facil de lograr),

** Por ejemplo, no es inusual observar que se pacta la obli
tazas, imanes, juguetes) sean comprados del franquiciante, o en

te ello, el incentivo para

gacioén que productos (vgr, playeras,
tes preaprobados por el franquiciante.
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Tomemos cada tema por su complejidad in crescendo, de general a par-
ticular. Comencemos con distinguir uso marcario de uso comun y corrien-
te, y sus implicaciones en franquicias. Postulo que ‘uso’, en el sentido mar-
cario, unicamente puede entenderse como la utilizacion de la marca para
identificar un producto o servicio ante terceros. Si el logo o frase protegida
marcariamente es dibujado en una playera por el franquiciatario, dicho uso
se convierte en ‘marcario’ cuando se hace con miras a vender la playera a/
puiblico. Mientras el ‘uso’ no busque asociar a dicho producto o servicio
con la marca vis-a-vis terceros, no hay ‘uso marcario’. Ello puede parecer
obvio; banal inclusive. Sin embargo, tiene una implicacién importante: en
ausencia de pacto expreso, el franquiciatario puede —motu proprio o a
través de terceros— hacer ‘uso’ (en su acepcion comun y corriente) de la
marca sin incurrir en ilicito alguno. De quererse regular el uso no marcario
de 1a marca, sera necesario hacerlo expressis versis, so pena de ver que es
usada en formas diversas a las previstas o deseadas.

Siendo que algunos esquemas de franquicia incluyen formas diversas
de ceder y explotar el concepto y modelo de negocio, la cuestion del uso
marcario es caldo de cultivo de diferencias. Es para ello que el punto de
partida descrito en el parrafo que antecede es til: para discernir ex con-
tractu qué tipo de uso es el vedado, y cual no —una determinacion emi-
nentemente casuista—.

Finalmente, con respecto a la arbitrabilidad de la disputa, la aseveracion
genérica que el uso marcario no es arbitrable es, en mi opinion, un mal-
entendido. Si el contrato de franquicia contempla que la marca no puede
usarse mas que de cierta manera, el que dicha obligacion se incumpla no
resta su arbitrabilidad con motivo de que puede ademas ser una infrac_ci()n.
A cada quien lo suyo: la violacién al articulo 213 de la Ley de Proplefla‘d
Industrial se ventilara ante el IMPI; la violacién al pacto de la franquicia
de usar la marca de cierta manera se ventila ante el tribunal arbitral. Y no
existe contradiccion alguna. ;

Ello sigue siendo cierto inclusive llevado al extremo: el pacto de no in-
currir en una infraccion. Piénsese por ejemplo en una franqm‘cla para usar
la marca en un segmento (clase) determinado. Si el franqgicnatano lo usa
para otro segmento de mercado, ello constituira una vio{amén ala frangun-
cia —ademads de una infraccion—2° Pero lo que se ventilaria en el arbitra-

20 Por ejemplo, las infracciones descritas en las fracciones V y XVIII del Articulo 213 de la Ley

de Propiedad Industrial.
BSCUELA LIBRE DE DERECHO
RIELIOTECA
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je no seria la violacién a la Ley de Propiedad Industrial, sino a la clausula
x del contrato de franquicia (que bajo el derecho de las obligaciones seria
una obligacion de no-hacer que ha sido incumplida). Y la jurisdiccion del
tribunal arbitral no se veria mermada: las partes habran hecho contractual
lo otrora /egal.

Otra manera de entender lo explicado es por capas: ademas de la pro-
teccidn marcaria —exigible ante las autoridades marcarias—, existira la
contractual —exigible ante el tribunal arbitral.

D. Dario Marcario

La demostracion de dafios siempre es dificil. En esta materia un dafio os-
tenta una dificultad particular: el dafio marcario.

Comencemos por su significado: ;qué significa ‘dafio marcario’? Exis-
te diferencia de opinion sobre ello. Desde quien niega que sea un dafio
indemnizable, hasta quien asevera que no es mas que un caso particular
de dafio financiero, y por ende claramente recuperable. Otros consideran
que es un dafio sui géneris. Y dentro de dichos extremos, existen posturas
con matices diversos. Por ejemplo: dafio reputacional, lesion al goodwill,
inclusive un caso particular del género dafio moral: la afectacién a la con-
sideracion que de si misma tienen los demés.?!

La dificultad del tema no se cife a su significado, sino también a la
demostracion. ;Como acreditar que existe el ‘dafio marcario’? Siendo que
la marca es la manera en que se identifica a un comerciante con terceros
(clientes, el consumidor), ;cuantos terceros son necesarios para demostrar
que existe una merma generalizada sobre la concepcion de dicho intangi-
ble? Ademas de la cantidad, \a calidad también genera retos: las pruebas
que sobre esto se obtengan sin duda estaran sujetas a sospechas (;co6mo se
procuraron?) y por mas que se obtengan, siempre permanecera la duda de
cuantas son (;estadisticamente?) suficientes para justificar la determina-

c16n que, a los ojos de cierto consumidor, de un mercado geografico, existe
un dafio a la marca.

# Lo cual encontraria apoyo en el texto resaltado de la siguiente porcién del primer pérrafo del
articulo 1916 del Cédigo Civil Federal: “Por dafio moral se entiende la afectacién que una persona
sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputacién, vida privada, configuracién
y aspecto fisicos, o bien en la consideracién que de si misma tienen los demds. Se presumira que
hubo dafio moral cuando se vulnere o menoscabe ilegitimamente la libertad o la integridad fisica o
psiquica de las personas™.
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Y suponiendo que se logra demostrar, ;c6mo medirlo? Esto es posible-
mente la caspide del reto. ;Como ponerle un nimero que no parezca espe-
culativo a la merma de la imagen de una marca? No faltara quien aluda a
resultados financieros. Pero si se desea medir en base a un hipo en ventas,
;,como despejarlo de otras variables econdmicas a efecto de generar con-
viceion en la mente del juzgador que el cincelazo en ventas obedece a la
lesion a la imagen, y no a otros motivos. Sera muy raro no encontrar otro
evento econdémico coetaneo al que el incumplidor desee atribuirle la culpa.

;Como establecer causalidad? De si, esto propicia otro sin nimero de
dudas.

Deseo postular que, para aquilatar si un incumplimiento a una obliga-
cién relacionada con la franquicia detona un ‘dafio marcario’, es indis-
pensable voltear a ver el efecto que ello tiene en el mercado. Cualguiera
que sea el significado exacto y la forma de demostrarlo —y cuantificar-
lo— debe incluir que, como resultado de un incumplimiento, e/ producto
no ataque el segmento de mercado al cual va dirigido. Que las ventas no
provengan del nicho de mercado para el cual fueron disefiadas (a través de
las caracteristicas (incluyendo precio) del producto, y lineamientos de la
franquicia).??

Siendo que el producto puede estar siendo consumido, no faltara quiep
diga que no hay dafio. La contestacién seria miope. No sélo eso, ejempli-
ficaria la falta de sensibilidad que advertia arriba.?* Perderia de vista que,
para ciertas franquicias, lo que importa no s6lo es el gue, sino el quien. Las
ventas brutas no son el alfa y el omega del éxito del modelo, sino quién
las genera. Quién consume. Si por ejemplo una bolsa Louis Vuitton acaba
en manos de una persona que la compra en la calle a un precio inﬁ.mo,24
no puede alegarse que no existe dafio marcario puesto que “alguien la
compr6™.25 El producto no habra acabado en manos del segmento de mer-
cado deseado. Ello es daiio marcario —y puede ser importante. Es mas,
al margen de ser aditivo a otras especies de dafio, puede ser el preludio de
otros dafios serios: piénsese por ejemplo en los productos Veblen: aquellos

22 Por ejemplo, la ubicacion, colores, prohibiciones y los es'téndares en geqe@. Una frapqm_c(:a
que desea cerciorarse que se mantiene en un segmento determinado puede exigir que lg ubicacion
del local siempre sea en la avenida principal de cada ciudad, y nunca en zonas de bajo ingreso.

# Secci6n I11.A de este ensayo. : _

2 Piénsese por ejemplo en el caso de mercados grises —y no se dxga_negros.

25 Ademés del patrimonial. Se trata de un dafio por encima del financiero.
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en que una reduccion en su precio implica (paraddjicamente)?® una reduc-
cion de demanda.?’

El argumento no se apoya en una elucubracion, o una excepcion a una
regla general (la ley de la oferta y la demanda), sino en la nocion que el
creador de un modelo de negocio —mediante la marca, estandarizacién,
cuidado de calidad y demas elementos del modelo de negocio—, lo que
busca es atacar un segmento de mercado especifico. Y cada segmento de
mercado ostenta caracteristicas distintas. De querer ganarse el voto eco-
nomico del mismo, éstas deben ser consideradas y saciadas.?® Si alguien
incumple con los lineamientos de calidad o de imagen del producto o ser-
vicio y, como resultado, el producto acaba en manos de un consumidor de
un segmento diverso, existira un dafio a la marca. Y el efecto puede ser im-
portante: la demanda del segmento de mercado deseado se ira de picada.?

E. Derechos de terceros y arbitrabilidad

Siendo que la marca es la forma en que un comerciante se ostenta hacia
terceros, ha surgido la duda sobre si ello afecta su arbitrabilidad. Después
de todo, el arbitraje es intimo: obliga exclusivamente a las partes vincula-
das por el acuerdo arbitral.

La postura es un malentendido. Lleva un concepto a extremos injus-
tificados. Cierto, los derechos de terceros son un limite del alcance del
acuerdo arbitral. También cierto, la marca identifica un producto o servi-
cio vis-a-vis terceros. Pero concluir de ello que las disputas contractuales
derivadas de la misma son inarbitrables es falaz. Para ser un limite, lo que
debe ventilarse no es un hecho que atafie a un tercero, sino un derecho del

tercero. Tomar la postura contraria seria injustificado tanto légica como
Jjuridicamente.

* Pues por lo general, bajo nociones elementales de oferta y demanda, la reduccién de precio
implica un incremento —no reduccion— de demanda.

7 Medida desde el punto de vista del segmento de mercado deseado.

% Por ejemplo, el mercado de productos de lujo es descuidado cuando el producto es ofrecido
mediante canales de distribucién que no son de lujo. La consecuencia inevitable sera pérdida de las
ventas del segmento deseado.

#* Si el lector duda de lo explicado, le invito a que considere, si es una dama, si continuaria

comprando (o pagando lo mismo) por bolsas Louis Vuitton, si son ampliamente vendidas a precios
bajos en la calle.
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F. Esquemas contractuales complejos

La complejidad en la contratacion crece en la medida en que la compleji-
dad del negocio crece. Si por ejemplo la franquicia involucra proveedores
diversos para esquemas diversos, para explotar el modelo de negocio o
pluralidad de formas de asegurar la calidad del mismo, puede ser nece-
sario (y es frecuentemente observado), que exista pluralidad en !a forma
que ello se documenta y regula. Si el redactor del contrato no tiene dos
precauciones, la experiencia ensefia que ello generara problemas, uno fre-
cuente siendo que ello serd aprovechado por la parte que desea accidentar
la disputa:

a) Pactar una clausula arbitral idéntica en todos los contratos rele-
vantes; o

b) Cuidar que exista un contrato marco (0 “maestro”, como con fre-
cuencia se tilda) que rija todos los contratos de la relacion, y que
el mismo incluya una clausula arbitral.

Por ejemplo, no es inusual observar que el franquiciante pacta con el
franquiciatario, que éste debe adquirir de aquél insumos o proc?uc_:tos a ser
ofrecidos como parte de la franquicia. El motivo tiende a ser multiple: des-
de una forma de cuidar calidad e imagen, hasta formas diversas de explotar
la franquicia por parte del franquiciante. Si no existe clari-dad.c'ontractual
en la jerarquia o régimen aplicable al contrato, y la apllf:abllldgd de la
clausula arbitral, es probable que la ambigiiedad genere diferencias o sea
explotada por la parte que desea complicar el proceso. oy

Otro ejemplo lo constituyen las relaciones contra_ctuales de maltiples
niveles: cuando por ejemplo un franquiciante intemgcwnal co-n.tr'ata con un
franquiciatario local y le asigna un territorio exclusivo, permlfxendole que
éste subfranquicie. Esto facilmente puede provocar tres 0 mas eslabones
contractuales, lo cual necesariamente significa que el explotador ﬁna}l .—el
que le da la cara al consumidor—, tenga un régimen diYerso al original-
mente planeado por el franquiciante. Ello ha sido previsto a veces, y a
veces no. En ocasiones sucede que la prohibicién de cesiones o d'e sub-
franquiciamiento es porosa o ambigua, y el r'esultado es que el eslab'on més
importante de la cadena (desde la perspectiva de cahd_ad), no esta sujeto
al régimen que el modelo de negocio exige. Ello cqmphca el resguardo de
calidad, cuidado de la imagen y la ejecucion coactiva del contrato.
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En ocasiones sucede que esta posibilidad es prevista por el franqui-
ciante internacional, pactando (por ejemplo) que el franquiciatario local
no puede subfranquiciar,’® o que de hacerlo el contenido del contrato de
subfranquicia tiene que ser idéntico al contrato entre el franquiciante inter-
nacional y el local. Ello, aunque ex ante buena idea, genera un problema
ex post: el franquiciatario local y el subfranquiciatario son entes diversos
que pueden —aunque no deban— modificar su relacion contractual. Ello
complica el monitoreo por el primer franquiciante (el original, que con
frecuencia es internacional), e invita todo tipo de argumentos y tacticas
dilatorias.’

G. Procesos paralelos

La existencia de procesos paralelos no es noticia. Ello puede involucrar
pluralidad de procesos arbitrales, o procesos paralelos arbitrales y judi-

ciales. En esta materia existe alin otro caso particular: procesos paralelos
administrativos.

Los motivos detras del fendmeno pueden ser diversos. Por ejemplo,
pueden derivar del disefio contractual: ante pluralidad contractual, multi-
plicidad de partes, la coexistencia de clausulas arbitrales y de foro, o clau-
sulas arbitrales diversas.*? A su vez, puede ocurrir que una de las partes no
honra su pacto, de encausar al arbitraje rodas las disputas que surjan de una
relacién, abriendo varios frentes legales.’* Finalmente, y mas relacionado

** O puede subfranquiciarse s6lo a si mismo; es decir, a entes que formen parte de su grupo
econdmico. Si bien no juridicamente, econémicamente es lo mismo.

*! Por ejemplo, intentar tildar al subfranquiciatario local de “tercero” no vinculado por el acuer-
do arbitral, contenido en el contrato entre el franquiciante internacional y el local. Ello se ha visto
inclusive en casos en que las partes tuvieron el cuidado de pactar un contrato, “marco” o “maestro”
y establecer la obligacién de contenido contractual espejo. (Si de algo sirve saber, aunque con
algunos tropiezos, el Poder Judicial mexicano que analiz6 la estrategia repudio la tactica dilatoria.
Moraleja: si existe una relacion contractual de muchos eslabones con un contrato maestro, éste rige
todo incluyendo su acuerdo arbitral.)

*2 En un caso reciente que tuve, habian siete clausulas arbitrales distintas (dos de la misma ins-
titucion, pero incompatibles al designar sedes distintas), y dos clausulas de foro. Y todos versaban
sobre el mismo negocio y problema.

* Observo que esta situacion es frecuente y a veces consentida por arbitros y practicantes. Bajo
el argumento que no puede reprocharse el ejercicio de un derecho, algunos toleran que una parte
vinculada por un acuerdo arbitral prosiga procesos paralelos judiciales, negando inclusive peticiones
de la contraparte a que las disputas se sigan ante el foro arbitral escogido. Postulo que ello constituye
un entendimiento lacénico del efecto positivo del acuerdo arbitral: si 4 y B pactaron arbitraje, tienen
que canalizar mediante el mismo fodas las disputas que versen sobre su relacién juridica. (Admito que
el alcance de la apreciacion puede depender de la redaccién de la clausula arbitral. Sin embargo, en
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con nuestro tema, puede ocurrir que la disputa verse sobre una relacion que
tiene tanto hebras contractuales como regulatorias. Que versen sobre una
materia con una lex specialis que incluye un 6rgano administrativo con
jurisdiceion exclusiva sobre ciertos aspectos de la materia. Por ejemplo, el
[nstituto Mexicano de Propiedad Industrial o el Instituto Nacional del De-
recho de Autor. Cualquiera que sea el motivo, la constante es un problema
que tiene implicaciones tanto procesales como sustantivas. Las procesales
consisten genéricamente en duplicidad, onerosidad magnificada y medi-
das que pueden ser desde inconsistentes hasta contradictorias —inclusi-
ve antagonicas—. Las sustantivas incluyen (inter alia) la discusién de un
mismo hecho ante tribunales diversos, tener que (artificialmente) dividir lo
que en verdad es un todo: la misma controversia.** .
Las disputas de franquicia pueden involucrar procesos paralelos admi-
nistrativos ante los 6rganos administrativos indicados, u otros. Por ejem-
plo, pueden involucrar procesos de infraccion, nulidad o caducidad 'de
marca. De existir un acuerdo arbitral que ampare la relacién, han existido
tanto dudas como malos entendidos sobre como manejar el problema. Y
de nuevo, ello tiene implicaciones procesales y sustantivas. Por ejemplo,
en caso de existir un proceso de nulidad de marca, ;debe ello impactar la
jurisdiccién o determinaciones del tribunal arbitral? ;Debe el tribunal ar-
bitral esperar a que el 6rgano administrativo emita su fallo? : -
En términos generales, se postula que la respuesta es negativa. El tri-
bunal arbitral es un érgano de contrato. Su mision es resolver sobre la
legalidad contractual de la disputa. No versa sobre legal’idad bajo la lupa
de leyes sujetas a jurisdiccion exclusiva de tribunales u 6rganos estata_les.
Pero existe otro lado de dicha moneda: de la misma manera en que el tribu-
nal arbitral no puede resolver disputas, cuyo pefifum verse sgbre dergchos
derivados de leyes sujetas a rganos con jurisdiccx_()n_ excluswa., lo mismo
puede decirse de los érganos cuya jurisdiccion —sl bien exclusiva— es li-
mitada. No puede amparar disputas amparadas por un acuerdo arbltral_. La
simetria es tan légica como perfecta. Ademas, es facil de entender. Si las

los casos que he vivido, no ha sido en base a ello que se ha decidido tolerar, sino el ;rgumentq c1:::o).
permitir que las partes ejerzan sus derechos. Dicha manera de pensar _me(rlece lac r (::;a f;gcr::u-au.)s

3 Ocurre que cuestiones que se relacionan con la dlsputa ensu totalidad son regld por i
diversos —con mecanismos de solucién de controversias dlvgrsos. an}o resultado, se 1(xi|v1 B
discusion de qué se puede discutir en un foro determm.ado, y sies admxsnble_ en otro, snenlc()1 glu:ual
estricto sentido deriva de una relacion distinta, o se rige por un contrato diverso a aquel d¢
deriva jurisdiccion el tribunal relevante.
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partes pactaron que cualquier disputa derivada de, por ejemplo, su contra-
to de licencia sera encausada al arbitraje, la voluntad debe ser cumplida.3s

Con respecto a la duda consistente en si debe detenerse el proceso ar-
bitral para esperar un fallo del 6rgano administrativo que esta en vias de
ventilarse, tiendo a pensar que la respuesta debe ser negativa, y por tres
motivos: Primero, el tribunal arbitral toma la disputa como la recibe. Si,
al momento de ventilar la misma, esta pendente lite un proceso paralelo
sobre un tema relacionado, pero sobre el cual tiene jurisdiccion un érgano
local, no puede ello detener el fallo del tribunal. Hacerlo seria contrario a
compétence. Segundo, si lo anterior tuviera lugar, se aniquilaria una de las
grandes virtudes del arbitraje: su velocidad. Tercero, probablemente ello
premiaria tacticas dilatorias. (La procedencia de esto Gltimo es casuista, es
de admitirse).

H. Conclusion

Explicadas las peculiaridades que se observan en controversias de fran-
quicias, la conclusién es obligada: evidencian una complejidad adicional.
inter alia, ésta reside en que es una materia en la cual confluye pericia
juridica, econémica y mercadolégica. Por ende, su correcta solucién exige
un mecanismo que permita atender tanto a sus peculiaridades sustantivas
como procesales. El arbitraje retune dicho requisito.

IV. IDONEIDAD DEL ARBITRAJE

Entendidas las sutilezas de la materia, queda clara la utilidad del arbi-
traje. Pero ;por qué es iddneo? Respuesta:

#5Y de ello se cerciora el derecho arbitral (articulos 1424 y 1464 -1465 del Codigo de Comercio)
y criterios del Poder Judicial. Por ejemplo: “ARBITRAJE. CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES JUDICIA-
LES O A LOS ARBITROS ANALIZAR LA EXISTENCIA Y EFICACIA DEL ACUERDO DE LA TRANSMISION A
TERCEROS. En términos de los articulos 1416, fraccion I y 1424 del Cédigo de Comercio, los efectos
del convenio arbitral o acuerdo de arbitraje son positivos y negativos, consistiendo los primeros en la
facultad y correlativa obligacion de las partes de acudir al arbitraje como medio de arreglo de sus
diferencias, cooperar en el nombramiento de los 4rbitros, participar en el procedimiento arbitral y
aceptar de antemano el carécter obligatorio de la decision que dicte el 6rgano arbitral designado por
ellas; por el contrario, los efectos negativos consisten en la imposibilidad de plantear la diferencia
ante un tribunal estatal y de que éste conozca el fondo del asunto. (...)" (Registro 178813, SJF Tomo
XX1, abril 2005, p. 1341. Tesis 1.3°.C.475 C.). (énfasis afadido).
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1. Especialidad: porque uno puede cerciorarse que el tribunal esté
compuesto por expertos sensibles a los dilemas explicados en este
ensayo;

2. Maleabilidad: porque la ductibilidad del arbitraje lo hace propicio
para ser usado para armar sistemas —algo frecuentemente neceszj.n'o
en cadenas internacionales (y nacionales) exitosas de franquicias;

3. Velocidad: porque es veloz —y mucho mas que las opciones.
Aunque algunos casos complejos han tomado tiempo, siempre son
mas veloces (y con menos instancias) que la opcidn.

Es por ello que con toda probabilidad, el futuro atestiguara atn mas
disputas de propiedad industrial (incluyendo franquicias) confiadas al ar-

bitraje.



