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UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO
EVALUACION DE DIRECTOR / TRABAJO ESCRITO TESINA
TESINA/TITULO “La marca no registrada como objeto del contrato de franquicia”
ALUMNO  David Sebastian Reinoso Loaiza
EVALUCIAON:
a) Importancia del problema presentado.

La franquicia es un modelo de negocio que se ha multiplicado alrededor del mundo, y
consecuentemente en nuestro pais en los Ultimos afios. Se ha caracterizado por ser un
contrato atipico en el que sus principales elementos y caracteristicas han sido desarrollados
principalmente por la doctrina y escasa o nulamente por la legislacion de cada pais.

En este contexto, si bien la marca es parte del objeto del contrato, existe poco analisis entre
tratadistas, en relacion a la obligacion del franquiciante de contar con el registro del signo
distintivo al momento de suscribir el contrato, o si la falta de éste generara la nulidad entre
las partes.

De ahi, la importancia del presente trabajo, ya que partiendo de criterios doctrinarios bajo
la dptica del derecho civil asi como del derecho de propiedad intelectual, el investigador
llega a sus propias conclusiones aportando inclusos recomendaciones que buscan
flexibilizar criterios legales existentes con el fin de dinamizar este tipo de negocios.

b) Trascendencia de la hipotesis planteada por el investigador.

El investigador plantea una hipotesis novedosa en materia de propiedad intelectual, puesto
que afirma que la ausencia de registro de una marca objeto del contrato de franquicia, no
generaria nulidad del mismo. Para sustentarlo analiza principios del derecho civil y del
derecho de propiedad intelectual, constdndolos ademas con legislacion de otros paises en la
materia.

La trascendencia de la hipdtesis radica precisamente en su novedad y encontrar una
solucion juridica a un problema que se presenta en la mayoria de los contratos de
franquicia que se celebran, cudl es el que el franquiciante al momento de suscribir el
acuerdo no cuente con el registro de su signo distintivo.

c) Suficiencia y pertinencia de los documentos y materiales empleados.

El Estudiante realiz6 sus trabajo con base a abundante material bibliografico, soportando
con investigacion y entrevistas con catedraticos, especialmente en materia de derecho civil,
asi como anlisis del derecho comparado y de casos reales presentados en y fuera del
Ecuador, por lo que concluye que existié suficiente y pertinencia de los documentos y
materiales empleados.



d) Contenido argumentativo de la investigacion (la justificacion de la hipdtesis
planteada).

El investigador a través del estudio y anlisis realizado logra determinar que el contrato de
franquicia que tiene como objeto una marca no registrada es valido, generara derechos y
obligaciones entre las partes, sin que esta particularidad genere la nulidad del mismo.
Adicionalmente, el investigador plantea ciertas recomendaciones que buscan garantizar
especialmente al franquiciado el pacifico desenvolvimiento del negocio objeto del
contrato, sin que la ausencia del registro de marca sea un Gbice.

Por lo anterior, se concluye que el investigador ha logrado justificar la hipétesis planteada.

Quito, 20 de marzo de 2013
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Resumen

El presente trabajo, tiene como finalidad, determinar si la ausencia de registro de una
marca, puede ser considerada como ausencia del objeto del contrato franquicia. En
primer lugar, se establece una explicacion del contrato de franquicia, los diferentes
modelos o tipos de franquicia que existe, y sus elementos principales. Como segundo
aspecto, se determina con exactitud el tema de marca y sobre todo se explica los dos
grandes sistemas atributivo y de prioridad de uso; de esta manera, se determina como
nace la propiedad sobre la marca, pero sobre todo el valor del uso y su implicacion
dentro del contrato de franquicia. Finalmente, se analiza en concreto el objeto del
contrato de franquicia, los elementos necesarios que deben concurrir para su existencia
y por consiguiente para que el contrato despliegue todos sus efectos juridicos.



Abstract

The present study aims to determine if the absence of the device can be considered as
absence of the object of the franchise contract. First able, it provides an explanation of
the franchise agreement, the different models or types of franchise and its principal
elements. Second able, it determines the exact issue of device and it explains the two
major systems: attributive and prior use. On this way, it determined how the property
comes above the device, but mostly the useful value and the implication inside the
franchise agreement. Finally, |1 examine the subject of the franchise agreement, the
necessary elements to concur for it existence. Therefore, the contract deploys all its
legal effects.
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Introduccion

En la actualidad, al vivir en mundo globalizado la forma de hacer negocios ha
cambiado significativamente, dejando de lado los mercados locales, para poder tener
una proyeccion mundial. Por lo mismo, el sistema de franquicia, es el que ha sido
desarrollado por grandes compafiias, precisamente porque es un medio ideal, a través
del cual se logra expandir una red de negocios, sin necesidad de comprometer
mayoritariamente patrimonios propios (franquiciante). En la actualidad, el Ecuador ha
comenzado a ser parte del gran auge de franquicias, por lo que su implementacion
dentro del mercado cada vez es mayor, ya sea por franquicias extranjeras que ingresan
al pais o por negocios nacionales, que van adquiriendo la estructura de franquicia para
explotar sus negocios.

El sistema de franquicias, se ha tornado, en uno exitoso, ya que permite a las
personas acceder a una estructura sélida de negocio, que genera ventajas competitivas,
en vista que se trata de un negocio probado anteriormente. Existen datos que revelan,
que de cada 10 empresas nuevas que salen al mercado al final del afio solo se mantienen
abiertas 3, por el contrario se ha establecido de cada de 10 franquicias que abren, s6lo
cierran 3; lo que quiere decir que es un sistema que genera réditos.

El tema en concreto se centra en el analisis de los elementos del contrato de
franquicia, a consecuencia de la importancia econdmica que representa en la actualidad
en todo el mundo y en especial, a la importancia y uso que se ha ido desarrollando en el
Ecuador, tomando en consideracion el progreso legislativo y comercial que ha tenido en
la doctrina y comercio mundial.

El problema juridico de la investigacion se resumen en las siguientes preguntas:
¢Qué sucede si la marca como objeto del contrato de franquicia no se encuentra
registrada? ;La falta de registro de una marca puede ser considerada como ausencia del
objeto del contrato de franquicia?

Con este trabajo, estableceremos que a pesar que el Ecuador al mantener un
sistema atributivo, el registro no es un elemento esencial dentro del contrato de
franquicia, ya que se puede usar la marca sin necesidad que se encuentre registrada; esto

siempre que no se contravenga el derecho de un tercero.
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El presente trabajo, se divide en tres capitulos, a través de los cuales, se
estableceran los elementos esenciales con el fin de demostrar que la ausencia de registro
no puede considerarse como ausencia del objeto y por lo tanto acarrear la nulidad del
contrato. El primer capitulo, se establecera las nociones bésicas sobre el contrato de
franquicia, es decir los elementos que lo compone, su naturaleza juridica, los diferentes
tipos de franquicia que existen, entre otros. El segundo capitulo, nos centraremos, en
establecer algunas cuestiones respecto de la marca, para lo cual se hard un especial
énfasis, en los sistemas que existen respecto a la obtencion de derechos sobre la marca,
por una parte el sistema atributivo, es decir que adquiere derechos por el registro,
mientras que el sistema de prioridad de uso, por medio del cual se adquiere derechos por
usar la marca en el mercado. Finalmente, tomaremos los diferentes elementos
analizados en los capitulos anteriores, para poder delimitarlos respecto del objeto del
contrato de franquicia, con la finalidad de demostrar que el registro no puede causar la

inexistencia del contrato.
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I. CONTRATO DE FRANQUICIA

El contrato de franquicia, ha tenido un auge importante en la Gltima época; por
lo tanto, es importante determinar todas las implicaciones que existen dentro del
contrato. Es por este motivo, que el presente trabajo, tiene como finalidad determinar
que pasa con las marcas que no han sido registradas y forman parte un sistema de
franquicia, para luego de esta manera determinar si se puede considerar 0 no como una
ausencia del objeto del contrato; tomando en cuenta que la marca es parte fundamental

del contrato.

1.- Contrato de Franquicia

El contrato de franquicia a pesar que tiene su origen en la Edad Media, es
indudable que su desarrollo es posterior, con lo cual a través de la historia se fue dando
una serie de episodios y eventos que establecieron los primeros lineamientos del
contrato de franquicia.

En el afio 1851 Singer and Co; estableci6 uno de los primeros modelos de
franquicia, al desarrollar un sistema que le permitia distribuir sus productos a nivel
nacional (Alemania); el modelo que desarrollo, era un esquema a través del cual se
comenz6 a cobrar a los distribuidores, dando como resultado un sistema de concesion?,
y por consiguiente da inicio a un de los elementos fundamentales del contrato de
franquicia el cual tiene que ver con el royalty o la contraprestacion por el hecho de la
empresa franquiciante al permitir el uso de su marca y su conocimiento para el
desarroll6 de la actividad.

El desarrollo del contrato de franquicia se ha ido perfeccionando con el pasar de
los afios, pero segun el tratadista César Caceres el gran auge de las franquicias comienza
después de la Segunda Guerra Mundial, con el denominado baby-boom?. Es importante
sefialar que el momento de mayor impacto se da en los afios sesentas con la camada de
primeras empresas franquiciantes como son Mc Donald’s, Pizza Hut, Burger King,
entre otras; pero asi mismo es el momento donde se dio la mayor implementacion de

este esquema de expansion de negocios por parte de los empresarios; se da en los afios

Cfr. Caceres Barraza César. El Contrato de Franquicia. Lima: Cultural Cuzco; 1997
2
Id., p 29
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noventas momento en el cual, la implementacion de este tipo de modelo de negocio
comienza a poseer un verdadero auge, por lo tanto comienza a darse un crecimiento
comercial en la utilizacion e implementacion de este esquema de negocio, lo que llevo a
un desarrollo econémico y doctrinal sobre el mismo.

El contrato de franquicia, se ha convertido en un instrumento fundamental para
el desarrollo de la actividad empresarial, tal y como lo ha sefialado los tratadistas
Gonzalo Burgos y Maria Susana Fernandez al establecer que “La franquicia hace a los
franquiciados feroces competidores de sus mercados [...]"*; tan es asi que los mismos
tratadistas en su obra sefialan un estudio realizado por la Universidad de Delaware
(USA) donde se indica que la franquicia tiene un promedio de supervivencia en el
mercado quinquenal del 86%, es decir que de cada 100 franquicias sélo cierran 14,
mientras que, por el contrario las empresas de actividades comerciales normales, es
decir empresas con un riesgo independiente tiene un promedio de supervivencia del

23% quinquenal, por lo tanto de cada 100 empresas cierran 77°.

1.1.- Definicion:

No existe una definicion uniforme, ya que podemos encontrar varias nociones
sobre franquicia, cuanto autor exista. Ademas que la mayoria de paises ni siquiera lo
regula y mucho menos a definidito a este tipo de contrato, lo cual planeta divergencias
entre los criterios, esto sin ser menos cierto que en efecto por més que exista diferencias
entre los varios criterios que se han planteado sobre la franquicia, de igual manera
podemos encontrar varios puntos de conexion entre ellas, ya que los elementos que
envuelven al contrato de franquicia son los mismos. La franquicia en definitiva se trata
de un modelo de colaboracion para desarrollar una actividad con fines comerciales, por
lo mismo; también existen divergencias entre conceptos, ya que hay tratadistas que
abordan este contrato exclusivamente desde una Gptica econémica como es el caso de

Marzorati 0 a su vez lo abordan desde una perspectiva netamente legal.

® Fernandez Iglesias, Maria Fernanda; Gonzalo Burgos Pavon. La franquicia Tratado préactico y juridico.
Madrid: Ediciones Piramide, 2010. Pag 21
4Cfr. Id., p 22
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1.1.1.- Definiciones Legales.

Diferentes juristas y tratadistas, han ido definiendo al contrato de franquicia
conforme las caracteristicas propias que posee Yy asi mismo adaptandolas a las nuevas
realizadas del comercio mundial; lo que ha provocado ciertas modificaciones al modelo
tradicional de franquicia.

La Organizacion Mundial de Propiedad Intelectual, en conjunto con el tratadista
lan Cockburn ha definido al contrato de franquicia como: “[...] un contrato mercantil
que permite combinar la reputacion, la innovacion (activo intangible), los
conocimientos técnicos y la experiencia del innovador (el franquiciante) con la energia,
el interés y la inversion de otra parte (el franquiciatario) para llevar a cabo transacciones

25

de suministro y venta de productos y servicios.” La Asociacion Espafiola de Franquicia

en conjunto con los paises miembros de la Comunidad Europea, han establecido un
Cédigo Deontolégico de la Franquicia®; en dicho cédigo se ha definido a la franquicia

de la siguiente manera:

La FRANQUICIA es un sistema de comercializacién de productos y/o
servicios y/o tecnologias, basada en wuna estrecha y continua
colaboracion entre empresas juridica y financieramente distintas e
independientes (1), el Franquiciador y sus Franquiciados, en el que el
Franquiciador dispone el derecho e impone a sus Franquiciados la
obligacion de explotar una empresa de acuerdo con sus conceptos (2). El
derecho asi concedido autoriza y obliga al Franquiciado, a cambio de
una aportacion econémica, directa o indirecta, a utilizar la marca de
productos y/o servicios, el "know how" (saber hacer) (3) y otros
derechos de propiedad intelectual, ayudado por la continua asistencia
comercial y/o técnica, en el marco de un contrato de Franquicia escrito
suscrito por las partes a este efecto.

Osvaldo Marzorati, respecto a este tipo contractual sefiala lo siguiente: “[...] la
franquicia puede ser considerada como un sistema de comercializacion de un producto
0 servicio”. Ademas, el mismo autor, respecto a este contrato establece que: “Es un

contrato entre dos partes, por el cual el franquiciante permite al franquiciado

comercializar un cierto producto o servicio con su marca y simbolo, contra el pago de

® Cockburn lan. OMPI: “Franquicias y Licencias: ¢Qué son y en qué medida puede beneficiarnos?
http://www.wipo.int/sme/es/documents/franchising.htm#def (acceso: 14/5/2012)

® Asociacion Espafiola de Franquicia. Cédigo Deontolégico de la Franquicia.
http://www.franquiciadores.com/legislacion.asp?mn=legislacion (acces0:14/5/2012)
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! Marzorati, establece una serie de

un derecho de entrada de regalias o ambas cosas
elementos mas comerciales que legales, en su definicion, ya que lo trata en definitiva
como un sistema de comercializacion, por lo tanto, no se introduce de manera exacta en
los elementos propios del contrato de franquicia como si lo hace la definicién
establecida en Codigo Deontoldgico de Franquicia de la Comunidad Europea.

Marzorati, en su definicion sefiala dos elementos esenciales propios del contrato
de franquicia; en primer lugar tenemos el derecho del uso de la marca y como segundo
elemento el pago de una regalia, es decir el royalty en contraprestacion a la autorizacion
del uso de la marca. La definicion de Marzorati, se podria decir que es incompleta por
la ausencia del know how, pero no es del todo cierto, ya que depende del tipo de
franquicia que se adopte, por lo que el know how no siempre estara presente en todos
los tipos de franquicias como un traspaso de tecnologia per se, sino que siempre va
estar presente en modelo de franquicia, ya que posee un transferencia de
conocimientos.

El tratadista César Augusto Céceres, justamente hace un comentario sobre este
punto en especifico sobre la ausencia del elemento del know how en la definicion del
contrato de franquicia, para lo cual ha dicho lo siguiente: “Marzorati afianza en
concepto de franquicia, al considerar un negocio entre personas distintas, Unicamente
vinculadas por la motivacion de obtener éxito, sin embargo, considera todavia que la
franquicia es un sistema de distribucion, restandole méritos a la transferencia de

conocimientos técnicos a la que hubiere lugar”®

. Este criterio, es valido, ya que como se
enunci6 lineas arriba por know how se debe entender cualquier traspaso de
conocimiento que sea fundamental para el desarrollo de franquicia, por lo mismo al no
existir este elemento, no puede darse una reproduccion del negocio del franquiciante,
pero no se podré operar la franquicia, ya que no se va a conocer como hacerlo.

Una definicion méas completa y vista desde el punto de vista mas juridico que
comercial, la tenemos con los hermanos Enrique y Rodrigo Gonzéales Calvillo, quienes

definen al contrato de franquicia de la siguiente manera: “ un sistema o método de
negocios en donde una de las partes, denominada franquiciante, le otorga a la otra,
denominada franquiciatario, la licencia para el uso de su marca y/o nombre comercial,

asi como sus conocimientos y experiencias (know how), para la efectiva y consistente

" Marzorati Osvaldo. Franchising. Buenos Aires: Editorial Astrea; 2001. Pag. 18y 19.
8 Céceres Barraza César Augusto. El Contrato de Franquicia. Op. Cit., p. 44.
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% Esta definicion, completa tanto lo que propuso Marzorati y

operacion de un negocio.
Kleidemacher, quienes no se introducen de manera exacta, dentro de la franquicia, ya
que por mas que contenga varios de los elementos del contrato de distribucion, es
necesario la transferencia de conocimientos para lograr el éxito, y eso se da desde los
puntos mas bésicos del negocio.

En definitiva, el contrato de franquicia, se trata de un modo de colaboracion
empresarial y expansion de una red de negocios, a través de un tercero quien asume el
riesgo a su propia cuenta a cambio de poder replicar un negocio ya probado y exitoso
dentro del mercado. Ademds, se trata de un modelo empresarial, que posee

caracteristicas propias, pero que a su vez se adaptan al mercado local.

1.1.1.1 Contrato de Franquicia Vs. Contrato de Distribucion.

Este problema, se suscita si el contrato de Franquicia puede ser considerado como un
contrato de distribucion, por lo que cabe hacer algunas aclaraciones. Para dar mayores
luces a esta discusion y poder comprender las diferencias entre un contrato y otro; es
necesario percibir al contrato de distribucion. lan Cockburnha establecido lo siguiente

respecto al este tipo contractual.

El acuerdo de distribucion es un contrato entre el fabricante, productor o
importador y el vendedor o distribuidor. El distribuidor puede ser un
agente exclusivo que venda Unicamente las mercancias del productor o,
como suele suceder, el agente exclusivo es el Unico distribuidor de las
mercancias de un productor particular en el mercado. Un acuerdo de
distribucion exclusivo puede permitir al distribuidor conceder licencias de
subdistribucién®.

El jurisconsulto Marzorati, asi mismo nos plantea un definicion del contrato de
distribucion: “la distribucion es aquel contrato por el cual el productor o fabricante

conviene el suministro de un bien final, producto determinado, al distribuidor, quien

adquiere el producto para proceder a su colocacion masiva por medio de si

® Gonzales Calvillo Enrique y Rodrigo. Franquicias: La Revolucion de los 90. México: Editorial Mc
Graw Hill; 1994. Pag. 23. )
19 Cockburn lan. OMPI: “Franquicias y Licencias: ;:Qué son y en qué medida puede beneficiarnos?. Op.
Cit
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organizacion en una zona determinada'.” Asi mismo el tratadista Jaime
Kleidermacher, apoya la tesis que el contrato de franquicia debe mantenerse dentro de
las caracteristicas del contrato de distribucion, y por lo tanto ha sefialado lo siguiente:
“De todas formas y aun por cuestiones metodoldgicas, el contrato de franchising, debe
a nuestro entender, seguir siendo tratado dentro de este género de contratos de
distribucion, con los cuales mantiene mas de una caracteristica en comun, y éste es el

criterio por el que en definitiva hemos optado™?.

Es importante sefialar que el
intercambio de conocimientos, es algo fundamental en la franquicia, ya que el sélo
hecho de otorgar el derecho de uso de una marca, lleva implicito un expertis,
precisamente para poder manejar la marca de una manera acorde y que de los mismos
resultados de la empresa franquiciante, mas cualquier otro tipo de conocimiento que
exista; por lo mismo a pesar que guarde relacion con la distribucion no son similares y
mas cuando existe otros tipos de franquicia, que no tiene una distribucion.

El contrato de distribucion, por lo general es un acuerdo en el que no se pacta
exclusividad, por este motivo el contrato de franquicia presenta mayores ventajas, ya
que la exclusividad provee de mejores condiciones para tener un mayor predominio en
el mercado. Ademas lan Cockburn®® ha sefialado sobre el contrato de franquicia lo

siguiente:

[...] un contrato de franquicia puede considerarse como un acuerdo mas
solido para los que comienzan un tipo de negocio. El contrato de
franquicia establece obligaciones para ambas partes y contiene elementos
de capacitacion, tutoria y asesoramiento técnico del franquiciatario. El
contrato de franquicia es una licencia especializada y contemplara todos
los aspectos de la P.1., las obligaciones del usuario y las disposiciones en
cuanto a su utilizacion.

Tanto de la definicion planteada por Marzorati y Cokburn, podemos, identificar
ciertas caracteristicas que les hacen ser dos tipos de contratos totalmente distintos. A

primera vista, tenemos que la distribucion, no es mas que la colocacion de un producto

en una zona determina. Por otro lado, el modelo franquicia es un esquema que posee

' Marzorati Osvaldo. Franchising. Op. Cit., p 53.

12 Kleidermacher Jaime. Franchising: Aspectos Juridicos y Econémicos. Buenos Aires: Editorial
Abelardo Perrot; 1993. Pag. 115

13 Cockburn lan. OMPI: “Franquicias y Licencias: ;:Qué son y en qué medida puede beneficiarnos?. Op.
Cit
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una estructura més detallada con varios elementos, ya que se trata de la reproduccion
total de un negocio ya en marcha; por lo que implica una convergencia de varios

elementos de Propiedad Intelectual

Ademas, a través del contrato de franquicia, el tema de distribucion se vuelve mas
estricto, por lo que hay que mantener estdndares de calidad y por lo tanto la distribucion
se restringe a los lugares donde precisamente se van a dar estas condiciones. Por otra
lado, el contrato de distribucién, no impone como una contraprestacion el pago de
royalty, lo que si sucede con el contrato de franquicia. Asi mismo, el contrato de
franquicia impone una serie de obligaciones que van desde una etapa pre contractual,

contractual y post contractual.

Los criterios expuestos, se encuentran corroborados, por el tratadista César Caceres

quien , ha sefialado algunas diferencias entre ambos tipos contractuales..

[...] no apreciamos en la distribucion la transferencia de tecnologia
alguna, ni el pago de tasa alguna por publicidad, ni la obligatoriedad de
una relacién continua e indivisible, ni la obligacion post contractual de no
competir o guardar confidencialmente los conocimientos adquiridos.
Tenemos tan solo, la existencia de un lazo contractual por un plazo
sefialado por las partes, con abastecimiento de bienes determinados como
la principal obligacién del fabricante™.

En los siguientes cuadros; podremos apreciar de mejor manera las diferencias que
existe entre el contrato de distribucion y de franquicia:

Distribucion:

Productor Distribuidor Justificacion
Desplazamiento Juridico/Mate | Entrega de Bienes y contrato
rial
Riesgo X Colocar producto/Pago frente
a Terceros

Representacion X Representacion Comercial.
Impacto del X Sobre éste, se verifica la
Negocio venta
ADN T1: Dar Compraventa

T2:Dar (Hacer Logistica + Know How para

Material) le venta

1 Caceres Barraza César Augusto. El Contrato de Franquicia. Op. Cit., p. 70.
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Franquiciante

Franquiciado

Justificacién

Desplazamiento Juridicoy | Juridico: marca (licencia),
Material Material: Know-How

Riesgo X Inversion en el negocio;
implementacion, costos del
local, insumos, personal, etc.

Representacion X Representacion ~ Comercial.
**

Impacto del X Sobre éste, se verifica las

Negocio ventas.

ADN Hacer Juridico vy | Dar Franquciante: Hacer juridico

Material (licencia), Hacer Materia

(Know-How), suministro de
bienes
Franquiciado: Pago por uso
de marca y royalty.

Diferencias Distribucion Franquicia

Obligacion Principal

Obligaciones

Elementos

Colocar  Bienes y/o

servicios en un mercado

determinado

Reportar la venta

Reproduccion de la
totalidad de un negocio

-No competencia

-Pago un candn de

entrada y otro anual

-Tranferencia de

Tecnologia

Existe una distribucion

que puede contener una

marca, pero no tiene el

derecho al

misma

uso de la

Know How, Secretos
Comerciales, Marca,

lemas comerciales,

Finalmente, esta distincion entre los tipos contractuales, es la mas relevante, en

vista que sobre este versa una gran discusion doctrinaria, pero también existe algun tipo
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de diferenciacion con otros tipos de contrato como en el caso con la cesidn; suministro,

entre otros.
1.1.2.- Definiciones Econémico comerciales.

Las definiciones hasta aqui planteadas, son definiciones legales con elementos
economicos y comerciales. En lo que respecta exclusivamente al tema comercial, existe
una gama importante de definiciones vistas de manera concreta desde ese punto; esto se
da por que es un medio de hacer negocios y realmente las personas que mas lo manejan
son empresarios que abogados.

Entre las definiciones, estrictamente econdémico comerciales encontramos
autores Americanos como John Kinch quien ha sefialado que: “La franquicia no es un
negocio, no es una industria. Es una manera de hacer negocios**. Asi mismo Donal
Boroian ha sefialado: “El franchising con formato de negocio es un método de
expansion comercial [...]"*°. Al igual que la Unién Europea con la Asociacion de
Franquicias; Estados Unidos ha formado una asociacion para que trate los temas de
franquicias:Asociacion Internacional de Franquicias, la misma que. nos proporciona una
distincion entre las personas que intervienen en un contrato de franquicia, para lo cual
ha sefialado que dentro de la franquicia existen dos sujetos envueltos, el primero el
franquiciante o la persona que entrega la marca o nombre comercial; y como segundo
sujeto envuelto el franquiciado, quién da una contraprestacion al uso de la marca'’. Es
importante acotar, que la contraprestacion en un modelo de franquicia, no es inicamente
sobre la marca sino que la contraprestacion es por el hecho de poder replicar un negocio
existente con todos sus elementos; mientras que si restringimos al tema de la marca en
realidad, se hace referencia al tipo contractual de licencia de marca.

Desde un punto de vista practico, el tratadista Enrico Zanelli, ha definido de una
manera muy sencilla pero clara lo que es la franquicia: “[...] por este contrato una
sociedad matriz o principal promueve y constituye una serie de empresas autdnomas

vinculadas a fin de encomendarles la produccion o venta de sus productos, permitiendo

15 Kinch John. Franchising: The inside story. New York: Perennial Library; 1986. Pag. 32.

16 Borian Donald. Las Ventajas del Franchising. Buenos Aires: Editorial Macchi; 1993. Pag 14
17 Cfr. International Franchising Association. What is a franchise?
http://franchise.org/franchiseesecondary.aspx?id=52625 (acceso: 14/5/2012)



22

que sean ofrecidos al consumidor a precios mas accesibles'®.” Esta definicion, nos
muestra de manera simple, pero clara como es el funcionamiento de la franquicia, al
entender el sistema de franquicia, cuya finalidad es lograr una expansion del negocio sin
necesidad de profundizar en mayores tecnicismos.

Lo mismo sucede, con los tratadistas Francisco Casa y Francisco Casabo al
sefialar al contrato de franquicia como: “Método o sistema de colaboracién econémica

"1 En relacion con esta Gltima cita, es

entre dos socios juridicamente independientes
importante destacar lo que ha considerado Gonzalo Burgos y Maria Susana Fernandez,
quienes establecen la finalidad propia del contrato de franquicia: “El contrato de
franquicia debera ser un documento que ayude al inversor a decidir apostar en una idea
de un negocio (inversor igual a potencial franquiciado)”?.

La franquicia en general, como ya se ha mencionado es un medio de negocio, es
decir un sistema creado con la finalidad de expandir una red de negocios sin necesidad
de poner en riesgo capitales propios, por lo tanto dicho negocio envuelve todos los
aspectos que una empresa necesita para lo cual el marketing, es el medio por el cual se
buscard el posicionamiento de la empresa. Lewis Rudnick y Bret Lowell, dentro lo que
es la franquicia y el contrato justamente sefialan el tema de marketing para lo que han

establecido lo siguiente:

La franquicia con formato de negocio provee un sistema de marketing y
distribucion de bienes, servicios o ambos. Es el franquiciante quien ha
desarrollado un formato de negocio para la distribucién o venta de bienes y
servicios, contratando para ello, con empresarios 0 empresarias

(franquiciados), quienes tendran derecho de venta y la asistencia del

franquiciante bajo la marca de propiedad del mismo®.

Lewis Rundnick y Bret Lowell, toman como punto de partida de la franquicia el
marketing, ya que los medios de publicidad y distribucion que se realizan en una
franquicia, han sido probados anteriormente y se ha logrado establecer una estructura
rentable para la franquicia; es decir que la empresa franquiciante, ha demostrado tener

éxito dentro del mercado por lo que busca expandir su negocio, a través de terceros. En

18 Zanelli Enrico. Franchising. Torino: Editorial Torinese; 1982. Pag 887.

19 Casa Francisco y Manuel Casabé. La Franquicia. Barcelona: Ediciones Gesti6; 1989. Pag. 10.

% Burgos Gonzalo y Fernandez Maria Susana. La franquicia tratado préctico y juridico. Madrid:
Editorial Pirdmide; 2010. P4g. 216.

2! Rudnick Lewis y Bret Lowell. Investigate Before Investing. Washington DC: International Franchising
Association; 2002. Pag.7.
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conclusion al poseer una franquicia, la persona natural o juridica, tiene el derecho de
replicar un negocio ya probado y exitoso, para lo cual se debe seguir los mismos
lineamientos del negocio principal, ya que incluso los medios de marketing han sido

probados y garantizados, con lo cual se siguen los mismos estandares en todo sentido.

1.2.- Naturaleza Juridica.

Una vez establecido, lo que respecta a la definicion del contrato de franquicia,
nos permite distinguir una serie de caracteristicas propias con lo cual es posible
determinar la naturaleza juridica de éste contrato.

La abogada Maria Dolores Orbe ha sefialado algunas de las principales
caracteristicas de la naturaleza juridica del contrato de franquicia. “Se trata de un
contrato complejo, atipico, innominado, consensual y sinalagmatico, el cual no esta
regulado por nuestra legislacién.”?® Enrique y Rodrigo Gonzalez Calvillo han
establecido las caracteristicas de la naturaleza juridica del contrato de franquicia. “[...]
un contrato de mercantil, bilateral, oneroso y de trato sucesivo [...].»”

Partiendo de lo anterior, cabe decir que la naturaleza juridica del contrato de

franquicia es la siguiente:

1.2.1.-Consensual

La forma de perfeccionamiento del contrato de franquicia, es a través de la
concurrencia de voluntades, por lo que con el simple consentimiento se perfecciona,
una vez que haya una oferta y una aceptacion, el contrato se considera perfeccionado.

Luis Parraguez, ha definido a los negocios consensuales como: “[...] aquellos
negocios juridicos que se perfeccionan con la sola voluntad de quien los celebrarse,
[...] o del consentimiento de las partes celebrantes, si se trata de un negocio
bilateral.?*”. El caracter consensual y la manera de perfeccionarse, se encuentra

recogido en el articulo 1459 del Cddigo Civil que establece que el contrato es

22 Orbe Dolores. El Contrato de Franquicia.

www. derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4506:el-contrato-
de-franquicia&catid=29:derecho-comercial&ltemid=420. (acceso:14/5/2012)

2 Gonzales Calvillo Enrique y Rodrigo. Franquicias: La Revolucién de los 90. Op.Cit., Pag 23.

% parraguez Luis. Manual de Negocio Juridico Primer Borrador. Pag. 55.
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consensual cuando se perfecciona por el solo consentimiento. Sobre este punto es
especifico el jurista en mencién ha sefialado lo siguiente: “La afirmacién del articulo
1459 [...], no debe ser tomada en rotundo sentido que sugiere el tenor literal, porque no
es verdad que quedan perfectos por el s6lo consentimiento. Para perfeccionarse, deben

cumplir con los demas requisitos presupuestos legales de validez®.”

1.2.2.- Bilateral

En relacién con el tema del negocio consensual, hay que tomar en consideracion
lo siguientes aspectos. Respecto al negocio juridico, existe bilateralidad, ya que existen
dos voluntades que intervienen. En lo que respecta al contrato, existe bilaterialidad, en
relacion a las partes que se obligan en el contrato; por consiguiente el contrato de
franquicia establece una serie de obligaciones reciprocas entre las partes; “[...] su
perfeccionamiento se efectia entre dos partes perfectamente definidas, de cuya
formalizacion se derivan derechos y obligaciones reciprocas para ambas partes”?®.

Las obligaciones se desprenden de cada contrato de franquicia son:
primeramente para el franquiciante de otorgar el derecho de uso de los signos
distintivos, En segundo lugar la facultad de recibir toda la informacion necesaria para el
desarrollo de la franquicia; y finalmente derecho a la transferencia de tecnologia y a la
capacitacion adecuada de la informacion que se va proveer.

En contrapartida, las obligaciones que nacen para el franquiciado, es mantener
confidencialidad, no competencia, dar el uso correcto a los signos distintivos, el pago
de un royalty por concepto de uso de la marca y ademés por el intercambio de
informacion que posee, entre varias otras obligaciones que nacen de este contrato para

las dos partes. Dolores Orbe ha sefialado lo siguiente:

La obligacion primordial del franquiciado serd siempre la de mantener
los estandares y niveles de calidad de la marca que adquiere para
explotarla, y ese es uno de los puntos que mas énfasis otorgan los
franquiciantes, ya que la falta de cumplimiento de esta obligacion por
parte del franquiciado acarrearia una mala imagen empresarial y perderia

25
Id., p 55.
% Burgos Gonzalo y Fernandez Maria Susana. La franquicia tratado practico y juridico. Op. Cit. p. 212
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el prestigio ganado en determinado territorio, dando como resultado no
una inversion, sino una pérdida. 27

1.2.3.- Atipico

El contrato de franquicia, como se menciono al inicio del trabajo, es un contrato
nuevo, por lo que la mayoria de paises no han adoptado una regulacion especifica que
codifique al contrato, de ahi su categoria de atipico; “[...] porque carece de una
regulacion especifica.” Existe paises que han desarrollado un legislacion, exclusiva
sobre los temas de franquicia como es el caso de Brasil y México; a su vez existe otro
paises que han adoptado una serie de normas sobre este asunto, pero lo han hecho
dentro de cddigos ya existentes como es el caso de Francia y Albania, quienes han
definido y establecido algunas caracteristicas del contrato de franquicia dentro de su
legislacion civil.

Asi mismo, el tratadista César Caceres ha establecido lo siguiente respecto a esta
clasificacion: “El contrato de franquicia, en la mayoria de paises que lo han adoptado y
adaptado, un contrato atipico, es decir, no se encuentra especificamente regulado sea en

el Cédigo Civil, en el Cédigo de Comercio o una ley especial.?”

A pesar que no existe
un ordenamiento juridico especifico sobre el contrato de franquicia, no es menos cierto
que no se encuentra reglado, ya que los fundamentos que gobiernan al contrato se basan
en los principios de la teoria general de los negocios juridicos, por consiguiente el
contrato se forma en base a dichos elementos “[...] los vacios se cubren con las reglas
de la teorfa general del negocio juridico y del contrato [...]%.

En conclusion, se basa en que el contrato de franquicia tiene como fundamento
la libertad contractual, tan es asi que las propias regulaciones son establecidas por las
partes dentro del contrato, es decir las propias son las encargadas de legislar a dicho
contrato. Este criterio se encuentra corroborado por el jurista Luis Parraguez quien ha
establecido lo siguientes criterios: “[...] el criterio que pueden plantear los contratos
atipicos es la normativa aplicable a las relaciones que ellos crean. Pero la dificultad no

es mayor, porque normalmente se someten a las regulaciones acordadas por las mismas

%" Orbe Dolores. El Contrato de Franquicia. Op. Cit. 34 '
% Caceres Barraza César Augusto. EI Contrato de Franquicia. Op. Cit,, p.75.
® parraguez Luis. Manual de Negocio Juridico Primer Borrador. Op.Cit. p.51
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partes*®.” En el Ecuador, el sustento para los contratos atipicos y su regulacién se

31
|

encuentra recogido en el articulo 1561 del Codigo Civil®", mismo que al tenor literal,

establece lo siguiente:

Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y

no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo por causas

legales.

Finalmente, el tratadista peruano Cesar Caceres, mantiene la posicion adoptada
por el jurista Luis Parraguez, ya que confirma el criterio que los contratos atipicos y en
especial el contrato de franquicia es regulado por la autonomia de la voluntad y los
principios generales del contrato. “Basta decir, que el contrato de franquicia le son
aplicables, en principio, las clausulas por las partes pactadas (pacta sunt servanda) y

subsidiariamente las regulaciones para los contratos en general.?*”
1.2.4.- Principal

Los contratos principales, son lo que tienen como caracteristica poder subsistir
por si solos, es decir que no depende de otro tipo de negocio. El articulo 1458 del
Cadigo Civil recoge este principio: “El contrato es principal cuando subsiste por si
mismo sin necesidad de otra convencion”. Llevando este principio al caso concreto del
contrato de franquicia, se puede establecer que tiene caracteristicas propias, por lo tanto
no necesita de otro tipo de contrato para poder subsistir y desplegar todos sus efectos.
“Tiene el contrato de franquicia existencia per se, no depende de otro contrato para su

existencia.®*”

1.2.5.- Oneroso
La base del contrato de franquicia es la obtencidn de un beneficio econémico, se

crea el contrato para obtener lucro, por una parte la empresa franquiciante obtiene un

contraprestacion econdmica al inicio para poder ingresar con la franquicia y una

30

Id., p. 51.
®1 Codigo Civil. Resgistro Oficial Suplemento 46 de 24-junio-2005. Articulo 1561
% Céceres Barraza César Augusto. El Contrato de Franquicia. Op. Cit., p.75.
®1d., p. 76.
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contraprestacion anual, por el hecho de otorgar el derecho de uso de la marca y el know
how; y del otro lado el franquiciado recibe un beneficio econémico al poder explotar
tanto la marca como el conocimiento técnico. “[...] ambas partes realizan una
prestacion con contenido patrimonial reciproco, cada uno funciona como contravalor o
contraprestacion del otro.**”; ademés el jurista Luis Parraguez “[...] el negocio oneroso
produce desembolso, en mayor o menor grado, en todos los patrimonios que
intervienen en el acto [...]%”. Por otro lado, el tratadista colombiano Guillermo Ospina
considera “[...] si el agente o agentes obran con &nimo de lucro, o sea, que intervienen
en el acto para recibir un beneficio, tal acto sera oneroso [...]**”

Esta cita devela, que en un contrato oneroso la equivalencia, respecto al beneficio
economico no siempre es equiparable, ya que el provecho seré distinto dependiendo el

caso.
1.2.6.- Tracto Sucesivo

La base de esta clasificacion, se debe a que las prestaciones se deben verificar en
el tiempo. Los contratos de tracto sucesivo, “[...] supone la ejecucion de prestaciones
sucesivas durante un tiempo mas o menos largo®””. Luis Parraguez, también ha definido
al contrato de tracto sucesivo: “[...] cuando sus prestaciones, o por lo menos la
prestacion de una de las partes, deben cumplirse en forma sostenida o periddica durante
un cierto tiempo.*”

El contrato de franquicia es de tracto sucesivo, por lo que las prestaciones se
devengan con el tiempo, como es el caso del uso de la marca, esta se va explotando a lo
largo del tiempo. En el caso del franquiciante los c&nones que debe cancelar al
franquiciante, se lo hace de manera periodica. Jaime Kleidermacher ha establecido esta

clasificacion, respecto al contrato de franquicia para lo que ha sefialado lo siguiente:

¥ Burgos Gonzalo y Fernandez Maria Susana. La franquicia tratado practico y juridico. Op. Cit. p. 213.
% parraguez Luis. Manual de Negocio Juridico Primer Borrador. Op.Cit. p.51

% Ospina Fernandez Guillermo y Eduardo Ospina Acosta. Teoria General del Contrato y del Negocio
Juridico. Bogota: Editorial Temis; 2005. Pag.51..

¥1d., p.72.

% parraguez Luis. Manual de Negocio Juridico Primer Borrador. Op.Cit. p.61.
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“La relacion de asistente, y su contracara que es el control, se van a verificar y

profundizar a lo largo de todo contrato.**”

1.2.7.- Personalisimo

Dentro de esta clasificacion, se puede sefalar que existe un doble caracter de
personal en la relacion, por lo que, por una parte el aspirante a obtener una franquicia
observa una serie de cualidades a la empresa franquiciante para obtener beneficio, por
lo tanto existe una relacion estrictamente con esa franquicia. Por otra parte, al momento
de otorgar una franquicia por parte del franquiciante, es donde efectivamente se da un
caracter personalisimo, en vista que la empresa franquiciante debe verificar una serie de
requisitos de la persona aspirante, y al final la eleccion se da en relacion a la persona y
la capacidad de cumplir con todas las obligaciones que son impuestas por la empresa
franquiciante; por lo tanto en la mayoria de contratos de franquicia, el franquiciante
contempla una prohibicion al franquiciado para que se ceda sus derechos y obligaciones
a un tercero sin previa autorizacion del franquiciante.. César Caceres aborda este tema
“La eleccion del franquiciado por el franquiciante obedece, en algunos casos a
motivaciones econémicas: se examina el potencial del mismo en el comercio y

principalmente su devenir personal [...]**”

1.2.8.- Adhesion

Los contratos de franquicia, llevan como gran parte de su esencia ser contratos de
adhesion, ya que todo aspirante a franquiciado debe someterse a los parametros
establecidos por el franquiciante, es decir que el espectro de negociacion se ve
reducido. “[...] el franquiciado no podra, o por lo menos veré disminuido su poder de
discutir cada una de las clausulas del contrato.**”. Marzorati, afianza este criterio, pero
ademas sefiala que si puede existir espacios donde se pueden negociar, especificamente
en relacion al territorio, recurso humano, monto de inversion, etc.

En el Ecuador podemos apreciar un ejemplo que nos hace mas grafico poder

entender

%% Kleidermacher Jaime. Franchising: Aspectos Juridicos y Econémicos. Op.Cit. p.130.
“0 Caceres Barraza César Augusto. El Contrato de Franquicia. Op. Cit., p.77.
41

Id.,p79
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los campos de la franquicia que son ya pre establecidos por el franquiciante, pero a su
vez existe otros campos donde de alguna manera, se permite realizar ciertos
modificaciones a algunos elementos. Esto se puede apreciar en el caso de la franquicia
KFC (Kentucky Fried Chiken), si se observa con detenimiento, desde el local, los
colores, la manera de preparacion de la comida, se encuentre estrictamente regulado por
la empresa franquiciante; pero ahora hay que sefialar que la empresa americana se
caracteriza por la venta de pollos fritos, ahora bien en Ecuador, encontramos que existe
un plato que obviamente posee pollo frito, pero tiene como acompafantes arroz y
menestra, es decir dos ingredientes muy nacionales, con lo cual se comprueba que si
existe puntos sobre los cuales hay como negociar, siempre que sea en beneficio de la
franquicia y que no altere las esencia de la misma. Es decir que la modificacién sobre
uno de los elementos se da en dejar de lado, los acompafantes tradicionales del pollo

frito para adaptarlo a la realidad y preferencia del consumidor local.

1.3.- Tipos de Contrato de Franquicia

El contrato de franquicia, puede ser visto desde varias Gpticas, primeramente
como Yya se ha mencionado se la puede clasificar desde un punto de vista econdmico, es
decir entendiendo la naturaleza econémica que se encuentra detrds de cada tipo de
actividad que desemparia las diferentes estructuras de franquicia. Miguel Asensio ha
sefialado lo siguiente: “Los contratos de franquicia son susceptibles de ser clasificados
en atencion a criterios diversos*?”.

Por su parte, Fabian Ldpez Guzman®, tratadista colombiano; establece una
clasificacion, que es abordada por economistas; para lo cual ha dividido en tres tipos de
tipologias: La primera, se da conforme del canal de distribucion con relacién entre
productores mayoristas y minoristas. La segunda tipologia, se relaciona respecto al tipo
de actividad que se desarrolla, por lo que puede ser de distribucion, servicios o

industrial. Finalmente, la tercera tipologia, se da respecto a la estructura de la franquicia

“2 De Miguel Asensio Pedro. Contratos Internacionales Sobre Propiedad Industrial. Madrid: Editorial
Civitas; 1995. P4g.86.

“* |opez Guzman Fabién. El contrato de franquicia Internacional. Bogota: Ediciones Juridicas Gustavo
Ibafiez Ltda.; 2005. Pag. 215y 216.
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y el grado de libertad que tiene el franquiciador, por lo tanto encontramos a la
franquicia individual, mdltiple o maestra.

La franquicia, para asentarla a una realidad juridica se ha tomado la segunda
tipologia, por lo tanto se ha hecho énfasis por la mayor parte de la doctrina en tomar
esta clasificacion referente a los siguientes tipos de franquicia, despendiendo cada una
del objeto que persigue: Franquicia Industrial, de distribucion y de servicios.

Esta clasificacion, incluso ha sido recogida por ordenamientos juridicos, como
es el caso del Reglamento 4087/88 de la Comisidn de la Comunidad Europea, el cual
establece en el considerando tercero al tenor literal lo siguiente: “Se puede distinguir
varios tipos de franquicia de acuerdo a su objeto: la franquicia industrial, se refiere a la
fabricacion de productos; la franquicia de distribucion se refiere a la venta de
productos, y la franquicia de servicios se refiere a la prestacion de servicios.” Esta
clasificacion, de igual manera es la que mayor incidencia ha tenido por parte de la
doctrina, ya que es la més difundida y utilizada por los tratadistas.

Asi mismo Miguel Asensio, aborda este asunto y sefiala: “Muy difundida se
halla la distincion entre franquicia industrial, de distribucion y de servicios, segin tenga
la franquicia por objeto la fabricacion de productos, venta de bienes o la prestacion de

servicios**”

. Cabe recalcar que a pesar que este tipo de clasificacion, es la mas utilizada
en la actualidad, el modelo estdndar de franquicia cada vez sufre mayores
modificaciones, por lo mismo el resto de clasificaciones planteadas, nos ayuda a

entender las nociones modernas sobre la franquicia.

1.3.1.- Franquicia de Servicio

Este tipo de franquicia forma parte de un servicio generado a favor de un consumidor
final. Fabian Lopez, establece sobre la franquicia de servicio lo siguiente: “En la
franquicia de servicios el franquiciante le concede al franquiciado el derecho a
distribuir y comercializar los servicios de aquél, junto con el derecho de usar la marca,
denominacion, ademas de los secretos empresariales45”. Asi mismo encontramos a la

tratadista Marta Chervin quien sostiene: “El objeto de la franquicia no es un producto

44
Id., p 86
% |6pez Guzman Fabian. El contrato de franquicia Internacional. Op. Cit., p.222
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fisico, tangible, sino un servicio o conjunto de ellos.*®”. De la cita, lo que se plantea es
que siempre existe un servicio, y por lo tanto es el que se comercializa a favor de un
tercero; por lo mismo la autora®’ en mencion manifiesta que hay que distinguir entre los
servicios que presta el franquiciado a favor del franquiciante, en vista que éstos no tiene
ninguna clase de alcance hacia el consumidor final. Como ya se ha mencionado, en este
tipo de franquicia, la figura de un producto como bien material y tangible no existe, por
lo que la base de este tipo de franquicia se asienta sobre el hecho de generar y transmitir
un know-how para el desarrollo de una actividad, por lo tanto el éxito de este tipo de
franquicia pende de la adopcion y aplicacion de todo el know how provisto por parte
del franquiciante. “El éxito de esta categoria de franquicia reside en la capacidad del
franquiciador de estandarizar su oferta. Asi, de éste toma todas la medidas para
asegurar que los franquiciados ofrezcan los servicios con las especificaciones del

485y

franquiciador™” (Simon Pierre y Claudia Rebolledo). Ademas, los mismos autores han

sefialado “[...] el éxito depende en gran parte de la aplicacion escrupulosa del sistema
de explotacién propuesto a los franquiciados*®”; es por lo mismo que el franquiciado
debe cefiirse a los estdndares provistos por parte del franquiciante para lo cual el
tratadista Juan Farina hace hincapié sobre estas nociones. “Mediante el cual se
suministra un servicio como conceptualizacion de una técnica normativa
determinada®®”.

Finalmente sobre este tipo de franquicia, existen dos consideraciones
fundamentales. En primer lugar, tal y como lo menciona los autores Enrique Diez
Castro, Antonio Navarro y Francisco Javier Rondan®': “La franquicia de servicios se
revela como la forma més original y auténtica de aplicacion de filosofia de la
franquicia, ya que, generalmente, no hay producto que vender”. Es se da basicamente,
porque en definitiva el modelo de franquicia es un esquema de un servicio que las
partes adoptan para poder expandir un negocio, tan es asi que incluso Rober Kiyosaki

en su libro Padre Rico, Padre Pobre cita al duefio de Mc Donalds quien manifestd que

j‘; Chervin de Katz Marta. ¢Qué es el franchising? Buenos Aires. Editorial Abeledo-Perrot; 1995. Pag.19
Id., p 20

“8 pierre Simén y Claudia Rebolledo. Franquicia en Colombia Teoria Realidades y Perspectivas. Bogota:

Editorial Norma; 2003. P4g, 29.

“1d., p 30.

% Farina Juan. Contratos Comerciales Modernos. Buenos Aires: Editorial Astrea; 1999. Pag. 484.

%! Diez Castro Enrique, Navarro Antonio y Rondan Francisco. El sistema de franquicia. Madrid:

Ediciones Piramide; 2005. Pag. 45
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su negocio no es la venta de hamburguesas sino los bienes raices, ya que lo que el hace
es transmitir una informacion que posee para generar un mayor crecimiento de
establecimientos comerciales. En conclusion, la franquicia como tal es una estructura
de servicios, ya que se trata de toda una infraestructura y asesoria que el franquiciante

pone a disposicién del franquiciado para que replique un negocio probado y exitoso.

1.3.2.- Franquicia de Distribucion

Hay que entender que franquicia, es un medio por el cual el franquiciante otorga
a favor del franquiciado todos los elementos necesarios para poder manejar un negocio,
por lo mismo la franquicia de distribucion; es mas que la distribucion de un producto
determinado, sino que el por contrario abarca varios elementos como son el uso de la
marca, know how, métodos de comercializacion, entre otros.

Enrique Guardiola, sefiala lo siguiente respecto de este tipo de franquicia:
“Comporta bésicamente la concesion por el franquiciador al franquiciado de una
exclusiva distribucién de sus productos, en establecimientos equipados de forma
uniforme y homogénea con los del franquiciador, junto con el derecho a usar la marca,
ademéas know how y asistencia comercial o técnica para llevar a cabo dicha
distribucién.>?”

En este tipo de franquicia, ademéas de la distribucién, se tiene el derecho a
comercializar el producto a cuenta del franquiciado, por lo que la cadena de valor se
extiende. Por otra parte, ademés de los elementos sefialados, hay que considerar que no
existe una transferencia real de tecnologia, sino que a través de este esquema lo que se
da un derecho a poder distribuir un bien o servicio sometiéndose a los esquemas
sefialados por el franquiciado. Para entender este esquema Fabian Lopez Guzman cita
al Tribunal de Luxemburgo quien dio paso a la definicion acogida a la del Reglamento
de la Comunidad Europea (4087/88); dicho tribunal definié de la siguiente manera:
“Méas que un metodo de distribucion se trata de una manera de explotar
economicamente, sin comprometer capitales propios, un conjunto de conocimientos,
permitiendo a los comerciantes desprovistos de experiencia necesaria, servirse de

métodos que sdlo hubieran podido adquirir tras largos y laboriosos esfuerzos de

%2 Guardiola Enrique. Contratos de colaboracién en el comercio internacional. Barcelona: Editorial
Bosch.; 1995 Pég. 240
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investigacion [...].” Un ejemplo de este tipo de franquicia, tenemos a la cadena de
Super Mercados Francesa Intermaché, la misma considera una de las mas grandes

cadenas de distribucion a nivel internacional.

1.3.3.- Franquicia Industrial

El modelo de franquicia industrial, posee dos elementos esenciales los cuales
son: la produccion y distribucion. Este modelo de franquicia recae basicamente en dos
partes, lo que genera cualidades de fabricantes. En otras palabras “[...] esta clase de
franquicia se refiere a relaciones entre fabricantes y comporta que el franquiciador
otorga al franquiciado una licencia de patente y un know how para fabricar un

producto.>”

(Fabian Lopez Guzman). Cabe destacara, que no solo es la patente y el
know how, sino que deben intervenir otros elementos como son los secretos
comerciales.

Dentro de este tipo de franquicia, se debe dar una verdadera transferencia de
tecnologia, ya que para mantener los estandares y la uniformidad en los productos, se
necesita de la misma tecnologia o muy similar. Por otro lado, para estar dentro de un
verdadero esquema de franquicia deben converger todos los elementos que lleva como
es el caso de la licencia de marca, la asistencia técnica, el know how, entre otros. La
distribucion juega un rol fundamental, ya que el medio de distribucion es la red de
negocio Yy el territorio donde se desenvuelve el franquiciado, es decir que se da respecto
de zonas determinadas, Marta Chervin precisamente se ha manifestado sobre este punto
y sostiene que “El franquiciado generalmente tiene exclusividad en la zona.>*” Un
ejemplo de este tipo de franquicia podemos apreciar en la de comidas, varios autores
ponene ejemplo dentro de esta categoria a Coca — Cola, precisamente por la
intervencion de varios elementos de propiedad intelectual que fluyen la produccion de

un producto.

1.3.4.- Otros Tipos de Franquicia

%3 Lépez Guzmén Fabian. El contrato de franquicia Internacional. Op. Cit., p.216
% Chervin de Katz Marta. ¢Qué es el franchising? Op. Cit., p.12
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A pesar que los tipos de franquicias descritos en los puntos anteriores, son los
que tienen mayor incidencia y sobre los cuales recae la mayor parte del andlisis por la
doctrina, no es menos cierto que la franquicia se encuentra en una constante evolucion,
por lo tanto esto ha llevado que exista nuevas estructuras sobre este modelo,
permitiendo adaptarse a las nuevas necesidades por parte de los empresarios, por lo
tanto ya existe parte de la doctrina que recoge Y distingue otros tipos de franquicia que

se describen a continuacion:

1.3.4.1.- Franquicia por conversion

Esta estructura de conversion, funciona adaptando todo un sistema de franquicia
sobre un negocio ya establecido, es decir que lo que se busca es adaptar a un negocio
existente un modelo de franquicia “Franquicia por conversion. Se trata de aquellos
acuerdos en los que un negocio ya establecido accede a una cadena de franquicia,
adoptando las caracteristicas de la misma relativas a la imagen, el nombre comercial,

publicacién conjunta, etc.>>”

(Torrente, Et al). Normalmente todas las empresas
comienzan como un negocio propio sin una estructura definida, posteriormente como
una estrategia de crecimiento optan por un sistema de franquicia; en Ecuador se aprecia
esto con la empresa y ahora franquicia Sana Sana, quien desarroll6 un esquema de

franquicia para un mayor crecimiento nacional.

1.3.4.2.- Franquicia Cdrner

Este tipo de franquicia lo que busca es una estructura més solida, sobre todo
respecto a un establecimiento comercial; ya que es sobre un espacio fisico del local
comercial, es donde se va asentar la franquicia. Enrique Diez Castro, Antonia Navarro
y Francisco Rondan manifiestan: “La franquicia corner es una franquicia que desarrolla
su actividad comercial en el interior de otro establecimiento comercial, generalmente,

grandes superficies. El espacio franquiciado comprende una parte del establecimiento

% Torrente Bayona César, Galindo Vanegas Héctor y Arturo Garcia. Las Franquicias; un estudio legal y
contractual. Camara de Comercio Bogota; 1995.
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en el que se van a vender los productos y prestar los servicios del franquiciador.>®” En
conclusion lo que comprende este tipo de franquicia es un espacio fisico donde el
franquiciado vende, comercializa y presta servicios del franquiciador, como es el caso
de las tiendas departamentales. Precisamente en las tiendas departamentales, es donde
se puede verificar esta situacion, como es el caso de Macy’s que en interior de su local

maneja franquicias como Polo, Tommy, entre otras.
1.3.5.2.- Franquicia Master

Como antecedente a este modelo de franquicia, hay que dejar claro, que es el
modelo que mas se esta utilizando en la actualidad, ya que es el medio més factible por
el cual los franquiciadores establecen una relacién contractual con una persona natural
o juridica, otorgandole la calidad de franquiciado, ademas le otorgan la facultad de ser
franquiciador, es decir que a su vez es responsable del manejo de la franquicia en un
territorio determinado; este modelo de franquicia ha sido considerado por la doctrina

para lo cual Fabian Lopez Guzman®’ ha considerado lo siguiente:

Es el sistema més utilizado para extender una franquicia a nivel
internacional. Se trata de la relacion contractual que un franquiciador
extranjero establece con una persona natural o juridica del pais en
cuestion, actuando este Gltimo como franquiciado y al mismo tiempo
como franquiciador de determinados puntos de venta que se inauguran,
siendo directamente responsable del desarrollo y representacion del
franquiciador de forma exclusiva en su pais 0 en una region de paises.

Es decir, este modelo de franquicia su objetivo es lograr un mayor expansion de
manera eficiente para lo cual se apoyan en un franquiciado local. “El franquiciado
master esta encargado del establecimiento piloto, es responsable de la seleccion de
nuevos franquiciados, de la inversion, publicidad global de la red y en general de todas

5811

las relaciones con los franquiciados en su territorio®®”. Al estar, dentro de un mundo de

franquicias lo que se busca es la uniformidad del negocio, producto o servicio, en vista

% Diez Castro Enrique, Navarro Antonio y Rondan Francisco. El sistema de franquicia. Madrid:
Ediciones Piramide; Op. Cit., p.49

%" Lépez Guzmén Fabian. El contrato de franquicia Internacional. Op. Cit., p.230

% Torrente Bayona César, Galindo Vanegas Héctor y Arturo Garcia. Las Franquicias; un estudio legal y
contractual. Op. Cit., p.35
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que en definitiva la franquicia es un reproduccion de algo ya existente obviamente con
ciertas adaptaciones, por lo tanto este modelo de franquicia podria presentar pequefios
inconvenientes, que al tener una cierta autonomia la franquicia master no se puede
establecer una uniformidad precisa y total, este criterio es corroborado por los
tratadistas Torrente, Galindo y Alturo® quienes han manifestado sobre este tema lo
siguiente: “Al ser las franquicias méster compafiias importantes, es dificil acomodar su
autonomia con la uniformidad que es requerida por el franquiciador en su sistema de

franquiciador.”

1.4.- Obligaciones del Franquiciante y Franquiciado

Segun lo establecido en lineas anteriores, se desprende que la franquicia, no se
trata de un modelo Unico con caracteristicas similares, sino que depende de cada
modelo que se adopte para cumplir su finalidad. Adicionalmente, al estar ante un
contrato atipico lo que predomina es la autonomia de voluntad de las partes, por lo
tanto, de esta manera las partes son los que efectivamente determinaran las obligaciones
respecto de cada una.

“Las obligaciones que nacen del contrato de franquicia para el franquiciante
pueden ser muy variadas y distintas en cada contrato particular por la materia de

concesién involucrada®®”

(Arce Gargollo Javier) .Ahora, a pesar de este hecho, existen
obligaciones que forman parte esencial del contrato de franquicia, ya que precisamente
el esquema de franquicia mantiene ciertos elementos fijos los cuales seran descritos a

continuacion.
1.4.1.- Obligaciones del Franquiciante

El contrato de franquicia, se trata de un contrato bilateral por lo que ambas
partes se obligan. En lo que respecta las principales obligaciones del franquiciante

tenemos las siguientes:

1.4.1.1.- Licencia de Propiedad Intelectual

59
Id., p 38
8 Arce Gargollo Javier. El Contrato de Franquicia. México: Editorial Themis; 1997. P4g.19
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La franquicia al ser un sistema complejo, posee varios elementos de propiedad
intelectual, ya sea respecto a derechos de autor o propiedad industrial; los mismos que
son parte fundamental de este esquema de realizacion y expansion de negocios. El
contrato de franquicia, se forma por varias figuras contractuales; por lo tanto para poder
transmitir los elementos de propiedad intelectual, por lo que para transferir dichos
elementos se lo hace través de un contrato de licencia, el autor César Augusto Caceres,
nos dice: “El franquiciante debe licenciar sus signos distintivos (marcas y lemas
comerciales), las invenciones (patentes, modelos de utilidad y disefios industriales) que
hubiere desarrollado o conceder licencia sobre softwares creados, las obras artisticas y
otros elementos vinculados a los derechos de autor, necesarios para el

desenvolvimiento de la franquicia. ®”

1.4.1.1.1.- Licencia de Marca

De lo que expuesto hasta el momento, la franquicia, de manera muy simple es la
reproduccion total o casi total de un negocio ya existente, por lo mismo para poder
reproducir dicho negocio, es indispensable gozar del derecho de usar y explotar la
marca con la que se identifica, y no solo la marca, sino el resto de signos distintivos
como son el nombre comercial, marca, logo, lemas comerciales, entre otros; este
criterio se encuentra corroborado por Sonia Maldonado Calder6n® quien se manifiesta
sobre esta situacion y sefiala: “Para que el franchise pueda explotar integralmente la
imagen de la red, tiene que usar, necesariamente, los signos que distinguen y dan
individualidad a ésta frente al publico. La misma autora, hace énfasis sobre los signos
distintivos siguiendo la linea de la franquicia para lo cual considera: “En la hipotesis
mas corriente, tales signos pertenecen al franchisor y consisten en un nombre

comercial, en un emblema e incluso, en una patente industrial®.”

81 Caceres Barraza César Augusto. El Contrato de Franquicia. Op. Cit., p. 84

%2 Maldonado Calderén Sonia. Contrato de Franchising. Santiago de Chile: Editorial Juridica de Chile;
1994. Pag.57

% Ibid.
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A través la licencia, el franquiciante concede el derecho de usar y explotar la
marca al franquiciado. Ese uso y explotacion de la marca, es un de los elementos
fundamentales de la franquicia, tan es asi que el tratadista Javier Arce Gargollo
considera lo siguiente: “La licencia del uso de la marca es una de las obligaciones
esenciales de este contrato. Esta obligacion tan importante es la que va a distinguir un
contrato de suministro, de distribucion o de simple transferencia de tecnologia, de uno
de franquicia [...]**”

Precisamente, por la concurrencia de varios modelos contractuales, la franquicia
se torna en un sistema complejo, por este motivo cada contracto que nace cumple un rol
determinante. La licencia de uso y aprovechamiento de una marca, se lo hace por medio
de una relacion contractual, ya que es el Unico medio por el cual se pude dar un uso
legitimo y pacifico sobre la marca. En lo que respecta esta situacion hay que hacer
ciertas precisiones, ya que la licencia no le faculta al franquiciado a otorgar derechos
sobre la marca a terceros; pero por el contrario, el propio contrato de licencia genera
una obligacion al franquiciado de velar por el buen uso de la marca, pero a su vez le
faculta para poder presentar oposicion en caso que exista algun intento de
aprovechamiento de la marca de manera ilegal por parte de un tercero o su vez que no
se posea dichas facultades tiene la obligacion de comunicar al franquiciante para que

sea éste quien tome la decision o no de presentar dicha oposicion.
4.1.1.2.- Licencia de nombre comercial

Segun, lo enunciado lineas arriba, el tema de propiedad intelectual abarca varios
temas, en lo que respecta al nombre comercial César Cécereslo define como: “la
designacion que identifica a una persona natural o juridica a un establecimiento
comercial que participa en actividades comerciales®®”. Hay ocasiones, en las cuales, el
nombre comercial no es parte fundamental, como es el caso de franquicias que se dan a
través de una isla o de un producto. Lo relevante a este punto se debe a que en la
mayoria de ocasiones, se trata de un elemento esencial del contrato por consiguiente, es
necesario una especificacion en el contrato para garantizar el uso y goce de manera

pacifica, ademas que hay que especificar como y en que lugar se debe hacer el uso del

% Arce Gargollo Javier. El Contrato de Franquicia. México. Op. Cit., p.54
8 Caceres Barraza César Augusto. El Contrato de Franquicia. Op. Cit., p. 85
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nombre comercial, para cumplir con la uniformidad de la franquicia; este criterio es

confirmado por Javier Arce quien nos dice:

El nombre comercial no siempre o el aviso no comercial no
siempre ser4 materia del contrato, aunque en ciertos productos o
servicios puede ser de la mayor importancia y estan ligados a las
marcas autorizadas. Como en el caso de marcas debe especificarse
el nombre o aviso comercial, la forma en que debe usarse y el lugar
autorizado para su uso

1.4.1.1.2.- Licencia de patentes

En principio antes de determinar este tipo de licencia, hay que hacer referencia
lo que es la patente; por lo mismo César Céceres, considera que: “Las patentes son

titulos por los cuales el Estado concede el derecho exclusivo de explotacion al titular de

6615

una invencion [...]”. En lo que respecta a la licencia, esta se vuelve indispensable

cuando en el modelo de franquicia, el franquiciado va a ser el encargado de la
produccion de bienes o servicios; y ademds va a ser el encargado de la

comercializacion. Ricardo Sandoval Lopez®” manifiesta:

El contrato de licencia obliga al licenciatario a producir el invento bajo
las mismas condiciones técnicas que el producto original sin alterar el
procedimiento de elaboracion patentado. Se advierte que el objeto del
contrato de licencia es diverso del propdsito que se persigue con la
operacion de franquicia, que es mucho méas vasto y que precisamente
incluye, en el conjunto de aspectos que comprenden la franquicia, el
uso de una patente de invencion, esto es, una licencia. Asi el
franquiciado debe producir por si mismo los articulos o servicios
objeto de la distribucion, respecto de los cuales el franquiciante le ha
concedido licencia[...]

De igual manera, hay que precisar algunas consideraciones respecto a este tipo
contractual, ya que la licencia de patente en lo modelos de franquicia, se limita aun
alcance territorial; por lo mismo la explotacion del franquiciado s6lo podra ser en el

lugar indicado para ello. Otra consideracion que hay que resaltar, es el hecho que el

franquiciado, no podré& otorgar licencias sobre dicha patente o patentes, ya que la

66
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titularidad es exclusiva por parte del franquiciante; a excepcion que se trate de una
franquicia maestra, donde es posible que el franquiciado otorgue licencia.

Como consideracion final, hay que sefalar que la licencia de patente debe
acompafiar de otros elementos como son los secretos comerciales y el know how para

una produccidn acorde de la patente.

1.4.1.2 Proveer de Asistencia Técnica

La franquicia, al ser un modelo de reproduccion de un negocio ya en marcha, la
asesoria por parte del titular de la franquicia debe ser permanente, ya que es el medio
por el cual se puede reproducir eficientemente el negocio, logrando mantener los
indices de calidad y la uniformidad en los negocios.

“El franchisor debe asistir al franchisee en todo lo relativo a la instalacion y a la
explotacion de su negocio.” (Sonia Maldonado). Asi mismo, hay que recalcar que el
modelo de Franquicia, se trata de un modelo de colaboracion, por lo que es un medio
por el cual se logra una expansion del negocio; Fabidn Lopez, dice: “El contrato de
franquicia es un contrato empresarial de colaboracion puesto que el franquiciador no
satisface totalmente sus obligaciones con la sola puesta a punto de la franquicia [...]®®”;
también el mismo autor sefiala “[...] su obligacidn trasciende a la de una venta o una
concesion, puesto que el franquiciador se convierte en un colaborador del franquiciado,
con el firme propésito de mejorar el funcionamiento y la imagen de la red®®”.

El sistema de franquicia, es un modelo que reine un sin nimero de elementos, por
lo mismo la asistencia técnica abarca varios puntos que hay que establecer, también hay
que considerar que la asistencia dependerd del tipo de franquicia que se ha
implementado, por lo que los elementos variaran en cada caso.

César Caceres’® y Sonia Maldonado’* resumen la asistencia técnica en los siguientes
puntos:
1. Entrenamiento, preparacion y capacitacion a los empleados para el manejo y

desarrollo de la franquicia.

% |6pez Guzmén Fabian. El contrato de franquicia Internacional. Op. Cit., p.440
69 i

Ibid
70 Caceres Barraza César Augusto. EI Contrato de Franquicia. Op. Cit., p. 90-91
™ Maldonado Calderén Sonia. Contrato de Franchising. Op. Cit., p. 88
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2. Asistencia Financiera. La asistencia en este punto, ser refiere a temas
contables, relaciones con proveedores, manejo de dinero, fuentes de
financiamiento, etc.

3. Asistencia en lo concerniente a la implementacion del negocio, es decir
respecto a la decoracion y construccion del local. Esto se lo hace con la
finalidad de guardad homogeneidad en los locales y garantizar la
uniformidad de todo el sistema de franquicia.

4. Asistencia en el desarrollo de estudios de mercado y todo lo que es

marketing, para la promocion de la franquicia.

1.4.1.2.- Prohibicién de Competencia

Una de las obligaciones, mas importantes, se debe al hecho de que no debe existir
competencia entre franquiciante y franquiciado, ya que como se precisd en lineas
anteriores, la finalidad de la franquicia es determinar un sistema de colaboracion; por
lo mismo el franquiciante, establece un medio para competir en la zona donde se
encuentra el franquiciado. “[...] el franquiciante también est4 obligado a no competir en
la misma zona o territorio asignado al franquiciado o master franquicia.”(Fabian
Ldpez). Del mismo modo, la prohibicién de competencia no solo recae para el
franquiciante, sino que ademas el franquiciado no podra ejercer ninguna clase de acto
de competencia que perjudique al franquiciante. La importancia de este punto en
especifico, radica en que una vez que el franquiciante delimita sus franquicias a zonas
territoriales; lo hace para garantizar el éxito sobre la franquicia, ya que hasta cierto

punto se puede garantizar una venta.
1.4.1.3.- Derecho de Control sobre la Franquicia
La franquicia, a pesar de ser un modelo de expansion, se trata de un sistema por el

cual franquiciante y franquiciado gozan de autonomia, ya que ambos son

independientes en le gestién y manejo de sus negocios.
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El control es un tema fundamental, tal y como lo sostiene Guillermo Bermudez
Gonzéles “Es inevitable, que la relacion franquiciante y franquiciado, surja la
imposicion de controles. Estos van a regular la calidad del servicio o de los productos
que el franquiciado va ofrecer. "

En lo que respecta al control Fabian Lopez manifiesta: “No se trata de un control
jerérquico o de supervision laboral, sino de una especie de auditoria empresarial
periddica, en la que el franquiciante revisa el manejo contable, administrativo, de
gestion de cliente de la franquicia, con el propdsito de verificar que el franquiciado
cumple con todas las exigencias requeridas’®.” Por otro lado, el tratadista Guillermo
Bermudez confirma el criterio y sefiala que: “El control no debe ser entendido por el
franquiciado como un problema sino como una garantia de calidad para los clientes y
para la eficiencia de su propia gestion. ™"

En definitiva, el control sobre la franquicia, es un medio de garantia que puede ser
en un doble sentido, ya que por una parte el franquiciante se asegura de un correcto
manejo sobre el negocio, cumpliendo estandares de calidad y logrando la uniformidad
en el negocio, producto y servicios. El segundo sentido, es respecto de los clientes, ya

que ellos, se aseguran que van a recibir productos y servicios de calidad.
1.4.2.- Obligaciones del Franquiciado
. Las obligaciones que nacen respecto del franquiciado tenemos:
1.4.2.1.- Pago de Ciertas Retribuciones

El pago del precio, es una de las obligaciones principales a cargo del
franquiciado. El pago del precio tiene dos momentos en la estructura de la franquicia,
ya que primeramente, existe un primer pago correspondiente al derecho de entrada;

mientras que el segundo pago que existe, se da respecto de las regalias o royalty; César

Céceres” hace una precision sobre este asunto de la regalia y considera: “El royalty o

"2 Bermidez Gonzéles Guillermo. La Franquicia, elementos, relaciones y estrategias. Madrid: Esic
Editorial, 2002. P4g 150.

™ épez Guzmén Fabian. El contrato de franquicia Internacional. Op. Cit., p.445

474 Bermidez Gonzales Guillermo. La Franquicia, elementos, relaciones y estrategias. Op. Cit., p.152
™ Caceres Barraza César Augusto. El Contrato de Franquicia. Op. Cit., p. 93
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regalia periddica basada en un porcentaje de los ingresos (ventas) del franquiciado por
un tiempo determinado™.

Estos dos momentos, son los que forman parte del ADN de la franquicia, pero no
hay que descartar que existan otros gastos en los que incurre el franquiciado a favor del
franquiciante, especialmente cuando se trata de los gastos para provision de bienes o
servicios adicionales. Sonia Maldonado™ sefiala: “El franchisee debe pagar a su
contratante el derecho de entrada y los cAnones periddicos y, asimismo, todas las sumas
que pudieran devengarse a favor de éste por concepto de créditos, suministro de
mercaderias, servicios adicionales, etc.” Asi mismo, Fabian LoOpez Guzman’’ se

profundiza en lo que respecta al pago concluye lo siguiente:

Una de las obligaciones principales a cargo del franquiciado es el
pago del precio, de acuerdo a lo convenido con el franquiciante. El
precio comprende dos conceptos: de un lado, el denominado derecho
de entrada, de otro, las regalias. El primer concepto, o derecho de
entrada, se le paga al franquiciante con el fin de poder ingresar a la
red de franquiciados. Asi mismo, este valor también le permite al
franquiciado empezar a recibir asistencia técnica, asesoramiento y a
usufructuar el negocio del franquiciante. El segundo, se refiere a las
regalias periodicas que debe pagar el franquiciado al franquiciante
durante el tiempo de explotacion de la franquicia.

1.4.2.2.- Explotacion de la Empresa Franquiciada

Una vez que el franquiciado ha cumplido con el pago para tener el derecho de entrada,
la franquicia comienza a tener una estructura para poder comenzar con la explotacion y
por lo tanto poder operar en el mercado. La operacién en el mercado, tiene una
estructura solida que debe ser cumplida para lo cual se debe respetar un proceso

establecido dentro del propio contrato y manuales de franquicia.

1.4.2.3.- Uso de Marca

Segun lo establecido en nuestra legislacion, el uso de la marca es fundamental por

lo mismo, el titular de una marca tiene la obligacion de utilizarla, ya sea por el mismo o

" Maldonado Calderén Sonia. Contrato de Franchising. Op. Cit., p. 89
7 Lépez Guzmén Fabian. El contrato de franquicia Internacional. Op. Cit., p.445
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través de un tercero autorizado, ya que caso contrario se puede proceder a la
cancelacion del registro segun lo establecido en el articulo 220 de la Ley de Propiedad
Intelectual y en el articulo 165 de la decision 486 de la Comunidad Andina.

El tema de la marca es un asunto delicado, ya que el contrato confiere un derecho
para uso y explotacion de la franquicia, pero a su vez genera una obligacién de uso, ya
que por una parte desde el punto de vista econémico, el uso de una marca puede hasta
cierto punto garantizar el éxito de un negocio y ademas que se trata un requisito
indispensable para la operacion de la franquicia. Por otro lado, desde la perspectiva
legal, el uso es indispensable, ya que cuando si no existe uso sobre la marca, esta puede
generar la cancelacion del registro tal y como lo sefiala el articulo 220 de la Ley de
Propiedad Intelectual. Javier Arce precisa esta situacion obviamente desde la
perspectiva legal de México, pero la cual es similar a la nuestra para lo cual manifiesta:
“[...] en ocasiones, deber u obligacion de usarlas. La falta de uso de las marcas

783y

“usuario autorizado™” para determinando pais o territorio puede originar que las marcas

“caduquen” para su titular por falta de uso”
1.4.2.4.- Cumplimiento con los requisitos de control de calidad

La franquicia, se trata de un modelo de copia, por lo tanto es indispensable que se
siga rigurosamente lo establecido por el franquiciante, es por este motivo que incluso se
establecen manuales para el correcto desarrollo de la franquicia; este asunto es
trascendental para el éxito, por consiguiente Kleidermacher es firme sobre esta
situacion “[...] el franquiciado tiene no solo el derecho de desarrollar y usufructuar el
plan negocial, tal como se le asigna, sino que debe concretar exitosamente tal
explotacién. " Los requisitos, que son necesarios para el desarrollo de la franquicia

van en diferentes areas; los mismos que enunciaremos a continuacion:

1.4.2.4.1.- Cumplimiento de los conocimientos

El know how forma parte de los pilares esenciales de la franquicia, un correcto

uso y aplicacién de dichos conocimientos llevard al éxito en el negocio.

" Arce Gargollo Javier. El Contrato de Franquicia. Op. Cit., p. 60 )
™ Kleidermacher Jaime. Franchising: Aspectos Juridicos y Econémicos. Op.Cit. p.103
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Los conocimientos se trasmiten de diferente manera, pero para que exista una
planificacion acorde se han establecido manuales para el manejo de la franquicia. Los
manuales, basicamente contienen cosas que son muy técnicas que requieren mayor
precision como es el aprovechamiento y aplicacion de la tecnologia, ya sea para el uso
de equipos o para producir un producto a través de una patente. Asi mismo, los
manuales contienen varias estipulaciones que son recogidas en el contrato, por lo
mismo se sefiala en caso de incumplimiento de alguna los requerimientos sefialados en
el manual, serd causal de terminacion del contrato. “Estos puntos, tan simples como
parecen, constituyen obligaciones sefialadas en los contratos, su incumplimiento acarrea
dafios y perjuicios para el franquiciante y la red de franquicias, generando

responsabilidad para el franquiciado.” (César Céceres)

1.4.2.4.2.- Inspeccion

El control sobre la franquicia, es el elemento que mas puede garantizar el éxito,
por lo mismo es obligacion del franquiciado permitir la inspeccion sobre la franquicia.
Rigol Gasset™ dice: “El franquiciado esta obligado a aceptar un control por parte del
franquiciador”. También, el tratadista Javier Arcecorrobora esta situacion, y nos dice:
“estd la obligacion del franquiciatario de aceptar y colaborar en las inspecciones,
visitas, supervisiones, auditorias, etc. que hace el franquiciante para comprobar el
cumplimiento de las obligaciones del contrato, de las directrices normas e

instituciones®!”

. En definitiva, el franquiciante, por medio de esta obligacion ejerce
control sobre las franquicias, porque se trata del Gnico medio por el cual el
franquiciante garantiza que se esta siguiendo con los objetivos de la franquicia y toda

Su estructura.

1.4.2.4.3.- Informacion Periédica

% Gasset Rigol. La Franquicia: Una estrategia de Expansion. Barcelona: Editorial Escuela de
Administracion de Barcelona, 1992. Pag 104. )
8 Arce Gargollo Javier. El Contrato de Franquicia. Op. Cit., p. 64
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Ademés del control ejercido, es fundamental que el franquiciado envié un reporte
periddico sobre la gestion en el negocio y como se ha dado el desarrollo de la
franquicia. Es importante destacar que la informacion que reporta el franquiciado
abarca varios puntos; en vista que debe reportar sobre los resultados financieros, stock

de mercaderias, evaluar el tema de regalias, manejo de la marca, entre otras.

1.4.2.5.- Confidencialidad

La confidencialidad, se genera para poder tener una ventaja competitiva sobre el
resto de empresas en el mercado, por lo Rigor Gasset® se refiere sobre la
confidencialidad como: “[...] no divulgar a persona extrafias a la red, los métodos,
procedimientos o técnicas que le han sido comunicados durante el contrato como
elementos del “package” de la franquicia y constitutivos del “know how” del
franquiciador [...]”. En definitiva, la confidencialidad se relaciona con el hecho de
proteger la informacion del franquiciante. Marzorati sefiala que: “Hay una obligacion
de reserva de secreto, puesto que el franquiciado tendra acceso a informacion
confidencial del franquiciante que no puede ser revelada a terceros®”.

La confidencialidad, es un medio que garantiza al franquiciante mantener sus
ventajas competitivas en el mercado sobre el resto de competidores; por consiguiente el
franquiciado se somete a acuerdos de confidencialidad por periodos de tiempo con la

finalidad de que no pueda generar competencia en contra del franquiciante.

1.4.2.6.- Prohibicion de Competencia

El franquiciante, es la parte que busca mayoritariamente, poseer garantias; por lo
mismo, se establece una clausula de no competencia para limitar el acceso del
franquiciado al mercado con negocios que puedan competir con el franquiciante. “El
franquiciante tiene interés en que se introduzca en el contrato clausulas de no
competencia, que significa que el franquiciado no ingresard en negocios competitivos

[...]%*” (Osvaldo Marzorati). La prohibicién de competencia, tiene un doble alcance, ya

8 Gasset Rigol. La Franquicia: Una estrategia de Expansion. Op. Cit., p. 137
8 Marzorati Osvaldo. Franchising. Op. Cit., p 53.
 Ibid.
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que tendrd vigencia durante todo el tiempo que dura el contrato; y la otra se trata de una
obligacion post contractual con la finalidad que el franquiciado no compita, ya que
posee el know how del franquiciante y por lo mismo genere una competencia desleal.
César Céaceres manifiesta: “La obligacion post contractual de no competencia nace de la
necesidad del franquiciante de evitar que la persona a la cual ha capacitado, compita
con ella en igualdad de condiciones®®”. Kleidermacher también se manifiesta y sefiala:
“[...] su origen se centra en evitar que el franquiciado durante un lapso dado usufructte
gratuitamente los beneficios residuales que surgen de la clientela de la zona®”. En
conclusion, lo que se busca es que no limitar el ejercicio comercial del franquiciado una
vez concluido el contrato, ya que puede acarrear un detrimento econémico al

franquiciante y un aprovechamiento indebido del esfuerzo de este dltimo.
1.5.- Elementos de la Franquicia

El contrato de franquicia, al ser atipico, sus elementos nacen de un acuerdo entre
las partes, pero existe algunos elementos que son parte fundamental de la estructura de
la franquicia; por lo mismo existen elementos bésicos dentro de la estructura de la
franquicia, de los cuales algunos ya fueron brevemente descritos dentro de las
obligaciones del franquiciante como le franquiciado y otros que seran descritos a

continuacion:
1.5.1.- Know How

En principio, hay que entender lo que es el know how, por lo tanto Fabian

Guzman, considera sobre este concepto lo siguiente:

La doctrina ha dejado por sentado que el know how versa sobre un
conjunto de conocimientos y experiencias en una ciencia, arte o
actividad comercial. Al know how, se lo ha identificado también
como un conjunto de conocimientos técnicos, de manera que cuado
hablamos de know how o de secretos empresariales o industriales,

8 Céceres Barraza César Augusto. El Contrato de Franquicia. Op. Cit., p. 106
% Kleidermacher Jaime. Franchising: Aspectos Juridicos y Econémicos. Op.Cit. p.184
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asimismo estamos haciendo referencia a los conocimientos
técnicos®’.

De la cita planteada, lo que se desprende, es que el know how, implica una serie
de conocimientos técnicos los cuales pueden llegar a ser considerados como tecnologia
siempre que se demuestra un soporte cientifico. Maria Teresa Fernandez®, de manera
muy simple define lo que es el know how: “conocimiento reservado a un ndmero
determinado de personas y oculto a otras.” Por otro lado, el know how se trata de un
conocimiento Unico que posee una persona, dicho conocimiento puede ser explotado
por el titular o por un tercero a quien lo transmite. Adicionalmente, el know how, es
una herramienta que genera una ventaja competitiva sobre el resto de personas, es por

este motivo su gran relevancia, lo que genera un ambito de proteccion amplio.

1.5.1.1.- Elementos de Know How

El know how para tener relevancia debe cumplir con ciertos elementos, o mismo
que le proporcionara incluso una valoracion econémica; entre los elementos que debe
contener el know how, tenemos los siguientes:

1.- Secreto.- Cuando nos referimos a que debe ser secreto, se hace alusion a que el
conocimiento no debe ser conocido, por lo tanto, no se debe permitir el acceso al

pablico. Herbert Stumpf®®

en su obra el Contrato de Know How, manifiesta que a pesar
que exista publicidad sobre el Know How, este no pierde su valor, precisamente porque
requiere de elementos adicionales que generan un valor importante sobre el know how.

2.- Sustancial.- El conocimiento, debe incluir informacion suficiente, es decir que
debe ser a detalle para que englobe de manera exacta varios temas, y en el caso
concreto de franquicia debe abarcar conocimientos sobre la administracion del negocio,
uso y manejo de la marca, suministro y manejo de mercaderias, entre otras.

3.- ldentificada.- Esta caracteristica, se basa en que debe existir un medio acorde
por el cual se pueda verificar el cumplimiento sobre los secretos y los otros términos de

confidencialidad. “Habla de la necesidad de que se debe estar inscripto de manera

8 | opez Guzmén Fabian. El contrato de franquicia Internacional. Op. Cit., p.445

8 Fernandez Maria Teresa. Proteccion penal del secreto de empresa. Madrid: Editorial Colex, 2000 .Pag
19. Citada por Alejandro Giraldo. La violacion del secreto empresarial en el derecho colombiano.
Revista Juris Consulta No 8. Camara de Comercio de Bogota, 2004. Pag 65

% Stumpf Herber. El contrato de franquicia. México: Editorial Themis; 1984 Pag 84
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suficiente comprensiva como para hacer posible verificar que cumple los criterios de
secreto y de confidencialidad®™” (Marta Chervin)

4.- Control que garantice el secreto del know how.- Las personas que manejan el
know how, deben ser muy cuidadosas y velar para que el cocimiento no se riegue y que
se mantenga en secreto y se guarde su confidencialidad. Fabian Lopez considera: “Las
personas que conocen y explotan el know how, estdn en la obligacion de tomar las
medidas necesarias para protegerlo de cualquier divulgacion”

Finalmente, existen algunos criterios respecto del Know How, cuya discusion se
basa, en que si cualquier tipo de conocimiento puede ser considerado como
transferencia de tecnologia o a su vez es necesario un soporte cientifico o de
investigacion para que efectivamente se lo considere como tal. En la actualidad, la
corriente adoptada por la mayoria de los doctrinarios ha sefialado que no existe
diferencia entre transferencia de conocimientos y tecnologia, ya que segun el tratadista
Javier Gonzéles Sabater del Instituto de Transferencia de Tecnologia manifiesta lo

siguiente:

Recientemente el concepto de transferencia tecnologia esta evolucionando
hacia el de transferencia de conocimiento mas amplio que el anterior al
englobar:

Mas dimensiones de transferencia, ademas de la tecnologia, como por ejemplo
la personal social o cultural.

Mas objetos de transferencia, ademas de los que necesitan de una adecuada
proteccidn de propiedad industrial e intelectual, como por el ejemplo el saber
hacer personal

Méas mecanismos de transferencia, ademas de las licencias, contratos de

investigacion,etc o

En conclusidn, esta evolucion de concepto, se da al unir dos elementos tanto al
producto final como al cocimiento, ya que estos dos englobarian lo que se considera
tecnologia. A pesar de esta situacion, no es del todo preciso, debido a que al momento
de creacion del producto, debid haber pasado por un proceso inventivo, por lo mismo
un conocimiento que no recaiga en un la produccion de invento no puede ser
considerado como tecnologia sino pro el contrario se tratado como un know how, ya

que se trata de conocimiento practico, sin soporte cientifico.

% Chervin de Katz Marta. ;Qué es el franchising? Op. Cit., p.47
°! Gonzales Sabater Javier. Manual de Transferencia de Tecnologia y de Conocimiento.
http://www.bubok.es/libros/15512/Manual-de-transferencia-de-tecnologia-y-conocimiento
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1.5.1.2.- El know how en la franquicia

Marzorati® establece que el know how dentro de una franquicia, es el derecho del
franquiciante de entrenar al franquiciado, para que este puede llevar el manejo del
negocio, para lo que el franquiciado se debe cefiir a una serie de instrucciones provistas
por el franquiciante. EI mismo autor, también considera que a través de la
implementacion del know how, es como se puede lograr la uniformidad en la prestacion
de un servicio o producto, lo que llevard a que tenga un resultado similar al del
franquiciante.

En la franquicia, el know how, desde una perspectiva legal, se trasmite a traves
de una licencia, dependiendo cada caso como ya explicd con anterioridad, ya sea en la
licencia de marca, para su manejo y en la patente para la produccién de un producto.
Finalmente, el know how debe ser actualizado, para que genere mayor provecho sobre
los franquiciados, ya que toda nueva experiencia que favorezca a la franquicia debe ser
comunicada, precisamente porque se trata de una ventaja sobre el resto de la

competencia.
1.5.2.- Marca
Segun, lo sefialado lineas arriba, la marca, es uno de los elementos esenciales de

la franquicia y su implicacion dentro del contrato es fundamental, por lo mismo este

punto ser tratado a detalle en el capitulo a continuacion.

%2 Marzorati Osvaldo. Franchising. Op. Cit., p 36
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Il. MARCAS

La marca es uno de los elementos fundamentales, dentro del contrato de
franquicia; por lo mismo a través del presente capitulo, se demuestra los dos sistemas
que existen para la adquisicion de derechos, ademas los tipos de marcas existen y sobre

todo el valor que tiene el uso para adquirir derechos sobre la marca.

2.1.- Definicién

El concepto de marca recae sobre un bien inmaterial, es decir se trata de un
producto del intelecto humano, que permite al consumidor diferenciar entre dos bienes
en el mercado y ademéds, permite distinguir su procedencia empresarial. La
Organizacion Mundial de Propiedad Intelectual ha definido la marca de la siguiente
manera: “Una marca es un signo distintivo que indica que ciertos bienes o servicios han
sido producidos o proporcionados por una persona o empresa determinada®”. De igual
manera el tratadista Jorge Otamendi ha considerado lo siguiente: “La Marca es el signo
que distingue a un producto de otro o a un servicio de otro. **” En lo que respecta a
nuestra legislacion, el articulo 194 en su primer inciso de la Ley de Propiedad

Intelectual, define:

Se entendera por una marca cualquier signo que sirva para distinguir

productos o servicios en el mercado®.

Asi mismo, el articulo 134 de la Decision 486 de la Comunidad Andina, considera

cOMO marca:

A efectos de este régimen constituird marca cualquier signo que sea apto

para distinguir productos o servicios en el mercado®.

% Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual. ;Qué es una marca?
http://www.wipo.int/trademarks/es/trademarks.html

% Otamendi Jorge. Derecho de Marcas. Buenos Aires: Editorial Abeledo-Perrot :1999. Pag 7

% Ley de Propiedad Intelectual. Registro Oficial Suplemento 426 de 28-diciembre-2006. Articulo 194
% Decision del Acuerdo de Cartagena 486. Registro Oficial 258 de 2-febrero-2001. Articulo 134
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El Ecuador al ser un pais miembro de la Comunidad Andina, acogié en su
normativa nacional el sistema atributivo reconocido en la Decision. , En lo que se
refiere a las definiciones planteadas que a simple vista pueden ser consideradas simples,
poseen algunas caracteristicas que son fundamentales para el régimen marcario. Uno de
los elementos que se aprecia en primer lugar, es el hecho de la funcién distintiva que
debe poseer una marca. En definitiva la finalidad de esta funcion, radica en que la
marca no no pueda generar confusion en el consumidor. Su importancia es relevante,
tan es asi que el tratadista Diego Di Fiori®’ considera que la funcion distintiva es la
verdadera y Unica funcion determinante de las marcas. Adicionalmente, esto va de la
mano con el registro de la marca, en vista que es necesario que tenga una apariencia
que la diferencie del resto de marcas para lograr su registro.

Por otro lado, de las definiciones planeadas tenemos un elemento adicional, el
cual se refiere a que cualquier elemento puede considerarse como marca, siempre que
cumplan el requisito de distintividad, tal es el caso de olores, colores, disefios de
envases de, entre otros.; por consiguiente en el siguiente punto se tratard de la

clasificacion de marcas que existen.

2.2.- Tipos de Marcas

Existen varias clasificaciones previstas por la doctrina y un de ellas se basa en el
objeto de proteccidn, es decir productos y servicios. Nuestra legislacion, mantiene esta
estructura la cual se establece en el articulo 194 de la Ley de Propiedad Intelectual, al
momento de definir marca sefiala que pueden ser todas aquellas que distingan
productos o servicios y los diferencie de sus competidores. De dicha norma, se
desprende las dos grande categorias que existen sobre las marcas que precisamente son
las de productos y servicios. Esta clasificacion abarca en dos grupos el resto de tipos de
marcas que existen; de igual manera, esta distincion se encuentra recogida conforme el
Arreglo de Niza de 1977.

De acuerdo con las funciones de la marca pueden existir diferentes tipos de
signos distintivos. El articulo 134 de la Decision 486 de la Comunidad Andina de
Naciones, recogiendo criterios jurisprudenciales y doctrinarios, establece los tipos de

signos que podrdn constituirse como marcas entre los cuales tenemos: a) Marcas

% Cfr.Di Fiori Diego. Las Marcas en el Comercio Internacional. Buenos Aires: Editorial Heliasta; 2000.
Pag 15
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nominativas simples o complejas b) Marcas graficas o figurativas ¢) Marcas sonoras y
oloras®™. De igual forma acogiendo las recomendaciones dadas por la Organizacion

Mundial de Propiedad Intelectual®

, nuestra legislacion incluye otro tipo de signos
distintivos, tales como Marcas de Fabrica o Producto, Marcas de Servicio, Marcas

Colectivas, Marcas de Certificacion y Marcas notoriamente conocidas.
2.2.1.- Marcas de Producto

Este tipo de marca, se establece para diferenciar un producto y su procedencia
empresarial. Otamendi, considera que la identificacion de la procedencia empresarial,
no es fundamental, incluso sefiala que no tiene sentido académico, ya que la Unica

finalidad seguin esta clasificacion, es poder distinguir productos*®.
2.2.2.- Marcas de Servicio

Siguiendo la misma l6gica de las marcas de producto y de los signos distintivos
en general, este tipo cumple la finalidad de indicar un servicio y quien lo provee. El
Ministerio de Economia, Fomento y Turismo de Chile sobre este punto sefiala lo
siguiente: “Una marca de servicio es un signo susceptible de representacion grafica
capaz de distinguir en el mercado servicios, con el objeto que el pablico consumidor los
diferencie de otro de la misma especie o idénticos que existan en el mercado. Es decir
son signos que indican que un servicio es suministrado por una empresa determinada.
101 En definitiva, el sistema de marcas de servicio tiene el mismo tratamiento que las

marcas de fabrica, por lo que se someten a las mismas regulaciones.

2.2.3.- Marcas Colectivas

% Decision del Acuerdo de Cartagena 486. Registro Oficial 258 de 2-febrero-2001. Articulo 134

% Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual. El Secreto Esta en la Marca.
http://www.wipo.int/freepublications/es/sme/900/wipo_pub_900.pdf 299 . (acces0:03-08-2013)

10 Cfr.Otamendi Jorge. Derecho de Marcas. Op. Cit., p. 19

19 Ministerio de Economia, Fomento y Turismo de Chile. ;Qué son las marcas de servicios?
http://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-propertyvalue-3011.html 299. (acceso:03-08-2013)



54

La Organizacion Mundial de Propiedad Intelectual, determina lo siguiente:
“Marcas que indican que el producto o servicio ha sido fabricado o es suministrado por
los miembros de una asociacion'®?”. Asi mismo, Guillermo Cabanellas y Luis Eduardo
Bertone sefialan que “[...] marcas colectivas son las que un conjunto de usuarios
registran a través de una organizacion o ente comun, no para ser usadas por éste sino
por sus miembros, para la identificacion de sus mercaderias o servicios'®”. De las citas
planteadas se desprende que la finalidad es que los miembros de dicha asociacion o
agrupacion puedan utilizar la marca; pero teniendo en cuenta que la titularidad sobre la

marca recae sobre dicha organizacion.
2.2.4.- Marcas Certificacion

En varios casos, los bienes que se producen son sometidos ciertos estandares de
calidad, por lo tanto las marcas de certificacion son las que han pasado por un proceso
tanto de registro como de certificacion. Dentro del proceso para obtener el certificado,
se determina el cumplimiento de ciertas normas de calidad y una vez verificado esto, se
otorga el certificado por parte de la autoridad competente. El Instituto de Defensa de la
Competencia de la Proteccién de la Propiedad Intelectual de Perd*® (INDECOPI)
define: “Es aquella que indica que los bienes y servicios relacionados en un certificado,
elaborado por el propietario de la marca, son de determinado origen, manufactura,
calidad u otra caracteristica”. La certificacion se aplica tanto para los titulares de la
marca como a terceros que puedan utilizarla, pero en el Gltimo caso se debe cumplir
con las normas de calidad impuesta sobre la marca. Esto se encuentra recogido en el

articulo 185 de la Decision 486%°.

2.2.5.- Marcas Notoriamente Conocidas y de Alto Renombre

192 Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual. El Secreto Esta en la Marca. Op. Cit. 3

103 Bertonr Luis Eduardo y Guillermo Cabanellas. Derecho de Marcas. Editorial Heliasta S.R.L; 1989.
Pag 253.

104 "El Instituto de Defensa de la Competencia de la Proteccion de la Propiedad Intelectual de Perd.
Marca de Certificacion.
http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=11&JER=299 (acces0:03-
08-2013)

1% Decision del Acuerdo de Cartagena 486. Registro Oficial 258 de 2-febrero-2001. Articulo 185
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La ley de Propiedad Intelectual, en su articulo 198, establece que para que haya
reconocimiento debe ser identificada y tener un posicionamiento en el mercado. El
articulo 197, asi mismo, sefiala los criterios que debe tener una marca para que sea
conocida. Carlos Fernandez-Novoa®, define a la marca reconocida como: “aquella que
goza de difusion y ha logrado el reconocimiento de los circulos interesados (los
consumidores y los competidores). A su vez, la Decision 486 en su articulo 224,
establece sobre los signos distintivos, notoriamente conocidos para lo cual sefiala lo

siguiente:

Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese
reconocido como tal en cualquier Pais Miembro por el sector pertinente,
independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese
hecho conocido.

Sobre este tipo de marcas se explicara con més detalle en los numerales posteriores.

2.3.- Sistema Atributivo Vs. Sistema Declarativo

Fernandez-No6voa al sefiala: “El nacimiento del derecho exclusivo sobre la
marca puede asentarse en un plano légico-juridico sobre uno de los siguiente dos
principios: el principio de prioridad en el uso; y el principio de inscripcion registral'®””.
Cada uno de los sistemas, ha sido adoptado de manera distinta por los paises, tan es asi
que la mayoria mantiene el sistema de registro, ya que por el contrario el sistema del

primer uso es establecido escasamente por pocas legislaciones.

2.3.1.- Sistema Atributivo

El sistema atributivo, parte de que para que exista derecho sobre un signo
distintivo debe existir un registro otorgado por la autoridad competente de cada Estado
para adquirir derechos sobre una marca; este criterio es el que ha sido adoptado
mayoritariamente por los Estados; se trata de un sistema burocratico lleno de tramites.

Mary Fernandez define al sistema atributivo de la siguiente manera:

1% Fernandez-Novoa Carlos. Tratado de Marcas. Op. Cit., p. 389
Y d., p 79
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El Sistema Atributivo: aquel en el que el derecho surge del registro de
la marca. En sintesis, en el sistema atributivo, quien primero solicita
una marca tiene posibilidades de obtener su concesion. La concesion
implica el derecho exclusivo sobre la marca, y la titularidad de

acciones civiles y penales, y medidas cautelares previas contra
108

infractores™ .

La parte de la doctrina que sustenta la nocion del principio de inscripcion
registral, ha establecido que es el Unico medio por el cual se puede adquirir derechos
sobre la marca, tal y como se establece dentro de nuestra sistema nacional, al seguir
sistema continental, lo cual se ve reflejado en el articulo 216 de la Ley de Propiedad
Intelectual™® ; tal y como lo sustenta la autora Maria Luisa Llobregat “[...] el derecho
exclusivo sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el registro validamente
efectuado de conformidad con la ley”.**°. Adicionalmente la Organizacién Mundial de
Propiedad Intelectual (OMPI), ha sefialado, que “la proteccion de una marca se obtiene
por medio del registro de dicha marca, presentando con ese fin el debido formulario de
solicitud ante la oficina nacional o regional de marcas de que se trate y previo pago de
las tasas estipuladas.'*”

En definitiva, el registro otorga a su titular el ius prohibiendi con la finalidad de
presentar oposicion u otra accion ya se civil, penal o administrativa en contra de quien
pretendiere registrar para si la marca o la utilizaré indebidamente. Por otro lado, nace la
obligacion de usar la marca, ya que no se garantiza la titularidad mientras si no se la
usa. En Ecuador, esto se refleja, en el articulo 216 de la Ley de Propiedad Intelectual

que al tenor literal sefiala:

El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirird por su registro ante

la Direccién Nacional de Propiedad Industrial**?

1% Ferandez Mary. Adquisicion del derecho sobre una marca evolucién nacional del sistema declarativo
hacia el sistema atributivo.
199 | ey de Propiedad Intelectual. Registro Oficial Suplemento 426 de 28-diciembre-2006. Articulo 216

1°_|obregat Hurtado, Maria Luisa. Temas de Propiedad Industrial. Madrid: Editorial La Ley-Actualidad
S.A; 2002. Pag 280

1 OMPI Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual. Las Marcas ;C6mo se Protege la marca?
Enlace web: http://www.wipo.int/madrid/es/fag/trademarks.html. 299 (acceso0:03-08-2013)
112 ey de Propiedad Intelectual. Registro Oficial Suplemento 426 de 28-diciembre-2006. Articulo 216
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La normativa principal que rige al Ecuador y es de obligatorio cumplimiento, es la

Decision 486 de la Comunidad Andina, la misma que en su articulo 154 considera:

El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirira por el registro de la

misma ante la respectiva oficina nacional competente'**,

De las normas citadas, claramente se desprende que la Comunidad Andina y
consecuentemente el Ecuador ha adoptado el sistema atributivo, estableciendo como
Unico medio para la adquisicion de derechos sobre una marca el registro. Este criterio
lo profundizé y recalco el Tribunal Andino de Justicia™ en sus Interpretaciones Pre

Judiciales al determinar:

En resumen, conforme al sistema andino, la Unica forma de adquirir el
derecho al uso exclusivo de la marca es por medio del registro, el cual le
permite a su titular ejercer el ius prohibendi para impedir que terceros
utilicen su marca, sin su expreso consentimiento, en bienes o servicios
idénticos o similares, a tal extremo que pueda causar confusion al
consumidor que es a quien protege, en esencia, el derecho marcario. El
registro marcario confiere al titular de la marca, en el pais de inscripcion
el derecho al uso exclusivo de la misma y el ejercicio del ius prohibendi
con las limitaciones y excepciones establecidas por la ley comunitaria.

El criterio adoptado por el Tribunal Andino de Justicia, es el mismo que
establecen la mayoria de Estados; un caso particular y donde es méas categdrico este
hecho se da en Argentina donde las autoridades han sefialado que lo Unico que interesa
en marcas es el registro y no su uso™™; por lo tanto refuerzan la necesidad del registro.

En definitiva, conforme a este sistema, es necesario el registro, debido a que se
trata del medio por el cual se adquiere derechos sobre la marca, por lo tanto al estar
registrado cuenta con una proteccion legal mayor. Al contrario de lo que sucede con las
marcas nos registradas, ya que el uso no genera derecho bajo este sistema, por lo tanto
su proteccion legal es minima, salvo excepciones expresas contenidas en la normativa

nacional y andina.

113 Decision del Acuerdo de Cartagena 486. Registro Oficial 258 de 2-febrero-2001. Articulo 154
1 Tribunal Andino de Justicia. Interpretacion Pre Judicial Proceso No.;40-IP-2004, 1 diciembre 2004
115 Bertone Luis Eduardo y Guillermo Cabanellas. Derecho de Marcas. Op. Cit., p. 270.
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Respecto a las marcas no registradas, pero que han sido usadas en el mercado,
tanto la doctrina como la jurisprudencia han sefialado, que no se puede dejar
desprotegida a las marcas que se enmarcan dentro de esta hipdtesis; Eduardo Arsenio
considera: “Es més, en algunos casos, una marca sin registrar puede gozar de cierta
proteccion. En efecto, seria equivocado pensar que una marca no registrada queda en la
orfandad [...]**®”, sobre este punto se explicara mas a detalle en lineas posteriores. En
definitiva el uso, no es relevante en este sistema, tan es asi que los autores Jorge
Aguirre y Roberto Garza sefialan que: “[...] el uso de la marca es irrelevante para
determinar la propiedad sobre la misma. El Unico hecho que atribuye la propiedad es el
registro ante la autoridad nacional competente, se dice que tiene un efecto atributivo y
es el consagrado en el régimen andino™"”,

El sistema de registro, tiene la mayor cantidad de adeptos, por las garantias que
provoca dentro de los sistemas de cada estado, es decir que brinda de mayor seguridad
juridica, en vista que al acceder a un registro, existe certeza de las marcas existentes y
por lo tanto se puede evitar que exista intenta de aprovechamiento indebido por parte de

terceros; tal y como lo sefiala Alberto Bercovitz'*®

considera que efectivamente, se da
mayor seguridad, en vista que es méas facil comprobar cuando existen dos marcas que
son incompatibles.

Adicionalmente, el registro da certidumbre al sistema, ya que permite conocer las
marcas que se encuentran en el mercado y por lo tanto se evita problemas al momento
de registro. Hoy en dia, la importancia de las marcas es mayor por lo mismo el
garantizar una proteccion acorde es determinante y mas cuando las marcas forman parte
de termas contractuales como es el objeto del presente trabajo. De igual manera, al
tener un sistema de registro facilita el trabajo tanto de la autoridad como de las personas
que intentan acceder a un registro, en vista que las personas naturales o juridicas, van a

poder conocer con antelacion si su marca puede tener o no conflicto con otra.

2.3.2.- Sistema Declarativo

116 Arsenio Eduardo. La infraccion del Derecho de Marca. Lima: Editorial Palestra; 2007.Pag. 52

7 Aguirre Jorge y Garza Roberto. Propiedad industrial certidumbre juridica y competitividad. Editorial
Nuevo Ledn. México D.F; 2005. Pag 76

18 Bercovitz Rodriguez-Cano Alberto. Comentarios a la Ley de Marcas. Navarra: Editorial Aranzadi;
2003. Pag 102.
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La doctrina que apoya la tesis de prioridad de uso, consideran que para tener
derechos sobre la marca no es necesario que exista un registro previo, sino que, el
derecho de la marca se lo obtiene con su uso efectivo, es decir quien ha utilizado por
primera vez la marca de manera continua, por consiguiente el registro de la marca tiene
un efecto declarativo, tal y como se lo puede apreciar en el modelo anglosajon. La
Organizacion Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI); ha reconocido este sistema y
esta tesis adoptada por lo que sefiala lo siguiente: “En los paises de tradicion juridica
basada en el common law, por lo general resulta suficiente la “utilizacion anterior” para
reivindicar derechos sobre una marca en caso de litigio™*.

El sistema anglosajon se basa en el aforismo juridico “primero en tiempo, primero
en derecho”, de este aforismo se desprende la nocion de prioridad de uso, ya que a
través de este concepto es como se adquiere derechos sobre la marca. “Prior rights are
also rights acquired previously by operation of the law on other grounds. Prior use is an
important element for assigning rights where use can de basis of acquisition of

12011

rights.”” (Nudo Pires de Carvalho). Adicionalmente, sustentando de manera més firme
esta tesis el autor Julio Mario Rodriguez establece que: “En el sistema declarativo, el
registro de una marca sélo constituye una presuncion de propiedad del titular que puede
ser desvirtuado por quien, a pesar de no haber registrado la marca, compruebe que fue
el primero en hacer uso de la misma*?”. Es decir que el registro de una marca no es el
que otorga la propiedad, sino que se trata mas de un medio por el cual se constata o
reafirma el derecho. De igual manera, esto se puede verificar en el hecho que una
persona ha utilizado una marca por un tiempo considerable y posteriormente registra;
en ese caso el registro reafirma el derecho, mas no lo adquiere precisamente por un uso
anterior.

Por otro lado, hay que sefialar que el registro se trata de una expectativa, ya que el
derecho pende del otorgamiento, pero siguiendo la tesis de uso, dicha expectativa, se

desvirtia por quien demuestre un uso anterior. De esta manera el derecho sobre la

19 OMPI Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual. Las Marcas ¢Es necesario registrar la
marca aun cuando haya sido utilizada durante muchos afios? Enlace  web:
http://www.wipo.int/madrid/es/fag/trademarks.html

120 pires de Carvalho Nuno. The Trips Regime of Trademarks and Designs. New York: Kluwer Law
Intenational, 2011.

121 Rodriguez Julio Mario. La dindmica de la innovacién tecnoldgica. Universidad Nacional de

Colombia. Bogota; 2006
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marca se comprueba a través del principio de prioridad de uso, y por lo tanto al
momento que exista algin tipo de conflicto se vera quien ha utilizado la marca para
poder tener determinar sobre quien recae la propiedad o titularidad; Fernandez N6voa
aclara esta situacion, explicando este punto “La consecuencia de este principio es que el
conflicto entre el anterior usuario de una marca y el posterior titular registral de la

misma debe resolverse a favor del primer usuario?*”.

2.4.- La Marca No Registrada

En base a lo explicado, hay dos sistemas claramente identificados, donde el
nacimiento del derecho nace por una parte del registro y la otra del uso. En cada una de
estas situaciones existen ciertas reglas para acceder al derecho, ya que para el uso debe
darse una utilidad en el mercado por un tiempo determinado. En lo que respecta al
registro, se debe dar el proceso establecido por ley. Sobre el sistema del registro a pesar
de ser rigido, se admitido ciertas excepciones que se analizaran los puntos a
continuacion

Ahora, la cuestion es determinar qué sucede con la marca que no ha sido
registrada, pero que ha tenido un uso constante y continuo en el mercado dentro del
sistema registral. Sobre este asunto, es el que se ha planteado el mayor problema, ya
que la mayoria de paises no determina una solucion como es el caso de Ecuador y de la
Comunidad Andina; Marco Matias Aleman dice: “Sin embargo, la proteccion a la
marca simplemente usada, es decir aquel signo que utiliza un empresario individual o
colectivo para identificar sus productos o servicios, y que no ha sido objeto de registro,
viene siendo objeto de desatencién juridica por las legislaciones modernas. *%”

A pesar de esta situacion, existen ordenamientos juridicos como el costarricense
que establecen una solucion sobre este problema y dan valor a la marca no registrada.

El articulo 4 de la ley de Marcas de Costa Rica'** sefiala al tenor literal lo siguiente:

ARTICULO 4.- La prelacion en el derecho a obtener el registro de
una marca se regira por las siguientes normas: Tiene derecho

122 Fernandez-Novoa Carlos. Tratado de Marcas. Op. Cit., p. 279

123 Aleméan Marco Matias. Cuestiones més Actuales del Derecho de Marcas. La Problematica de las
Marcas no registradas [...]. Organizacion Mundial de Propiedad Intelectual. 2004

124 |_ey de Marcas de Costa Rica. Ley N° 7978 de Marcas y Otros Signos Distintivos de 28 de marzo de
2008. Articulo 4



61

preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de
buena fe en el comercio desde la fecha més antigua, siempre gue
el uso haya durado més de tres meses 0 invoque el derecho de
prioridad de fecha més antigua. Cuando una marca no esté en uso
en el comercio o se haya utilizado menos de tres meses, el registro
serd concedido a la persona que presente primero la solicitud
correspondiente o invoque el derecho de prioridad de fecha mas
antigua, siempre que se cumplan los requisitos establecidos. Las
cuestiones que se susciten sobre la prelacion en la presentacion de
dos o més solicitudes, seran resueltas segun la fecha y hora de
presentacion de cada una. El empleo y registro de marcas para
comercializar productos o servicios es facultativo. (El resaltado me
pertence)

De la norma citada, podemos apreciar dos situaciones en concreto para poseer el
registro, por un lado tenemos el derecho preferente por quien ha utilizado la marca por un
tiempo razonable (tres meses) y de buena fe. Por otro lado, se da cuando se refiere a una
marca nueva, y tiene derecho quien presenta la solicitud de registro primero. Sin
embargo, realizando una interpretacion al tenor literal, ésta no prevé un reconocimiento
de derechos como tal por el uso, sino que el uso le dan un derecho si, pero de preferencia
para obtener un registro, pero no se trata de un reconocimiento de propiedad sobre la
marca. Para completar el analisis, es indispensable recurrir a lo que establece el articulo

17 de la Ley de Marcas de Costa Rica:

ARTICULO 17.- Una oposicion sustentada en el uso anterior de la
marca se declarard improcedente, si el opositor no acredita haber
solicitado, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la marca usada.
El Registro acumulard los expedientes relativos a la solicitud de
registro objeto de la oposicion y a la solicitud de registro de la marca
usada, a fin de resolverlos conjuntamente. El opositor debe presentar la
solicitud dentro de los quince dias contados a partir de la presentacion
de la solicitud. Cuando quede probado el uso anterior de la marca del
opositor y se hayan cumplido los requisitos fijados en esta ley para
registrar la marca, se le concedera el registro*?.

En definitiva, para poder tener un mejor derecho es una obligacion el presentar la

solicitud de registro, por lo tanto el Unico derecho que garantiza el uso en Costa Rica,

125 |ey de Marcas de Costa Rica. Ley N° 7978 de Marcas y Otros Signos Distintivos de 28 de marzo de
2008. Articulo 17
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es el derecho preferente, pero la propiedad y la exclusividad sdlo se la obtiene mediante
el registro debidamente concedido por la autoridad competente.

Un punto adicional, a considerar, es el hecho que para una marca que esta en uso
y Nno posee registro, para que tenga de alguna manera proteccién es necesario que
cumpla ciertas caracteristicas. En primer lugar, como sefiala el articulo 4 de la Ley de
Costa Rica, es necesario que exista un uso de buena fe; y en segundo lugar que haya
sido por un tiempo razonable. Otamendi aborda este tema, pero ademas incluye algunos
elementos adicionales: “El uso para tener valor, ademas, debe haber sido de una
intensidad tal que haya generado una clientela. Este uso no puede haber sido
aprovechando el prestigio ajeno o induciendo a error al pdblico por su confusion con
otras marcas registradas con anterioridad*?®”,

De lo sefialado por el autor, se desprende las mismas consideraciones de la ley de
Costa Rica que debe existir un uso de buena fe. Entre las consideraciones adicionales
que plantea, tenemos que debe poseer una injerencia en el mercado, es decir que exista
de alguna manera una participacion y reconocimiento por los consumidores.
Adicionalmente, se da una cuestion importante que se observa, la cual ya se menciond
en lineas anteriores, respecto a la situacion que se da valor a la marca para evitar un
aprovechamiento indebido por un tercero.

En definitiva, lo que se busca es que no existan practicas desleales garantizando el
uso pacifico a la persona que utiliza la marca y en defensa de los consumidores,
evitando que se de situaciones de aprovechamiento del prestigio ajeno, situaciones de
confusion, entre otras. Otamendi, se refiere a la sentencia del Tribunal Argentino, que
ha sefialado: “el carécter atributivo de la Ley de Marcas no puede aplicarse con criterio
rigurosamente formal, que prive a las marcas no registradas de proteccion que surge de
los principios generales del Derecho para evitar practicas desleales, sea para tutelar el
derecho de una clientela formada por una actividad licita cumplida durante muchos

aﬁOSlZYHI

Jorge Otamendi'?® considera que en muchos casos el valor de una marca usada en
el mercado ha prevalecido frente a una registrada precisamente por el hecho de evitar

actuaciones de mala fe, por lo mismo se intenta evitar practicas desleales. De igual

126 Otamendi Jorge. Derecho de Marcas. Op. Cit., p. 15
127 Causa 6921, "Swift de La Plata SA Frigorifica v. Sumastre, Gerardo", sala Il, del 23/5/1978.
128 Otamendi Jorge. Derecho de Marcas. Buenos Aires: Editorial Abeledo-Perrot ;1999. Pag 14
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manera, el autor en mencién manifiesta: “El uso sin registro ha sido un motivo
suficiente para oponerse con éxito al registro de una marca solicitada con posterioridad
al mismo, para servir de base para anular una marca registrada, también posterior, y
también para rechazar con éxito una oposicion deducida a la solicitud de su registro
129 Esto se da en base a legislacién de competencia desleal, ya que dicha normativa es
la que pena este tipo de conductas.

Por lo tanto, en vista a las situaciones planteadas donde prevalece el uso al
registro, podemos determinar que, el sistema atributivo no es tan estricto, ya que en
primer lugar se establece excepciones y ademé&s de alguna manera se reconoce el uso.
Tomando esta situacion, con el tema de competencia desleal, hay que precisar que
efectivamente existe una prohibicion expresa por ley que niega el registro de una marca
cuando incurre en algun tipo de situacion anticompetitiva. Esto lo prevé, el articulo 196
literal a de la Ley de Propiedad Intelectual*®® y el articulo 137 de la Decision 486",

Ademés, en nuestro sistema la Ley de Propiedad Intelectual, reconoce de alguna
manera el valor de la marca no registrada, en base a lo dispuesto por el articulo 208,
Otamendi y el Tribunal Argentino, para solucionar el problema de registro de una
marca usada en el mercado y sin registro, utiliza como argumento que se basa en alegar
una actuacion de mala fe y por lo tanto una violacion a la moral y buenas costumbres.
Esto lo hacen tomando fundamentos del Cddigo Civil argentino. En el caso del Ecuador
|132’ y

especificamente conforme a los articulos 195 literal G, que sefiala que no podrén

se podria plantear este argumento en base a la propia Ley de Propiedad Intelectua

registrase como marcas los signos que sean contrarios a la ley, a la moral o al orden
publico. A su vez, el articulo 227, establece como causa de nulidad de registro cuando
se ha incurrido en la causa del articulo mencionado en primer lugar. En conclusion, el
intentar registrar una marca que ha sido usada por alguien méas a pesar que no tenga
registro, es una préctica contraria a la ley, precisamente porque intenta poseer un
provecho ajeno. Sin perjuicio de este argumento, es importante destacar que en nuestro

caso existe dos normas expresas que regulan esta situacion por lo mismo, las

129 H

Ibidem
130 | ey de Propiedad Intelectual. Registro Oficial Suplemento 426 de 28-diciembre-2006. Articulo 196
131 Decision del Acuerdo de Cartagena 486. Registro Oficial 258 de 2-febrero-2001. Articulo 137
132 |_ey de Propiedad Intelectual. Registro Oficial Suplemento 426 de 28-diciembre-2006. Articulo 195y
227
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prohibiciones al registro por competencia desleal, seria el criterio que predomine tal y

como se lo menciond en lineas anteriores.

Finalmente, existen otras tesis que argumentan de manera mas detalla el valor de
marca no registrada, para lo cual Diego Di Fiori, sefiala: “[...] la doctrina moderna y las
legislaciones de ciertos paises que acompafiaron a la evolucion del derecho industrial
en los ultimos afios, ya no considera al derecho marca como una exclusividad de uso
sino como una facultad de oponerse o de prohibir el uso del signo registrado [...]**.”
De la cita planteada, se puede interpretar que la propiedad de la marca no se adquiere
por el registro, ya que precisamente su exclusividad ya no depende de este hecho, por lo
tanto lo que efectivamente hace el registro es otorgar otro tipo de derechos como es el
ius prohibiendi. Por consiguiente, si el registro no es la base para propiedad, el uso es el
que le faculta al titular a tener el monopolio sobre la marca pudiendo presentar
cualquier tipo de accion en contra de tercero que quieran aprovechar la maca

ilegalmente.
2.5.- Excepciones al Principio de Registro

El uso en los paises que mantienen la tesis de registro tiene importancia indirecta,
pero existe algunas excepciones donde el uso anterior es determinante para constituir
derechos; esto se aprecia en las marcas de alto renombre, nombres comerciales y

apariencias distintivas.
2.5.1.- Signos Distintivo Notoriamente Conocidos

La Organizacién Mundial de Propiedad Intelectual®® sefiala: “Numerosos paises
protegen las marcas notoriamente conocidas que no estén registradas de conformidad
con las obligaciones internacionales contraidas en virtud del Convenio de Paris para la
Proteccion de la Propiedad Industrial y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos

de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio”. Estos dos cuerpos legales, son

133 Di Fiori Diego. Las Marcas en el Comercio Internacional. Buenos Aires: Op. Cit., p. 21
134 Organizacion Mundial de Propiedad Intelectual. Marcas Notoriamente conocidas.
http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/marks/well_known_marks.htm
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los que efectivamente han atribuido de un carécter especial a este tipo de marcas y
sobre todo, dicha distincion se asienta en el uso, ya que es el medio como se puede
lograr el reconocimiento. De igual manera, el articulo 16 numeral 2 del ADPIC se
remite al Convenio de Paris en temas de marcas notoriamente conocidas.

En el mundo moderno, las marcas notorias, han sido objeto de una regulacion
especial, que les otorga una proteccion mayor. El articulo 6 de la Convencién de Paris,
determina que los paises deben invalidar de oficio el registro de una marca cuando esta
sea similar a una notoriamente conocida en el mercado.

A su vez, el principio de prioridad de uso, en las legislaciones del sistema
registral, se puede determinar una evolucién en el concepto; Fernandez Noévoa
considera: “[...] el principio de prioridad de uso ha evolucionado en el sentido de
enlazar el nacimiento del derecho sobre la marca, no con el mero uso del signo, sino
con la notoriedad alcanzada por el signo como consecuencia de su uso™*”. En
definitiva, el derecho se constituye tomando en cuenta un uso efectivo, es decir que la
marca sea conocida por los consumidores. Este criterio lo podemos completar con lo
dicho por Bertone y Cabanellas quienes han sefialado: “Aun en el Derecho Interno, la
notoriedad de una marca fortalece su proteccion, particularmente cuando se trata de
marcas de hecho, que un tercero trata de apropiarse para si, aprovechando el prestigio
ajeno’*®”.

En sistema nacional, la proteccion de la marca notoriamente conocida, se puede

17, A su vez, el

observar en el articulo 197 y 198 de la Ley de Propiedad Intelectua
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha hecho varias menciones sobre el tema
referente al uso de este tipo de marcas. Patricia Bueno Martinez**®, al momento de
analizar las decisiones del Tribunal sobre este tema, plantea que hay hacer referencia al
uso Yy la distincion, ya que no necesariamente es necesario el uso para que una marca
sea llegue a tener presencia en el mercado, ya que su conocimiento Unicamente puede
llegar por medios de difusion apropiados, y por lo mismo se logre divulgar la marca.

Para aclarar, podemos tomar como ejemplo el siguiente: Ferrari es una marca, que

13 Fernandez-Novoa Carlos. Tratado de Marcas. Op. Cit., p. 79 '

13 Bertonr Luis Eduardo y Guillermo Cabanellas. Derecho de Marcas. Op. Cit., p. 257.

37 ey de Propiedad Intelectual. Registro Oficial Suplemento 426 de 28-diciembre-2006. Articulo 197 y
198

138 Bueno Martinez Patricia. La Marca Notoria y la Interpretacién Prejudicial del Tribunal de la
Comunidad Andina. Propiedad Intelectual en Ibero América. Buenos Aires: Editorial Ciudad Argentina;
2001. Pag 71
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posee presencia casi nula en Ecuador, pero se trata de una marca conocida por lo tanto
se encuentra protegida en Ecuador. Es raro pensar que se logre dar la situacion antes
dicha, en vista que cuando se tiene una marca o un producto la finalidad es poder
generar el mayor provecho por lo mismo el uso es fundamental, ademéas que al ser
conocido por los consumidores, estos se vuelven en los principales agentes de difusion
de la marca.

En la actualidad, la marca es uno de los bienes mas importante que tiene las
personas naturales o juridicas, ya que incluso su valor monetario puede superar al de los
bienes tangibles; es por este motivo, que nace la necesidad de una proteccion acorde y
mas cuando las marcas cumplen la condicion de reconocimiento, debido a que el valor
recae sobre su notoriedad. En razén a los motivos expuestos, se extiende el valor del
uso y por lo tanto se reconoce la propiedad sobre este tipo de marcas, permitiendo al
titular del derecho oponerse incluso cuando no exista registro, ya que predomina el
aforismo “primero en tiempo, primero en derecho”, precisamente al considerar el valor
de la marca notoria, esto se da también con finalidad de evitar las conductas
anticompetitivas que ya se ha mencionado.

Finalmente, tanto en la Decision 486 como en la Ley de Propiedad Intelectual,
existe un tratamiento y reconocimiento especial a las marcas notoriamente conocidas.
Precisamente el reconocimiento, se da en base a uso adecuado, a través del cual la
marca haya logrado posicionarse en el mercado. Lo que hay que tomar en
consideracion, es que no se hace una referencia categorica sobre el hecho de adquirir
derechos por el uso y por lo tanto que prevalezca esta sobre el registro. Lo que si
sucede, es que se da un tratamiento especial, precisamente precautelando este tipo de
marcas, ya que su proteccion nace al ser reconocidas como notorias. La finalidad se da
para evitar situaciones de competencia desleal. Con lo cual este tipo de marcas a pesar
de su ausencia de registro prevalece sobre las que poseen o intentan el registro.

Finalmente, se puede apreciar que existe alguna especie de vacio por parte de la
Ley de Propiedad Intelectual sobre este tema, ya que en ningln lado establece la
propiedad sobre la marca por el uso, a pesar que estamos ante un sistema constitutivo,
lo que si es destacable, es el reconocimiento de su valor en el mercado y por lo tanto su

proteccion.
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2.5.2.- Nombres Comerciales

A diferencia de lo que sucede con la marca de alto renombre, los nombres
comerciales, es una de las excepciones donde efectivamente, se hace una referencia
directa y clara sobre el uso y su importancia para la proteccion. El articulo 230 de Ley
de Propiedad Intelectual sefiala literalmente lo siguiente: “El nombre comercial sera

protegido sin obligacién del registro***”

. Asi mismo, el articulo 191, sefiala que el
derecho exclusivo se adquiere por su primer uso en el comercio. Este criterio, también
ha sido plenamente recogido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina'*® que

considera en el proceso 70-1P-2010 lo siguiente:

A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro
marcario, donde el derecho surge del registro, el de proteccion del
nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es
decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la
inscripcion o depdsito, sino con su primer uso. Ademas, para que
subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante.

Adicionalmente, el articulo mencionado con anterioridad, sefiala en su segundo
inciso algunos requisitos que debe contener para poder tener proteccion, los cuales se
enumeran asi: primero debe existir un uso publico y continuo, en segundo lugar el uso
debe ser de buena fe y finalmente debe ser por un periodo de al menos seis meses.En
definitiva, lo que ley determina es que exista un uso real del nombre comercial y
cumpla su finalidad, ya que si no se da un uso, simplemente no posee derecho. Otra

1! en el caso mencionado es sobre la funcion del

consideracion que trate el Tribuna
registro de nombres y manifiesta: “La funcion de un sistema de registro de nombres
comerciales es, por un lado, informativo en relacion con el publico consumidor y, por
otro, una herramienta para que la Oficina de Registro Marcario haga su analisis de
registrabilidad de oficio e integral.” Finalmente, el articulo 191 de la Decision
486,establece que el derecho nace con el primer uso, por lo tanto este criterio prevalece

sobre la Ley de Propiedad Intelectual.

139 |ey de Propiedad Intelectual. Registro Oficial Suplemento 426 de 28-diciembre-2006. Articulo 230
10 Tribunal Andino de Justicia. Interpretacién Pre Judicial Proceso 70-1P-2010, 14 septiembre 2000
I Tribunal Andino de Justicia. Interpretacién Pre Judicial Proceso 70-1P-2010, 14 septiembre 2000
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2.5.3.- Apariencias Distintivas

La Decision 486, no hace referencia sobre esta figura, por lo tanto la apariencia
distintiva se regula conforme lo sefialado en el articulo 235 de Ley de Propiedad

Intelectual es definida de esta manera:

Se considera apariencia distintiva todo conjunto de colores, formas,
presentaciones, estructuras y disefios caracteristicos y particulares de un
establecimiento comercial, que identifiquen y distingan en la
presentacion de servicios o venta de productos.

Las apariencias distintivas son una serie elementos, como colores, disefios, entre
otros. Estos elementos implementan las empresas con la finalidad de distinguirse de su
competencia; dichos elementos son objeto de proteccidn sin necesidad de contar con un
registro manteniendo la légica de los nombres comerciales, es decir que existe
proteccion por el uso, tal y como lo sefiala el articulo 236 del cuerpo legal en mencién
que al tenor literal dice: “Las apariencias distintivas seran protegidas de idéntica
manera que los nombres comerciales”. Finalmente, lo que compone las apariencias
distintivas, puede ser incluso registrado como marcas como es el caso Argentino donde
el Instituto de Propiedad Intelectual™*? ha manifestado lo siguiente: “In Argentina, it can
be registered as a TM. Its main function is to protect the rights of consumers against

products or services presented in a similar manner”

I1l. La Marca No Registrada como ausencia del objeto del contrato de franquicia

De lo planteado, hasta el momento, de alguna manera se ha analizado, ciertas
particularidades importantes para la resolucion de la hipdtesis; para lo cual es pertinente

tomar todos los elementos, caracteristicas, entre otros; y de esta manera aplicar en el

12 Instituto de Propiedad Intelectual de Buenos Aires. What is “Trade Deress’?.
http://ipiba.org/2010/09/what-is-trade-dress/ (acceso: 18-02-2013)
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caso concreto para verificar si la ausencia del registro de marca puede ser causal de
nulidad del contrato en vista que la marca podria considerarse como elemento esencial
del objeto del contrato, 0 a su vez si en efecto esto es subsanable, y por lo tanto el
contrato despliega todos sus efectos juridicos. Hay que tomar en cuenta que uno de los
elementos fundamentales de contrato, es el uso y aprovechamiento de la marca, por

consiguiente su importancia es determinante.

3.1.- Objeto

Al estar ante una situacion contractual es pertinente comenzar con un anélisis
desde las bases, ya que partiendo de ellas, se podra ir encaminando una solucion al
problema planteado. En principio, la doctrina ha sefialado qué debe entenderse por
objeto de la obligacion. Luis Parraguéz, considera precisamente esto y dice: “El objeto
de la obligacion es la prestacion, es decir, la conducta determinada que debe observar el

143 " En definitiva la

deudor y que puede consistir en dar, hacer o no hacer alguna cosa
prestacion, es una conducta que las partes se obligan ya sea en sentido positivo al hacer
algo o en sentido negativo al dejar de hacerlo. ElI Cddigo Civil, sefiala en su articulo
1454 lo siguiente: Contrato o convencion es un acto por el cual una parte se obliga para
con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa.

A su vez, al tratadista Luis Claro Solar'**

establece una distincion entre objeto
del acto juridico y objeto del derecho para lo cual hace mencion al siguiente ejemplo, el
mismo que serviré de base para explicar la hipdtesis del presente trabajo, evidentemente
con algunas modificaciones: “Yo tengo mi caballo. Este acto tiene por objeto hacerte
propietario del caballo. Si, pues, el caballo no existe, por estar muerto, el dia que
disponia, el legado no existe, no ha tenido lugar. Asi para que el acto juridico produzca
efectos es preciso necesariamente que el derecho que forma la materia, el contenido
tenga él mismo un objeto”.

Modificando el ejemplo para los fines del presente trabajo cabria analizarlo de la
siguiente manera: Yo soy propietario de un negocio identificado por una marca que la

he utilizado por un tiempo considerable en el mercado. Deseo establecer un modelo de

143 parraguéz Luis. Manual de Derecho Civil Ecuatoriano. Loja: Editorial Universidad Técnica Particular
de Loja; 2000. Pag 32

144 Claro Solar Luis. Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado. Santiago de Chile. Editorial:
Editorial Juridica de Chile. 1999. P4g. 291
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franquicia, pero la marca no se encuentra registrada. Siguiendo la tesis de registro,
poseo la cosa (marca como bien inmaterial), pero no poseo el derecho, porque no existe
el registro; por lo tanto no podria disponer de ella. En este ejemplo planteado, la
situacion es a la inversa de lo sefialado por Claro Solar, ya que se aprecia como objeto
juridico a la marca y como objeto del derecho al registro; por consiguiente el registro
seria el medio por el cudl se adquiere la propiedad sobre la marca. Este criterio seré
tratado a profundidad en lineas posteriores.

En definitiva, lo que hay que recalcar, es que el objeto de la obligacion siempre
va a ser la prestacion, este criterio es tomado casi por unanimidad en la doctrina, por lo
mismo hay que determinar cuél es objeto el contrato de franquicia y por lo tanto
determinar si el registro de la marca es una prestacion esencial dentro del contrato.

La franquicia, como se ha sefialado en el primer capitulo, es un contrato
complejo, ya que posee varios elementos, ademas que incorpora dentro de un contrato
otros negocios juridicos. Asi mismo, de las definiciones planteadas al inicio del presente
trabajo, en varias de ellas, se establece como punto trascendental la licencia de uso y
aprovechamiento de marca como es el caso del Cédigo Deontoldgico de Franquicias de
la Comunidad Europea, Marzorati, los hermanos Enrique y Rodrigo Gonzéles Calvillo,
entre otros. Precisamente Javier Arce Gargollo, se refiere a este punto y dice: “La marca
del producto o servicio objeto de la franquicia es un elemento esencial del contrato*”.
El mismo autor, complementa, este tema y considera lo siguiente: “Esta obligacion tan
importante es la que va distinguir un contrato de suministro, de distribucion o de simple
transferencia de tecnologia de uno de franquicia, aun cuando en este Gltimo aparezcan
obligaciones propias de esos contratos**®”.

La doctrina, ha determinado como objeto del contrato de franquicia, una serie
de elementos incluida la marca. Marta Chevin De Katz, en su obra ;Qué es el
Franchising?, sefiala como objeto del contrato los siguientes elementos: 1. Transmision
de Know How, 2. Licencia de uso de la marca o nombre comercial, 3.Exclusividad y 4.

Asistencia Técnica. De igual manera, tenemos a la autora Maria Cristina Alba'¥

quien
establece de manera mas sencilla al objeto del contrato y sefiala: “Objeto, licencia del

sistema: Otorgar la licencia de uso de marca y de explotacion del formato de negocio”.

145 Arce Gargollo Javier. El Contrato de Franquicia. México: Editorial Themis; 1997. Pag.54
16 Arce Gargollo Javier. El Contrato de Franquicia. México: Editorial Themis; 1997. Pag.54
Y Alba Maria Cristina. Las Franquicias en México. México D.F: Editorial F.C.A; 2004. P4g. 62
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En definitiva, el objeto del contrato de franquicia es el dotar de varios elementos
al franquiciado para permitirle el uso de los mismos, y por lo tanto pueda explotar y
desarrollar el negocio. De las caracteristicas planteadas por las autoras, nos vamos
centrar en la marca, en vista que es la parte fundamental de la hip6tesis del trabajo.

En el contrato de franquicia, estamos ante una situaciéon, donde concurren las
tres prestaciones dar, hacer y no hacer. Respecto de las prestaciones de dar, tenemos
precisamente la de licencia de marca, asistencia técnica, transmision de know how, etc.
Conforme las prestaciones de no hacer tenemos la exclusividad, ya que el franquiciante,
se restringe en la posibilidad de dar més franquicias a otras personas o explotar por si
mismo el negocio; ademés tenemos los pactos de no competencia. Finalmente, en lo que
concierne a la prestacién de hacer, estd la capacitacion al personal de la nueva
franquicia, entrega de manuales ademas puede ser la publicidad entre otros. Las
prestaciones dependeran de lo que las partes hayan acordado.

Por otra parte, existe algunas precisiones respecto al objeto y para ser més claros
respecto a las prestaciones, ya que conforme a la ley y doctrina deber ser posibles y
determinadas. En lo concerniente a que una prestacion debe ser posible, tenemos que
empezar tomando en cuenta lo sefialado por el ultimo inciso del articulo 1477 del

Cadigo Civil que sefala:

Si el objeto es un hecho, es necesario que sea fisica y moralmente posible. Es
fisicamente imposible el contrario a la naturaleza y moralmente imposible el
prohibido por las leyes, o contrario a las buenas costumbres o al orden publico.

La norma citada, nos muestra que la imposibilidad, se puede dar por varias causas, ya
sea porque son fisicamente imposibles o juridicamente imposibles. Analizando esta
situacion al caso concreto, es lo que respecta a la ausencia del registro de marca, si se
aplica de manera estricta el sistema atributivo, podria considerarse como juridicamente
imposible, en vista que se no se tiene derecho sobre la marca por lo mismo no se puede
disponer de ella. Lo que hay que destacar, es que a pesar que existe esta situacion tanto
la doctrina como la jurisprudencia ha reconocido el valor de la marca no registrada que
ha sido puesta en el comercio, y por lo mismo se podria disponer de la misma. Por otra

parte, hay que recalcar que aiin cuando nos encontremos bajo un sistema atributivo, eso
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no limita el hecho de poder utilizar una marca no registrada, siempre y cuando no se
atente contra el derecho de un tercero.

Segln el jurista Luis Paraguéz'®, establece que pueden darse otras dos
situaciones respecto a la imposibilidad de la prestacion. Primeramente sefiala cuando se
trata de una imposibilidad originaria, es decir que nacié junto a la obligacion. De alguna
manera, esto podria ser alegado, ya que la situacion anterior, establece que al no tener
registro, no se posee derecho, por lo tanto no se puede disponer de la marca y por lo
tanto la obligacién es invalida. En segundo lugar cuando la prestacion nace posible,
pero se torna en imposible. Tal es el caso de una franquicia proveniente de un pais
extranjero, que no solo no cuenta con el registro de su marca en el Ecuador, sino que
dicho signo idéntico para la misma clase internacional se encuentra registrado a favor de
un tercero.

Finalmente, como segundo elemento de la prestacion, tenemos que debe ser

determinada, esto lo establece el articulo 1477 del Codigo Civil en su inciso primero.

No sélo las cosas que existen pueden ser objeto de una declaracion de
voluntad, sino las que se espera que existan; pero es menester que las unas y
las otras sean comerciables, y que estén determinadas, a lo menos en cuanto a
su género.

Guillermo Ospina, sobre este tema dice: “La prestacion o prestaciones que son
materia de un acto juridico deben ser suficientes claras para que cada uno de los agentes
sepa exactamente que es lo que se pude exigir y qué sacrificios tiene que hacer en virtud

de aquel'*®”

. Dentro del contrato de franquicia, se espera que la marca cuente con la
proteccion legal, precisamente para garantizar el uso correcto y pacifico por parte del
franquiciado. Una vez, que se verifica que la marca no cuenta con registro, se puede
establecer que la marca es determinada, pero el registro es determinable, ya que podria
acceder al registro.

Por otra parte, Alessandri*> plantea dos hipdtesis respecto a este tema, una de

las cuales, se aplica al problema juridico planteado.

18 parraguez Luis. Manual de Derecho Civil Ecuatoriano. Loja: Editorial Universidad Técnica Particular
de Loja; 2000. Pag 32

149 Ospina Guillermo. Teoria General del Contrato y del Negocio Juridico. Bogota. Editorial: Temis.
2000; Pag. 241

150 \/odanovich Antonio. Derecho Civil Parte Preliminar y General. Santiago: Editorial Editora de
Informacion Técnica; 1991. Pag. 241.
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Si la cosa no existe al tiempo del contrato, pero se espera que exista, el
contrato es valido, pudiendo revestir dos formas: segln se venda la suerte o
la cosa futura misma. El segundo caso, esto es, cuando se vende una cosa que
no existe, pero que se espera que exista, el contrato es condicional, y se
reputa celebrado bajo la condicion suspensiva de que la cosa llegue a existir.

Esta segunda hipotesis que plantea Alessandri, puede aplicarse en el contrato de
franquicia, ya que si el objeto del contrato es el proveer de todo lo necesario para la
replica de un negocio y por consiguiente dotar de todos los elementos incluido la marca,
y por consiguiente garantizar el uso pacifico de dichos elementos. Para garantizar el uso
pacifico, no es necesario que se cuente registro, no obstante se podria incluir en el
contrato una condicion suspensiva, estableciendo que el contrato surte efecto a partir de
la obtencion del registro ante la autoridad competente. Por lo tanto de esta manera se

protege el franquiciado y el franquiciante otorga garantias para el uso sin problemas.

3.2.- Elementos

El articulo 1460 del Cddigo Civil, establece la distincion que existe respecto de
los elementos del negocio juridico, que son los de la naturaleza, esenciales y

accidentales.

Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esenia, las que son de
su naturaleza, y las puramente accidentales. Son de la esencia de un contrato
aquellas cosas sin las cuales, o no surte efecto alguno, o degenera en otro
contrato diferente; son de la naturaleza de un contrato las que, no siendo
esenciales en él se entienden pertenecerle, sin necesidad de una clausula
especial; y son accidentales a un contrato aquéllas que ni esencial ni
naturalmente le pertenecen, y que se la agregan por medio de clausulas
especiales.

3.2.1.- Elementos de Esenciales

Conforme al tenor literal del articulo 1460 del Codigo Civil, los elementos
esenciales son aquellos sin los cuales no surte efecto alguno, o degenera en otro contrato

diferente. En otras palabras, son los primordiales que debe cumplir un contrato, ademés
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son los elementos caracteristicos que posee cada contrato. Luis Parraguez™", sobre este

tema nos dice:

De acuerdo con lo expuesto en la norma transcrita, son de la esencia aquellos
elementos (cosas) que necesariamente deben concurrir para que tenga lugar
el negocio, o bien para hacer de él lo que se pretende y no otro diferente. En
otras palabras, tienen que ver, en el mismo orden, con la vitalidad y con la
identidad del negocio, porque su ausencia puede acarrear, en algunos casos,
una forma radical de ineficacia o la inexistencia del mismo.

Por otro lado, la doctrina ha establecido una sub clasificacion dentro de estos
elementos y ha determinado que existen elementos esenciales generales y especiales.
Los elementos generales, son los que deben concurrir en todo negocio juridico, es decir
se considera dentro de estos elementos a la capacidad, voluntad, objeto y la causa.
Adicionalmente, se determina al caso concreto, ya que son los elementos especiales que
posee cada contrato dependiendo su tipo. Alessandri, lo trata de manera mas exacta y
determina: “Entre los elementos esenciales hay algunos que deben figurar en toda clase
de actos: son los elementos esenciales comunes (la voluntad, el objeto). Hay otros que
s6lo son indispensables para la existencia de ciertos actos, no siendo necesarios ni
figurando para nada en la vida de los otros [...]***”

Una vez sefialado, la parte conceptual, es necesario analizar estos criterios en el
caso del contrato de franquicia. Utilizando el criterio de Marta Chevin De Katz y lo que
ha establecido como objeto del contrato de franquicia; los elementos esenciales del
contrato serian los siguientes: 1. Transmisién de Know How, 2. Licencia de uso de la
marca o nombre comercial, 3.Exclusividad y 4. Asistencia Técnica. Estos elementos,
son lo que se establecen dentro de la sub clasificacion, ya que son los denominados
esenciales especiales, precisamente porque configuran todo el concepto de franquicia, y
son necesarios para que en efecto exista la reproduccion del negocio de manera total y
acorde al modelo sefialado.

La franquicia, al ser un contrato complejo posee varias caracteristicas, y
precisamente todo el paquete enunciado, es lo que forma en si el contrato. Por lo tanto,

en caso que falte alguno de estos elementos, el contrato de franquicia se podria ver

151 parraguez Luis. Manual de Negocio Juridico Primer Borrador. Pag 79
152 \Jodanovich Antonio. Derecho Civil Parte Preliminar y General. Santiago: Editorial Editora de
Informacidn Técnica; 1991. Pag. 179
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afectado y precisamente degeneraria en otro. Esto se puede observar al inicio del
presente trabajo segun lo sefialado por Marzorati, ya que para él, la transmision de
Know How no es parte del sistema de franquicia y por consiguiente lo trata como si

fuera un contrato de distribucion per se.

3.2.2.- Elementos de la Naturaleza

Siguiendo, los lineamientos tanto de la doctrina como el Cédigo Civil; los
elementos de la naturaleza del contrato son los que sin ser esenciales, se entiende que
pertenecen a él pudiendo las partes por pacto expreso renunciar a ellos. En otras
palabras se puede entender que aun cuando las partes no lo han pactado, por mandato de
la ley se entienden incorporados al contrato. Ospina sobre este punto se manifiesta y
considera: “Son aquellos efectos que las partes suelen estipular como accesorios de los
elementos esenciales, pero que, aun a falta de estipulacion, se producirdn
espontaneamente opera legis [...]">*”

Consecuentemente, son independientes a la voluntad de las partes; por lo que
Ospina los considera como accidentales y més cuando los contratantes tienen el derecho
renunciar a dichos elementos.

Dentro del contrato de franquicia, se pueden considerar como elementos de la
naturaleza cuando el franquiciado compra maquinaria al franquiciante para la
produccion de determinados bienes; en ese caso se podria sefalar el tema de vicios por
eviccion como elementos de la naturaleza conforme los articulos 1764, 1777 y 1769 del

Caodigo Civil. Javier Arce Gargollo™*

, establece dentro de las obligaciones del
franquiciante el tema de responsabilidad por vicios por eviccion para lo que sefiala: “El

franquiciante debe responder de los bienes que suministra al franquciatario.”

3.2.3.- Elementos Accidentales

153 Ospina Guillermo. Teoria General del Contrato y del Negocio Juridico. Bogota. Editorial: Temis.
2000; Pag. 36

154 Arce Gargollo Javier. El contrato de franquicia. Pag. 56
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En ultimo lugar, el cédigo establece como tercer elemento los accidentales, que
se refiere a los que han sido pactados libremente por las partes; es decir no forman parte
del ADN del contrato. Luis Parraguez, en su Manual de Negocio Juridico, sefiala sobre

este tema lo siguiente:

“Ellos no han sido previstos por la ley para su negocio determinado (como si
ocurre con la obligacion de saneamiento en la compraventa), pero puede
agregarlos las partes en ejercicio del principio de libertad negocial, para
modificar de cualquier manera la normalidad de sus efectos, se con la sola
inclusion de las modalidades obligacionales clasicas-condicion, plazo o
modo [...]”

Lo que predomina en este elemento es la voluntad de las partes, ya que como
menciona el autor en mencion, la libertad negocial es la que determina todo respecto de
los elementos accidentales. Por otra parte, Alessandri determina que este tipo clausulas
incorporadas, no dependen para la existencia del acto; adicionalmente considera que se
trata més de elementos para la eficacia del negocio juridico'*”.

Finalmente, respecto al contrato de franquicia, las partes libremente pueden
pactar cualquier tipo de consideraciones que sean necesarias para la implantacion del
negocio,. También, hay que tomar en cuenta que todo depende del tipo de franquicia
que se trate, ya que las condiciones cambian. Javier Arce® establece algunos ejemplos:
entre los cuales tenemos: cuando el franquiciado es quien debe desarrollar la publicidad,

o cuando el franquiciante procesa la informacion contable del franquiciado, entre otras.
3.3.- Elementos de la Integracion

Ademés de los elementos, establecidos por el articulo 1460 del Cddigo Civil;
hay que tomar en consideracion otros que forman parte del contrato tal y como lo sefiala

el articulo 1562, el mismo que al tenor literal dice:

Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan, no sélo
a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de
la naturaleza de la obligacion, o que, por la ley o la costumbre, pertenecen a
ella.

155 Cfr. Vodanovich Antonio. Derecho Civil Parte Preliminar y General. Santiago: Editorial Editora de
Informacidon Técnica; 1991. Pag. 180
1% Arce Gargollo Javier. El contrato de franquicia. Pag. 57
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Luis Parraguez™’, sefiala que la integracion del contrato tiene como finalidad
completar el contenido contractual, pero que dichos elementos no provienen de la

voluntad de las partes, sino de una fuente externa que son la ley, costumbre y equidad.

3.3.1.- Naturaleza

Este elemento, se refiere a todas las cosas que vienen con el negocio, y se
incorporan al contrato por mandato de ley, es decir son todos los elementos que por
naturaleza el negocio necesita para ejecutarse. En lo que respecta a la franquicia, esto
no se determina claramente, ya que se compone de varios contratos. En este caso,
dichos elementos podrian darse en el contrato de licencia de marca, de transferencia de

tecnologia, distribucidn, etc.

3.3.2.- Ley

Luis Parraguez, sefiala que a pesar que el articulo 1562 del Cddigo Civil, no
establece de manera exacta lo que determina este articulo, por lo tanto la manera como
se debe interpretar, debe ser conforme lo sefialado por el articulo 1460, es decir que se

refiere a los elementos esenciales, naturales y accidentales.
3.3.3.- Costumbre

Finalmente, tenemos las obligaciones que nacen de la costumbre, lo cual se
refleja en cada tipo de contrato. En el caso especifico de la franquicia, es un contrato
mercantil y atipico, por lo que la costumbre mercantil es fuente para la construccion de

gste contrato

3.4.- Marca en el contrato de franquicia

S7Ctr. Parraguez Luis. Manual de Negocio JuridicoPrimer Borrador. Pag 79
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La marca hoy en dia constituye uno de los bienes mas importantes con el cual
cuentan las personas naturales o juridicas, por lo tanto su importancia, no sélo en la
franquicia sino en el comercio, es considerable.

Conforme a lo analizado hasta el momento, en el presenta capitulo como en los
anteriores, la marca es un elemento de gran consideracién en el contrato de franquicia,
tan es asi que ya varios autores citados a lo largo del presente trabajo han atribuido un
valor especial a este elemento.

Antonio Vanegas Santero™*®, precisamente abarca este tema y se refiere al valor

que tiene la marca en este tipo contractual.

En la franquicia la marca es uno de los elementos fundamentales porque en
desarrollo del contrato, el uso de la misma se pone a disposicion del
franquiciado, conservando el franquciador la propiedad o titularidad de la
misma. Por tal razén, el franquiciador debe estar en posesidn de una serie de
signos distintivos, tales como la marca, nombre comercial, rétulo, elementos
decorativos, disefios slogans, logotipos. La importancia del franquiciador,
radica en la marca y en los productos o servicios que con la misma, ofrece al
mercado.

La cita planteada, nos presenta algunas cuestiones a considerar, lo importante,
es el tema de la posesion, sobre dicha situacion se ha analizado los dos sistemas que
existen, por lo tanto la posesion se adquiere por el uso por el registro.

De igual manera, Javier Arce™, considera: “El contrato de franquicia debera
incluir las marcas de productos y servicios que serdn materia de autorizacion por parte
del licenciantes, con la especificacion del nimero de registro de la marca, el signo
distintivo que constituye marca y los productos o servicios que ampara”. También, el
autor en mencion considera que: “Nada impide incluir marcas no registradas, que

técnicamente no son marcas, pero que pueden esta en proceso de registro.”

Otro autor, que se refiere a estas situaciones es Antonio Vanegas™®, quien manifiesta:

158 \anegas Santero Antonio. El Contrato de Franquicia. Bogota: Editorial Ediciones Libreria del
Profesional. 1999. P4g. 61.

159 Arce Gargollo Javier. El contrato de franquicia. Pag. 45

180 \/anegas Santero Antonio. El Contrato de Franquicia. Bogota: Editorial Ediciones Libreria del
Profesional. 1999. Pé4g. 67.
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Si la marca constituye uno de los elementos fundamentales del contrato de
franquicia parece evidente que el franquiciador debera ser el propietario legal
de dicha marca. Deberan estar inscritos obligatoriamente en el registro
correspondiente a su nombre, el nombre (s) de marca (s), logotipos,
emblemas y demas signos componentes de la marca del franquiciador.

Aunque esto puede resultar obvio, la realidad demuestra que algunos
franquiciadores incipientes pueden no tener registrados sus signos
identificativos. Igualmente, en el caso de internacionalizacion, es frecuente el
que Unicamente los tenga registrados en su pais de origen.

En definitiva, los dos autores plantean que es necesario, pero no indispensable el
contar con el registro de la marca, ya que se han dado casos en los cuales las personas
que utilizan la marca no cuenta con el registro, pero eso no es motivo para considerar a
la marca como desprotegida. Precisamente como se explico en el capitulo anterior, la
marca no registrada posee valor y por lo tanto cuenta con proteccion a través de la

figura de la competencia desleal que busca evitar préacticas anticompetitivas.

3.4.1.- Registro de Marca

El Ecuador, al formar parte de la Comunidad Andina, se somete al sistema
atributivo, es decir que los derechos sobre una marca se los adquiere en base al registro.
Tanto la Ley de Propiedad Intelectual como la Decision 486 son claros en este tema y
sefialan en su articulo 216 de la ley y 154 de la Decision que es a través del registro
que se adquieren derecho de uso exclusivo.

Por otra parte, el del registro en un sistema como el nuestro es fundamental, ya
que es por este medio que se adquieren varios derechos que le garantizan la propiedad y
el uso pacifico sobre su marca, tal y como lo establece el articulo 217 de la Ley de
Propiedad Intelectual. El registro, posibilita el actuar al titular contra terceros que
utilicen su marca de manera ilegal o sin el consentimiento. A su vez, le otorga el
derecho para oponerse en contra de terceros quienes aspiran acceder al registro de una
marca idéntica o similar

La doctrina espafiola ha sido categorica, al defender el registro como un
requisito esencial para adquirir derechos, tan es asi que los autores Gonzalo Burgos
Pavon y Maria Susana Ferndndez Iglesias, en su libro La Franquicia tratado préctico y

juridico, dicen:
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Es l6gico pensar que es la primera exigencia que se le puede hacer a una
empresa: que sea propietario de la marca y signos distintivos, puesto que
<<nadie da lo que no tiene>>, un franquiciador que aunque sea usuario
habitual de un nombre comercial, rétulo, marca o signo distintivo que no
tiene debidamente registrado no puede garantizar a sus franquiciados el uso
pacifico de esa marca, rétulo o signos distintivos. So6lo su legitimo
propietario puede garantizar el uso™

En definitiva, el registro segln estos autores es la base del contrato de
franquicia, ya que es el medio por el cual se adquiere la propiedad; por tanto al no
existir registro, el franquiciante no podria disponer de su signo, es decir que no se
podria generar una licencia para el uso y aprovechamiento de la marca.
Adicionalmente, de la cita sefialada, se establece una mencion al tema de la garantia de
uso, para lo cual los autores de alguna manera dejan entrever que el uso pacifico s6lo se
garantiza cuando hay registro. Incluso cuando exista, algun tipo de disputa, la persona
que en efecto posee una marca y es utilizada en el mercado podra oponerse, tomando en
cuenta que se trataria de una conducta desleal y ademéas porque la persona tiene un
interés legitimo al utilizar su marca en el mercado.

Ahora bien, si realizamos una interpretacion positivista del asunto, sin ninguna
duda cuando no se posee registro, no se podra disponer, usar y gozar de una marca, con
lo cual la marca que no ha sido registrada pero usada en el mercado, se encontraria
totalmente desprotegida. A pesar de esto, no debe existir una interpretacion tan radical,
ya que como se ha determinado a lo largo del trabajo el uso si posee valor y de alguna

manera ha sido reconocido.

Si bien el uso, no constituye la propiedad sobre la marca, existe casos de excepciones
donde el uso prevalece al momento de presentar oposicion sobre intento de registro de
macas similares; esto se determina en base a que debe existir un control para evitar
practicas desleales y ademas por que el uso puede ser el vehiculo para generar el
derecho a través del registro.

Este criterio, también ha sido tomado en consideracion en la Comunidad

Andina, conforme a las citas reproducidas en el capitulo anterior, ya que como sefala el

181 Burgos Pavén Gonzalo y Maria Susana Fernandez Iglesias. La franquicia Tratado Practico y Juridico.
Madrid: Editorial Piramide. 2010; Pag 224
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Tribunal Andino de Justicia, no se puede ser muy estrictos con la marca no registrada,
ya que precisamente se podria dejar desprotegida y por lo tanto generar conductas
desleales. De igual manera, el uso cumple con los requisitos y estamos ante un caso de
oposicidn, el examen de registrabilidad, tiene que darse de dos marcas similares, en
caso que una marca fue utilizada anteriormente en el mercado, prevalece la que se ha
usado, por lo mismo indirectamente se esta reconociendo el valor sobre la marca a
través del uso.

Finalmente, hay que tomar en cuenta que el registro, dentro de un sistema como
el nuestro, se trata de una expectativa de derechos. Alesandri, Somarriva y VVodanovic

sefialan sobre este tema lo siguiente:

Hay derechos que para nacer o adquirirse no estan subordinados a la
existencia de un solo hecho juridico o de varios de ejecucién simultanea,
sino que por el contrario, suponen varios hechos que se van cumpliendo

progresivamente. Mientras no se realicen todos sélo hay una esperanza o

expectativa de que el derecho nazca o se adquiera®®.

Por lo tanto, de la cita planteada, la solicitud de registro de una marca, en
definitiva es una expectativa para el otorgamiento de proteccion legal y de derechos, ya
que como bien lo sefiala el sistema de prioridad de uso, ya que mientras no exista
registro los derechos sobre una marca penden de esta situacion y sobre todo el derecho
a propiedad. Asi mismo, los juristas en mencion sefialan de manera exacta el tema de

expectativa y dicen:

Son expectativas de derechos las posibilidades de nacimiento o de adquisicién de
un derecho subjetivo que, aun cuando no se han realizado todos los elementos
necesarios para su formacion o adquisicion, cuenta con alguno o algunos que la
ley valora para brindarle una proteccion anticipada, que se traduce en el
otorgamiento de medidas destinadas a evitar que un extrafio obstaculice
ilicitamente la produccion del elemento que falta para la formacion o adquisicion
de un derecho.

En definitiva, a pesar que la solicitud de registro es una expectativa, el uso se
puede constituir un valor para brindarle proteccion, tal y como sucede con el caso de la

Ley de Marcas de Costa Rica que si bien el registro no le otorga todos los derechos, el

162 \Jodanovich Antonio. Tratado de Derecho Civil Tomo I. Santiago: Editorial Editora de Informacién
Técnica; 1998. Pag. 298



82

uso le permite tener un derecho de preferencia para acceder al registro, incluso
prevaleciendo este sobre el resto de solicitudes sobre el mismo signo, pero que no lo
han usado. Finalmente, la razon que existe en permitir y dar valor al uso, es
precisamente para evitar conductas desleales que afecten a la persona que utiliza la

marca en el comercio y que la utiliza de manera legitima.

3.5.- Requisitos de Existencia

Todo negocio juridico, debe reunir algunos elementos que son basicos para que
desplieguen todos sus efectos; Alessandri establece “Son condiciones de existencia del
acto juridico aquellas sin las cuales no puede formarse, no puede nacer a la vida del

derecho™,

Nuestro Codigo Civil, no ha establecido de manera exacta este tema, por
lo mismo la doctrina ha sefialado como requisitos de existencia los siguientes:
Voluntad, Objeto y Causa.

Dichos requisitos serdn tratados a continuacion, pero evidentemente haciendo

énfasis en el objeto, ya que es materia del presente trabajo.

3.5.1.- Voluntad

La voluntad, es el deseo de las partes por hacer algo, es decir es el deseo por
realizar un determinado negocio juridico. Sobre este tema, han nacidos una serie de
discusiones doctrinarias, pero Luis Parraguez considera lo siguiente: “Como se trata
nada mas que constatar la existencia del negocio y no su valor para el derecho, carece
de importancia la calidad de esta voluntad o consentimiento, de manera que el negocio
existe alin en el evento de que se encuentren afectados por un vicio (fuerza o error)*®*”,
En conclusién sobre este punto, lo Gnico que importa es que haya una manifestacion de

voluntad para que el negocio exista.

3.5.2.- Causa

163 \Jodanovich Antonio. Derecho Civil Parte Preliminar y General. Santiago: Editorial Editora de
Informacidn Técnica; 1991. Pag. 181
164 parraguez Luis. Manual de Negocio Juridico Primer Borrador. Pag 88
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La causa es uno de los temas que mayor discusion trajo a la doctrina; tanto es
asi que para algunos autores la causa no existe, ya que se encuentra dentro del objeto
del negocio juridico. Alessandri, manifiesta que: “La causa es el fin inmediato y directo

1852 En resumen, los tratadistas

que se propone alcanzar una persona al obligarse
clésicos, consideran a la causa como el deseo o lo que se espera alcanzar de un

determinado negocio juridico.
3.5.3.- Objeto

Segun lo expuesto, en el presente capitulo, el objeto constituye una prestacion,
ya sea dar, hacer o no hacer. Por lo mismo, el objeto es determinante, ya que como
dice Luis Parraguez “Donde no hay objeto no puede haber negocio juridico'®®”. Ahora
bien, como se ha establecido, la licencia de marca constituye un valor determinante
para el contrato de franquicia, por lo tanto si no concurre este elemento acarrea la
inexistencia del contrato. Seglin Fabian Lopez, la inexistencia “[...] deja incdlume la
obligacién [...]**"; de igual manera el mismo autor sefiala que en el contrato de
franquicia al no tener alguno de estos elementos, es inexistente y por lo tanto se

considera que nunca nacié y nunca produjo efectos.

Haciendo énfasis en el tema el registro de una marca, respecto al contrato de franquicia,
no se trata de un elemento determinante, y més cuando desde un punto de vista préactico
se puede utilizar una marca sin registro, siempre que no afecte derechos de terceros.
Ademés, el registro al no ser determinante, la persona que utiliza la marca,
puede disponer de ella y permitir que alguien mas la utilice. En este caso el contrato es
vélido, pero no surtiria efectos frente a terceros, ya que el contrato de licencia segun lo
sefialado por nuestra legislacion se debe inscribir, para lo cual se debe contar con la
marca registrada tal y como lo sefiala el articulo 281 de la Ley de Propiedad

Intelectual*®®.

1% \Vodanovich Antonio. Derecho Civil Parte Preliminar y General. Santiago: Editorial Editora de
Informacién Técnica; 1991. Pag. 263

1% parraguez Luis. Manual de Negocio Juridico Primer Borrador. Pag 88

167 |L6pez Guzman Fabian. El Contrato de Franquicia Internacional. Pag 338

168 | ey de Propiedad Intelectual. Articulo 281.
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Una segunda tesis que se puede plantear respecto a esta situacion, en base a que
los derechos sobre la marca se constituiria con el uso, por lo tanto el registro de la
marca como tal confirma el derecho adquirido previamente, ya que incluso cuando un
tercero que intente registrar el signo; la persona que ha utilizado la marca anteriormente
en el mercado posee un derecho claramente definido, el mismo que podré oponer frente
a terceros, para lo cual la oficina de registro deberd tomar en cuenta el uso anterior y
por lo tanto constituir derechos en base a este hecho.

Lo que hay que tomar en cuenta, es que el Ecuador claramente establece un
sistema atributivo, por lo mismo los derechos sobre la marca se adquieren por el
registro. Por otra lado, el uso, si bien no genera la propiedad, si genera otra clase de
derechos que permite subsanar el problema, ya que como bien hace referencia la Ley de
Marcas de Costa Rica, manteniendo el sistema atributivo, establece un reconocimiento
expreso sobre el uso de la marca, no para generar derechos de propiedad, pero si para
generar otro tipo de derechos con la finalidad de acceder al registro. En base a estos
motivos, podria adoptarse una formula parecida en Sistema Andino con la finalidad de

solventar el problema de las marcas sin uso.

3.6.- Nulidad

Ospina, define a la nulidad: “Cuando un acto no retne los elementos esenciales
de todo acto juridico, y, ademas, los que siendo de la misma indole esencial determinan
su ubicacion en cierta especie de las que dichos actos clasifican, la ley lo reconoce
como una de esas manifestaciones de voluntad privada juridicamente eficaces*®”. Por
lo tanto, la nulidad, recae precisamente en caso que falte algunos de los requisitos
esenciales establecidos en el articulo 1460, ademéas de los requisitos de existencia y
validez.

Los requisitos de existencia, son determinantes para que el contrato surta efectos;
por lo mismo los tratadistas Gonzalo Burgos y Maria Susana Fernandez, establecen que

la ausencia de cualquiera de los requisitos mencionados en el punto anterior, provocaria

189 Ospina Guillermo. Teoria General del Contrato y del Negocio Juridico. Bogota. Editorial: Temis.
2000; Pag. 443
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que el contrato sea nulo y por lo tanto al ser nulo serfa una cosa que nunca existi6'’. El

Cadigo Civil en su articulo 1697 hace referencia sobre este tema y establece:

Es nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe
para el valor del mismo acto o contrato, seglin su especie y la calidad o estado

La norma citada, establece que efectivamente sera nulo todo contrato cuando falte
algun elemento para que tenga valor. Segun, los tratadistas enunciados lineas arriba:
“En el ambito del contrato de franquicia, dos son los elementos que la jurisprudencia ha
entendido como posibles causa de falta de objeto del contrato: falta de marca y falta de

know how!'”

. Considero que la ausencia de registro, no es un elemento determinante
para que se de ausencia del objeto, por todo lo que se ha establecido a lo largo del
presente trabajo, y en especial con el hecho de que se puede usar una marca sin
necesidad de registro, si no contraviene el derecho de terceros.Concluimos que la
ausencia del registro no genera la nulidad, precisamente porque el contrato cumpliria
con todos los requisitos establecidos para que produzca sus efectos, tal y como lo sefiala
la teoria general del negocio juridico, es decir que el contrato si posee objeto y por lo
mismo, despliega todos sus efectos.

Finalmente, en el Ecuador se mantiene una tesis estricta sobre la adquisicion de
derechos sobre la marca, por lo tanto para poder generar el uso pacifico sobre una
marca, es necesario contar con el registro, ya que sera la forma efectiva para poder
oponerse frente al uso que pudieren hacer terceros, ademas que brinda la certeza sobre
la existencia del derecho.

Ahora, en caso de ser necesario a pesar del problema planteado, esta situacion se
puede arreglar por medio del propio contrato, ya que como bien se menciond con
anterioridad y siguiendo el criterio de Alessandri, se puede someter al contrato bajo una
condicion suspensiva, por medio de la cual la eficacia del contrato pende de la
obtencion del registro de la marca en una zona geogréfica determinada. Por lo mismo,

el uso pacifico de la marca, pende de esta condicidn, y por consiguiente incluso podria

170 Cfr. Burgos Pavén Gonzalo y Marfa Susana Fernandez Iglesias. La franquicia Tratado Préctico y
Juridico. Madrid: Editorial Pirdmide. 2010; Pag 222

1 Burgos Pavén Gonzalo y Marfa Susana Fernandez Iglesias. La franquicia Tratado Préctico y
Juridico. Madrid: Editorial Pirdmide. 2010; Pag 224



86

establecerse como una obligacion para el franquiciante, para lo cual en caso que no se

llegue a dar podria acarrear el incumplimiento del contrato.
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1V.- Conclusiones

La franquicia, representa en la actualidad un modelo a destacar ya que permite
generar una insercién a gran escala en mercados nacionales como internacionales, lo
que ha ocasionado que este tipo de negocios conviertan a los empresarios en verdaderos
competidores. Datos provistos por la universidad de Delaware revelan que de cada 100
franquicias que abren Gnicamente cierran 14, mientras que, por el contrario, de cada 100
empresas que abren siguiendo el modelo tradicional, cierran 77.Los datos reflejan las
grandes ventajas que representan las franquicias.

En el Ecuador y en gran parte de paises, el contrato de franquicia, es atipico, es
decir que no posee una regulacion en especifico, por lo tanto se regula en base a los
principios generales del negocio juridico, adicionalmente el contrato de franquicia
incorpora otros tipos contractuales como son la licencia, distribucion, entre otros. Este
tipo contractual, presenta algunos elementos peculiares, por lo mismo no se ha podido
establecer una definicion uniforme, por un lado existen algunas definiciones con un
enfoque estrictamente comercial o econdémico; por otro lado se han generado
definiciones desde un punto estrictamente juridico. No obstante, existen puntos de
conexion entre ellas.

De lo anterior se puede colegir que el contrato de franquicia, es un modelo de
expansion de negocios y colaboracion empresarial, en el que un tercero asume el riesgo
a cambio de una serie de elementos que le permiten explotar un negocio ya probado en
el mercado. Finalmente a pesar que la franquicia es estricta en el respeto de ciertos
patrones establecidos por el franquiciante, este tipo de negocio se trata también de
adaptar el modelo al mercado local.

Como ya se menciond, la franquicia posee una estructura compleja, por lo que es
indispensable analizar su naturaleza juridica para poder entender mejor al contrato. En
primer lugar, se trata de un contrato atipico ya que no se encuentre definido ni regulado
por una ley en especifico. Por otra parte, se trata de un contrato consensual, ya que se
perfecciona con la voluntad de las partes. Ademas, se trata de un contrato bilateral, por
lo que existen dos partes que se obligan. También, estamos ante contrato principal,
precisamente porque este contrato puede existir por si sélo. Asi mismo, se trata de un
contrato oneroso, ya que posee contraprestaciones econémicas. De igual manera, es un

contrato de tracto sucesivo, precisamente porque las prestaciones se devengan
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periddicamente. Adicionalmente, este tipo contractual, es un contrato de adhesién, ya
que el franquiciante, establece todas las condiciones sobre el contrato.

La franquicia, establece una serie de obligaciones para las partes. Entre las
principales obligaciones del franquiciante tenemos: otorgar licencias de propiedad
intelectual; es decir sobre signos distintivos y patente dependiendo de cada caso;
asistencia teécnica, prohibicion de competencia, control sobre la franquicia vy
transferencia de know how.

En lo que respecta a las obligaciones del Franquiciado, tenemos: pago de
regaliza, explotacion del negocio, uso adecuado de los signos distintivos, cumplir con
los requisitos de control de calidad, cumplimiento de conocimientos, inspeccién,
confidencialidad, prohibicion de competencia, entre otros.

Por ser un contrato atipico, los elementos son pactados por las partes, sin
embargo existe una estructura que la doctrina claramente ha definido, por lo que existen
caracteristicas propias de la franquicia. Sin ninguna orden de prelacion definida,
encontramos los siguientes:. EI Know How, es sin duda un punto fundamental, ya que
incluso forma parte del objeto del contrato. Se refiere a todo el conjunto de elementos
que son necesarios para la implementacion del negocio, por lo tanto es el conocimiento
que transmite el franquiciante al franquiciado para explotar el negocio, para lo cual el
franquiciado debe cefiirse a todas las instrucciones que establecidas.

Un segundo elemento de la franquicia y que fue parte fundamental del presente
trabajo, es la marca sobre la cual se explicara algunas consideraciones. En primer lugar
sefialar que existen dos sistemas claramente definidos para la poseer derechos sobre la
marca; por una parte tenemos el sistema atributivo por el cual para tener derechos es
necesario el registro, incluso es el medio por el cual se adquiere la propiedad sobre la
marca. Por otro lado, tenemos al sistema de prioridad de uso, el cual se refiere a que se
adquiere derechos Unicamente por el hecho de utilizar una marca en el mercado.

En el sistema atributivo, el registro genera una serie de derechos, como es el caso del
uso exclusivo, denominado en su fase negativa como ius prohibiendi, que le faculta al
titular de una marca impedir que un tercero utilice la marca sin su consentimiento.

Como contrapartida al sistema atributivo, tenemos al sistema declarativo, el

mismo que establece que para la adquisicion de derechos, basta el uso efectivo, es decir
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adquirira derechos sobre la marca quien la hubiere utilizado primero. Este sistema se
basa en el aforismo “primero en tiempo primero en derecho”,.

La parte de la doctrina que establece esta situacion, considera al registro como el
medio por el cual se reafirma el derecho, ya que el derecho previamente existe, tan es
asi que incluso la persona que usa la marca y luego obtiene el registro, reafirma el
derecho, ya éste nacid previamente con el uso.

En este trabajo se ha considerado fundamental determinar el valor de la marca
no registrada y a su vez el valor que tiene el registro en el contrato de franquicia.
Respecto a la primera cuestion, a lo largo de la presente tesina, se ha demostrado que la
marca aun cuando no cuente con registro posee un valor considerable, ya que existen
casos en los cuales el uso de la marca no registrada ha prevalecido, sobre intento de
registro o de registros efectuados Esta cuestion, si bien se desprende de un asunto de
Propiedad Intelectual, varios autores sobre este tema han definido que el fundamente se
da con el fin de precautelar conductas desleales.

En lo que respecta al valor en si del registro, se lo analiz6 en base al objeto del
contrato de franquicia para lograr determinar si su ausencia puede provocar la falta del
objeto del contrato y por lo tanto su nulidad. Analizando, estas cuestiones al caso
concreto, primero hay que considerar cudl es el objeto del contrato de franquicia por lo
que podemos concluir que es la provision de todos elementos necesarios para la
implementacion y desarrollo de un negocio, para lo cual consta de los siguientes
elementos: 1. Transmisién de Know How, 2. Licencia de uso de signos distintivos,
3.Exclusividad y 4. Asistencia Técnica.

Ahora bien, a pesar que el Ecuador se basa en el sistema atributivo, conforme lo
sefialado a lo largo de la presente tesina; cabe recalcar el hecho que las personas puedan
usar marcas sin contar con su registro, evidentemente siempre que no contravenga el
derecho de un tercero. Por lo mismo en el presente trabajo, concluimos que el registro
no es elemento determinante dentro del objeto del contrato de franquicia, por
consiguiente el contrato cumple con todos los elementos de eficacia y validez, y surte
sus efectos entre las partes.

La ausencia del registro en este tipo de contrato, genera que no pueda ser

oponible frente a terceros, pero puede llegar el punto, que un tercero quiera acceder al
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registro, en ese momento el uso se constituye en una posibilidad para presentar
oposicidn, precisamente por lo todo lo que se ha explicado y el valor que representa.

Finalmente, por més que pueda existir toda una problemaética por la ausencia de
registro, esto puede ser subsanable por el propio contrato, estableciendo una condicion
suspensiva, de la cual la eficacia del contrato pende de obtener el registro en la zona
geogréfica donde se quiere franquiciar, por parte del franquiciante

Por otro lado, como se ha sefialado en la tesina, existe poco desarrollo por las
legislaciones y la doctrina sobre el asunto de la falta de registro y uso. Por otra parte,
para que el registro no se un obstaculo para el tréfico mercantil, es necesario adoptar un
sistema un poco mas flexible como lo hace la Ley de Marcas de Costa Rica, que plantea
una solucion importante que se puede establecer sobre este tema, ya que si bien
mantiene la estructura del sistema atributivo, de manera expresa reconoce el valor del
uso. Dicho uso si bien no genera propiedad, si genera otro tipo de derechos

precisamente para acceder al registro y por lo tanto evitar practicas desleales.
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