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INTRODUCCION

En la actualidad se puede observar un aumento del uso de figuras contractuales
atipicas, que provienen del mundo anglosajén, que forman parte del trafico juridico de
nuestro pais; debido al fendmeno de la globalizacion en todos los ambitos de desarrollo
humano a nivel econémico, comercial, etc. Como consecuencia de este fenomeno, la
competitividad en la industria y el comercio se ha vuelto cada vez mas fuerte y los
productos y servicios que se han logrado acreditar dentro de la sociedad consumidora y
las marcas que los identifican han tomado un gran valor a nivel mundial. De alli, surge
la idea de expansion de los productos y servicios ya acreditados en ciertos territorios
hacia nuevos destinos. Surge, entonces, el sistema de delegacion a otros sujetos para
que se encarguen del esparcimiento de productos y servicios ya acreditados en otros
lugares, con las instrucciones, técnicas y condiciones que fije el otorgante, lo que

conocemos ahora como el contrato de franquicia.

El desarrollo industrial y la actividad inventiva del hombre han llegado a limites
insospechables. Existen productos que para su obtencion necesitaban largas jornadas y
gran cantidad de fuerza de trabajo, hoy se logran en menos de la mitad del tiempo
anteriormente empleado y con una fuerza humana casi nula. En la actualidad, el valor
de muchos bienes materiales ha disminuido en comparaciéon con los beneficios
monetarios que brinda la tecnologia moderna, intimamente ligada con los derechos de

propiedad industrial.

En las condiciones actuales en que se desenvuelve la actividad comercial, en un
mercado hipercompetitivo, con la concentracion de los bienes inmateriales en poder de
las grandes transnacionales, existe al mismo tiempo un margen de insercién cada vez
mas estrecho de las pequenas y medianas empresas en el mercado con productos
propios y con posibilidades de éxito. Estos pequefios empresarios estan necesitados
de una relacion eficiente, rapida y flexible con el mercado para promocionar y divulgar
sus productos y servicios, y a su vez establecer una relacion estrecha con los

consumidores. Como una alternativa de comercializacién surge el contrato de licencia



de uso de marca que permiten a los pequenos empresarios obtener el derecho a la
explotacion de un signo marcario ya acreditado a nivel comercial que representa un

producto o servicio.

Es por ello, que el estudio de estos negocios juridicos mercantiles resulta de gran
importancia para proveer de los elementos esenciales sobre estas figuras a nuestros
empresarios, ademas de que constituyen una opcion valida y eficaz a contemplar en el

disefio de una estrategia de comercializacion.

La investigacion contiene cuatro capitulos, en el primero se desarrolla el contrato
mercantil; en el segundo el contrato de franquicia; en el tercero la marca y el contrato
de licencia de uso de marca y en el cuarto las similitudes y diferencias el contrato de

franquicia y del contrato de licencia de uso de marca.

La presente investigacion es un estudio juridico-doctrinario de los contratos de
franquicia y de licencia de uso de marca. Para ello se utiliz6 el método analitico para
estudiar cada uno de los temas por separado con la finalidad de descubrir su esencia. A
la vez se utilizd el método comparativo para resolver el tema principal de la
investigacion que es establecer las similitudes y diferencias entre el contrato de
franquicia y el contrato de licencia de uso de marca. Se elabor6 la investigacion

utilizando el material bibliografico seleccionado a través de fichas.



CAPITULO |

1. El contrato mercantil

1.1 Contrato

1.1.1 Origen del contrato

El contrato es el acuerdo de voluntades que recae sobre un negocio juridico que
crea, modifica o extingue algun derecho, destinado a producir efectos juridicos, es
decir, a reglar los derechos de las partes. El contrato se aplica a todo acuerdo de
voluntades reconocido por el derecho civil, dirigido a crear obligaciones civilmente
exigibles. El contrato llego a constituir una de las fuentes mas fecundas de los derechos

de crédito.

No todo acuerdo de voluntades era considerado contrato, sino solamente aquellas
relaciones a las que la ley atribuia el efecto de engendrar obligaciones civilmente
exigibles. En la época de Justiniano, el contrato era considerado como el acuerdo de
voluntades capaz de constituir a una persona en deudora de otra, incluyendo al negocio

que tuviera por fin la creacion, modificacion o extincion de cualquier relacion juridica.

El nexun fue el primer contrato romano que se caracterizaba por las rigidas
solemnidades que debian seguirse para su perfeccionamiento. Posteriormente, se
agregaron el mutuo, el comodato, el depdsito y la prenda, estos surgen cuando deja de

ser el nexum el medio mas idéneo para celebrarlos, bastando la simple tradicién de una
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cosa. Estos constituyen los contratos reales. Finalmente, cuando la evolucion del
Derecho Romano hizo del acuerdo de voluntades el elemento caracteristico del

contrato, se acepta que puedan ser perfeccionados por el mero consentimiento de las

partes, apareciendo asi, los contratos consensuales.

1.1.2 Definicién del contrato

“‘Acuerdo de voluntades que crea, transmite, modifica o extingue derechos y
obligaciones; es una especie dentro del género de los convenios.”" El convenio es un
acuerdo de voluntades que tiene dos funciones: un positiva, que es crear o transmitir

obligaciones y derechos, y otra negativa, que los modifica o extingue.

Dentro de la terminologia juridica se ha hecho una distincion entre contratos y
convenios en sentido estricto. Al contrato se le ha dejado la funcién positiva, es decir, el
acuerdo de voluntades para crear o trasmitir derechos y obligaciones, y al convenio en
sentido estricto, le corresponde la funcidén negativa de modificar o extinguir esos
derechos y obligaciones. En los derechos y obligaciones que engendra o transmite el
contrato, no so6lo hay derechos personales, sino también reales. Existen contratos que
originan exclusivamente derechos personales, otros que crean derechos reales y
personales, y puede haber contratos que exclusivamente tengan por objeto dar
nacimiento a derechos reales. En todos los contratos traslativos de dominio, se da

nacimiento a derechos personales y reales. Hay contratos, como el mandato, el

! Rojina Villegas, Rafael, Compendio de derecho civil, pag. 7.
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depdsito, el comodato y el arrendamiento, que crean exclusivamente derechos

personales.

En los contratos de prestacion de servicios se advierte, desde luego, que se trata
de derechos personales consistentes en la ejecucion de un trabajo, de un servicio, y en
la remuneracion de ese trabajo, tratese del mandato o de la prestacion de servicios
profesionales o no profesionales. Por ultimo, hay contratos que tienen por objeto
exclusivamente dar nacimiento a derechos reales. El usufructo, el uso, la habitacion y
las servidumbres, pueden nacer de contrato; por consiguiente, el contrato que se
celebre para constituir estos derechos reales, o para transmitirlos, tendra soélo esta

funcion especifica.

1.1.3 Clasificacion de los contratos
Se presentan diversas clasificaciones en la doctrina y en el derecho positivo,
entre las cuales se encuentran:
1. Bilaterales y unilaterales;
2. Onerosos y gratuitos;
3. Conmutativos y aleatorios;
4. Reales y consensuales;
5. Formales y no formales;
6. Principales y accesorios;

7. Instantaneos y de tracto sucesivo.



Otra clasificacion importante es la de “Sanchez Roman que distingue tres
grandes grupos de contratos: preparatorios, principales y accesorios, subdistinguiendo
en los dos ultimos grupos los consensuales y los reales, y separando a su vez, dentro
de los principales y consensuales, la doble categoria de los conmutativos y los

aleatorios.”?

“Existe la posibilidad de clasificar los contratos tomando en cuenta su funcién
juridica o econdémica. Una clasificacion que se proponga realizar un fin cientifico, debe
agrupar los contratos con un criterio que permita formular una verdadera separacion
entre ellos, dada su naturaleza juridica y no simplemente una division atendiendo a tal o
cual finalidad. Desde este punto de vista, podemos formular tres categorias
fundamentales de contratos:

1. Contratos que tienen por objeto una finalidad econdmica:

1.1 Contratos de apropiacion de riqueza.

1.2 Contratos de aprovechamiento de una riqueza ajena

1.3 Contratos de utilizacién de servicios.

1.4 Contratos de apropiacion y aprovechamiento de riqueza, con utilizacién de
servicios.

2. Contratos que tienen por objeto una finalidad juridica:

2.1 Contratos de preparacion

2.2 Contratos de comprobacion juridica.

2.3 Contratos de representacion y ejecucion de actos juridicos.

3. Contratos que tienen por objeto una finalidad juridico-econdémica:

2 Ibid, pag. 22.



3.1 Contratos de garantia.

3.2 Contratos de transmision.”

1.2 Contrato mercantil
1.2.1 El negocio juridico en el derecho mercantil

Los negocios juridicos mercantiles son actos juridicos realizados por un
empresario o comerciante en la actividad que despliega en su empresa. O dicho en
otras palabras, que resulten del ejercicio de su actividad profesional. La doctrina ha
definido el negocio mercantil como “el acto en virtud del cual el comerciante en su
actividad profesional regula por si los intereses propios en las relaciones con otros, y al
cual el Derecho enlaza los efectos mas conformes a la funcién econdmico-social que

caracteriza su tipo.™

El negocio juridico puede ser unilateral y plurilateral, entrando en la segunda
categoria el contrato y el acto conjunto. La importancia del estudio de los contratos
mercantiles radica en que el contrato sigue siendo la forma tipica del negocio juridico

mercantil y la fuente principal de obligaciones.

Para la validez del negocio juridico se necesita que se den requisitos de distinto
caracter tales como; capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, consentimiento

que no adolezca de vicio y objeto licito. EI Cddigo Civil en el Articulo 1254 regula que:

3 Ibid, pag. 22.
4 Vasquez Martinez, Edmundo, Instituciones de derecho mercantil, pag. 535.



“Toda persona es legalmente capaz para hacer declaracién de voluntad en un negocio
juridico, salvo aquellas quienes la ley declare especificamente incapaces.” En el
Articulo 1252 se dispone: “El consentimiento o manifestacion de voluntad, puede ser
expreso o tacito.” El objeto o materia del negocio, se requiere que sea licito, es decir,
que no este prohibido, sin embargo; la doctrina le atribuye ademas las caracteristicas
de posible y determinado. Otro elemento esencial para la validez del contrato lo
constituye la causa que es definida como: “El propésito o fin comun que persiguen las
partes con su celebracion.” ® La existencia de una causa en los contratos va unida al
reconocimiento de la autonomia como productora de relaciones obligatorias. En la
medida en que el contrato se convierte en una categoria general asentada en la libertad
individual de crear, modificar o extinguir relaciones juridicas, se plantea de manera mas
perceptible la necesidad de regular y controlar ese comportamiento en relacién a la
finalidad que le anima, para apreciar su acomodo al ordenamiento juridico, de ahi que

se requiere una causa que lo justifique.

1.2.2 La representacion mercantil

Los negocios juridicos se realizan por la misma persona que tiene interés en
ellos. Sin embargo, es posible que una persona que no sea aquella a la que
corresponden los intereses en juego, ponga su actividad al servicio de tales intereses,
realizando, en orden a los mismos, un negocio por cuenta de aquella persona a quien
pertenecen. La actividad de sustitucion de personas en la conclusién de negocios

juridicos es lo que constituye la representacion.

5 Aguilar Guerra, Vladimir Osman, El negocio juridico, pag. 141.



El concepto de representacion pertenece al Derecho Civil, por ello el Derecho
Mercantil parte de él para determinar sus especialidades. “La representaciéon es en el
trafico econdmico un proceder juridico para que una persona (representante) intervenga
en actos 0 negocios juridicos declarando su propia voluntad, para que ésta surta sus
efectos en la esfera personal o patrimonial de otra (representado).”® La representacion
puede ser de dos clases: mediata, que es aquella en la cual el representante realiza el
acto o negocio en nombre propio, aunque por cuenta o interés del representado, los
efectos se producen en el representante y este los traslada a su representado; e
inmediata, en la cual el representante realiza el acto o negocio en nombre del
representado, sus efectos se producen de manera inmediata en la esfera personal o

patrimonial del representado.

El Cédigo de Comercio en el Articulo 670 regula: “Quien haya dado lugar, con
actos positivos u omisiones graves a que se crea, conforme a los usos del comercio,
que alguna persona esta facultada para actuar como su representante, no podra
invocar la falta de representacion respecto de terceros de buena fe.” Los principios que
rigen la representacion mercantil son:

a. "Publicidad obligatoria de toda clase de representacion directa.

b. Independencia de la representacion respecto del negocio causal que motivd su
otorgamiento.

c. Tendencia hacia la representacion de caracter rigido e ilimitado predeterminado por

la ley.””

6 vasquez, Ob. Cit; pag. 537.
7 Ibid.



1.2.3 Definicién de contrato mercantil

Partiremos de la definicion de contrato regulado en el Cédigo Civil que establece
en el Articulo 1517: “Hay contrato cuando dos o mas personas convienen en crear,
modificar o extinguir una obligacién.” La doctrina ha definido el contrato como la
declaraciéon de voluntad coincidente de dos (0 mas) partes que se enfrentan para

producir una consecuencia juridica unitaria.

Los contratos mercantiles son los vinculos juridicos que aparecen regulados
exclusiva y especialmente en el Cddigo de Comercio. La razén por la cual estos
contratos son disciplinados por el Cédigo de Comercio no es otra que el hecho de que
los mismos suponen necesariamente la condicion de empresario mercantil o
comerciante en una o ambas partes. Los contratos en general y los mercantiles en
particular, se perfeccionan por el simple consentimiento de las partes, salvo cuando la
ley establece otra forma. Obligan a las partes desde su perfeccionamiento, siempre que

estuviere dentro de las disposiciones legales relativas al negocio celebrado.

1.2.4 Proposicion de contrato

Una de las formas en que se lleva a cabo un contrato es mediante la proposicion
y oferta que una persona hace a otra para celebrarlo. La oferta o proposicion constituye
un acto pre - negocial. La proposicién (policitacion) se define como la declaracion
unilateral de voluntad por la que una de las partes ofrece a la otra la celebracién de un
contrato, de tal modo que la conclusién de éste sdlo depende de la aceptacion de la

otra parte. En el trafico mercantil la oferta de contrato asume singular importancia y



frecuencia, pero no tiene caracteres que ameriten regulacion especial. La oferta o
proposicién obliga al proponente hasta la expiracion del plazo por él fijado y si no hay
plazo queda desligado si la aceptacion no se hace de inmediato (Articulo 1521 Cdédigo

Civil).

Para que la oferta pueda producir sus efectos, es necesario que contenga las
condiciones del contrato y esté hecha en términos precisos y concretos; la respuesta se
da lisa y llanamente (Articulo 1522 Cddigo Civil). Si la oferta es a persona ausente, el
contrato se forma en el momento en que el proponente recibe la contestacion dentro del

plazo de la oferta (Articulo 1523 Cédigo Civil).

1.2.5 Objeto del contrato
La cosa o hecho sobre el cual recae la obligacion es lo que recibe el nombre de
objeto del contrato, por ello constituye el elemento material del contrato. La ley exige
que el objeto del contrato reuna ciertos requisitos:
a) Existir en la naturaleza o que se espere su existencia;
b) Estar determinado, a lo menos en cuanto a su género, o ser determinable;
c) Ser posible;
d) Ser licito; y

e) Que en su cumplimiento tengan interés los contratantes.

1.2.6 Forma de los contratos mercantiles
Los contratos de comercio no estan sujetos, para su validez, a formalidades

especiales. Cualquiera que sea la forma y el idioma en que se celebre, las partes



quedaran obligadas de la manera y en los términos que aparezca que quisieron
obligarse. Ahora bien, para los contratos celebrados en territorio guatemalteco y que
hayan de surtir sus efectos en el mismo, se requiere su redaccién en espafol. Dentro
del principio de la libertad de forma se incluye todo lo relativo a la clausula
compromisoria (compromiso arbitral), tanto de derecho como de equidad, de tal manera

que los mismos seran validos aunque no estén consignados en escritura publica.

El Cdédigo de Comercio, en atencién a la tendencia mercantil de uniformar
determinados contratos mediante la utilizacion de formularios y con el objeto de
proteger a quien contrate con el comerciante que use tal sistema, ha establecido
algunas reglas, conforme a las cuales, los contratos celebrados en formularios, se
interpretaran, en caso de duda, en el sentido menos favorable para quien haya
preparado el formulario; cualquier renuncia de derecho solo sera valida si aparece
subrayada o en caracteres mas grandes o diferentes que los del resto del contrato, y las
clausulas adicionales prevaleceran sobre las del formulario, aun cuando éstas no hayan
sido dejadas sin efecto. Estas reglas son aplicables a los contratos cuyo medio de
prueba consista en una pdéliza, factura, orden, pedido o cualquier otro documento similar

suscrito por una de las partes.

1.2.7 Efectos de los contratos mercantiles

Los efectos generales de los contratos mercantiles, se reducen a la produccion
del vinculo obligatorio. Ese vinculo o fuerza obligatoria del contrato, no esta sujeto en lo
mercantil a reglas particulares rige en consecuencia el principio establecido en el

Cddigo Civil de que los que celebren un contrato, estan obligados a concluirlo y a
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resarcir los dafios y perjuicios resultantes de la inejecucién o contravencién por culpa o
dolo. Por consiguiente, la regla es la irrevocabilidad del contrato. Fuera del efecto
general de producir el vinculo obligatorio, hay efectos particulares que se derivan de la
especial naturaleza de cada uno de los contratos y del contenido especifico de la

voluntad de las partes.

1.2.8 Clasificacion de los contratos mercantiles

Segun el Doctor René Villegas Lara® los contratos mercantiles se clasifican en:
a) Contratos bilaterales y unilaterales: siendo los primeros aquellos vinculos juridicos en
que las partes se obligan de forma reciproca y los segundos aquellos vinculos juridicos
en que la obligacion recae unicamente en una de las partes, contratantes.
b) Contratos onerosos y gratuitos: oneroso es aquel vinculo juridico en que la
prestacion de una de las partes tiene como contrapartida otra prestacion; los gratuitos
son vinculos juridicos que se fundan en la liberalidad, se da algo por nada.
c) Contratos consensuales y reales: un contrato es consensual cuando se perfecciona
en el momento en que las partes prestan su consentimiento; y reales son aquellos
vinculos juridicos en los que la perfeccion del contrato se da siempre y cuando se
entregue la cosa objeto del negocio juridico.
d) Contratos nominados e innominados: si un contrato tiene un nombre que proviene de
la ley o las costumbres de los comerciantes, es nominado; en caso contrario,
innominado, que significa sin nombre.
e) Contratos principales y accesorios: cuando un contrato surte efectos por si mismo,

sin recurrir a otro, es principal. Silos efectos juridicos de un contrato dependen de la

8 Villegas Lara, René Arturo, Derecho mercantil guatemalteco, tomo Ill, pag. 18.
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existencia de otro, es accesorio.

f) Contratos conmutativos o aleatorios: es conmutativo cuando las partes estan sabidas
desde que se celebra el contrato, cual es la naturaleza y alcance de sus prestaciones; y
es aleatorio cuando las prestaciones dependen de un acontecimiento futuro e incierto
que determina la pérdida o ganancia para las partes.

g) Contratos tipicos y atipicos: un contrato es tipico cuando la ley lo estructura en sus
elementos esenciales; y es atipico cuando no obstante ser contrato, porque crea,
modifica o extingue obligaciones, no lo contempla la ley especificamente.

h) Contratos formales y no formales: es formal cuando requiere de ciertos requisitos
para nacer el vinculo juridico; y no formal cuando el vinculo juridico no deja de surgir
por la ausencia de alguna formalidad.

i) Contratos condicionales y absolutos: es condicional cuando las obligaciones que
genera se sujetan a una condicién suspensiva o resolutoria; y es absoluto, cuando su
eficacia no estéd sometida a una condicion.

j) Contratos instantaneos y sucesivos: cuando un contrato se consuma o cumple de una
vez en el tiempo, es instantaneo; y si las obligaciones se van cumpliendo dentro de un

término o plazo que se prolongue después de celebrado el contrato, es sucesivo.

Otra clasificacion de los contratos mercantiles atendiendo a la “funcion
econdmica que cumplen, es:
a) Contratos de cambio: que son los vinculos juridicos que procuran la circulacion de la
riqueza, ya sea dando un bien por otro; ya sea dando un bien a cambio de un hacer o

servicio.

12



b) Contratos de colaboracién: tanto asociativa como simple, son los vinculos juridicos
en los que una parte coopera con su actividad al mejor desarrollo de la actividad
economica de la otra.

c) Contratos de conservacion o custodia: vinculos juridicos en los que una parte se
compromete a conservar en depdsito los bienes que otra le da para ese fin; a cambio
de una retribucion.

d) Contratos de crédito: vinculos juridicos en los que al menos una parte concede
crédito a la otra.

e) Contratos de prevencién de riesgo: vinculos juridicos en los que una parte cubre a la
otra de las consecuencias econdmicas de un determinado riesgo.

f) Contratos de garantia: vinculos juridicos que aseguran el cumplimiento de las

obligaciones.™

% vasquez, Ob. Cit; pag. 545.
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CAPITULO II

2. El contrato de franquicia

2.1 Origen

Originariamente, la palabra franquicia, es sinénimo de privilegio. En la edad
media, en Europa, existian las denominadas ciudades con Cartas Francas, que
garantizaban ciertos privilegios a las ciudades y / o ciudadanos y también surge en
virtud de la concesion hecha por la Iglesia Catdlica, a ciertos senores de tierras para

que actuaran en su nombre recolectando los impuestos para la misma.

Este Contrato surge, como Franquicia comercial, en los Estados Unidos de
Norteamérica, en el ano 1850 aproximadamente, cuando la compafiia SINGER & CO o
Singer Sewing Machine Company, crea una novedosa forma de distribucion y venta,
que continua hasta nuestros dias, para sus maquinas de coser, producto base de dicha
empresa. No demos olvidar a la empresa GENERAL MOTORS, que a partir de 1898,
adopta la franquicia como estrategia de expansion para su red de distribuidores. Otros,
manifiestan que histéricamente, fue en la década de los treinta que HOWWARD
JOHNSON establece la primera franquicia con una cadena de mas o menos 25
franquiciados y luego a partir de la década de los cincuenta aparecen las grandes

franquicias.

En América Latina, se ha receptado bajo diversas denominaciones, sin que se
haya concretado norma especifica alguna. En Centroamérica particularmente se ha

legislado sobre el distribuidor en forma tan genérica que el contrato de franquicia es
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casi siempre nominado, pero atipico. En nuestro pais, ya es una realidad, en virtud de
la invasion progresiva de las cadenas de comercializacion de comidas rapidas o fast

food.

2.2 Definicién

Conceptuar una institucion juridica, y con mayor razén, definirla son labores que
requieren el concurso de elementos extremadamente precisos y estables. Realizar esta
tarea respecto a la franquicia nos presenta algunas dificultades. Primeramente, porque
segun sea la perspectiva desde donde enfoquemos esta figura contractual, resultara
también su concepto o definicidn; asi, lo que puede ser plenamente valido desde el
punto de vista econdmico, puede no serlo desde la éptica de la técnica juridica. En la
practica se presta a todos los arreglos y modalidades que las partes, en funcién de sus

necesidades y de las condiciones del mercado, quieran darle.

Una definicion completa de este contrato la da la tratadista Sonia Maldonado
Calderdn. Segun dicha autora “La franquicia es un contrato en virtud del cual una de las
partes (llamada franchisor) se obliga a ceder a otra (llamada franchisee), respecto de
quien es juridicamente independiente, el uso de una marca, de un nombre o de un
emblema respectivos de un producto o de un servicio, o ciertas técnicas o métodos
estandarizados de comercializar ese producto o servicio, y a prestarle asistencia, quien,
a su turno se compromete a remunerarlo y a observar sus directivas en el ejercicio de

su derecho”."®

"9 Maldonado Calderén, Sonia, Contrato de franchising, pag. 59.
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Otra definicién importante es la de la tratadista Soyla H. Ledn Tovar. Que define
a la franquicia como “Un contrato por el cual el franquiciante pone a disposicion del
franquiciatario la “imagen” que ha creado respecto de un producto o servicio, sus
experiencias, aciertos, técnicas de fabricacion y distribucion, para que éste ofrezca y
venda dichos bienes al publico de acuerdo a esos términos y las politicas; ventas

previamente pactadas, a cambio de una contraprestacion”."!

2.3 Naturaleza juridica

La doctrina mas autorizada califica a la franquicia, como un contrato de
colaboracion empresarial, que implica basicamente, un modelo de colaboracion entre
distintas empresas independientes, a los fines de que por medio de la accién comun de
las mismas, se logre, el desarrollo de los negocios en forma mas eficaz. Pero si bien
deberia existir un equilibrio de poder, en realidad es el franquiciante quien somete al
franquiciado y pone a disposicion del mismo dos elementos: el primero, es una técnica
empresarial para asegurar el éxito de la franquicia y en segundo lugar, el producto y la

marca que gozan de una fama y buen nombre en el mercado.

Para otros autores, la franquicia contiene todas las caracteristicas del contrato de
concesion, manifestando que son de aplicacién las normas reguladoras de la misma y
agregando las normas relativas a la transferencia de marcas, designaciones
comerciales y tecnologia. Desde el punto de vista de la legislacion guatemalteca, se
trata de un contrato atipico, nominado, conmutativo, no formal, bilateral, oneroso de

ejecucion continuada, siéndole de aplicacion, los principios generales de los contratos,

" Leon Tovar, Soyla H., Contratos mercantiles, pag. 677.
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la autonomia de la voluntad y los principios de orden publico y buena fe en su

celebracién y ejecucion.

2.4 Razones de su aplicacion

La razon fundamental del éxito del contrato de franquicia, es que resulta él
vinculo ideal entre los grandes capitales y las pequefias y medianas empresas, ademas
de ser estrategia de diversificacidon y marketing extraordinaria, como sistema de
comercializacion de un producto o servicio; ya que permite por un lado la expansion
geografica y la conquista de mercados desconocidos, ocupar zonas, controlar la
distribucion de los productos en dichas zonas y por sobre todo valorizar la marca. Un
ejemplo de esto es la red multinacional de franquicias COCA-COLA, la que se expandio
por diferentes paises del mundo con un éxito sin precedentes, tampoco hay que olvidar
cadenas como MC’DONALDS que se encuentran en casi todos los paises del mundo
utilizando este sistema de distribucion y venta, agregando cada vez un mayor valor

cualitativo a la marca en cuestion.

2.5 Elementos
2.5.1 Elementos personales
2.5.1.1 El Franquiciante

Franquiciante es el nombre que recibe la persona que otorga la franquicia, que
autoriza a otra persona a comercializar bienes o servicios conforme su sistema de
comercializacion, mediante el cual expande su mercado. El franquiciante puede ser una

persona fisica o moral, aun cuando en la practica y en virtud de la organizacion
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empresarial que supone el sistema de comercializacién, la gran mayoria de los
franquiciantes son personas morales (abstractas).
Algunos de los derechos y obligaciones del franquiciante son:

e Informacion  sobre su empresa, los franquiciantes deben
proporcionar  al franquiciatario previamente a la celebracion del contrato, la
informacion relativa sobre el estado que guarda su empresa.

e Autorizar al franquiciatario para utilizar y explotar, a los fines de la franquicia y
conforme el sistema pactado, los elementos de propiedad industrial del
franquiciante o de los que tenga legitima titularidad.

e Mantener vigentes los derechos de propiedad industrial, para efecto de que el
franquiciatario pueda disponer pacificamente de su uso.

e Proporcionar al franquiciatario todos los documentos, informacion y elementos
que permitan la utilizacién del sistema de comercializacion.

e El franquiciante debe determinar los estandares de calidad de los productos o
servicios, obligacion cuya finalidad es lograr la uniformidad de producto o
servicio y que implica el derecho del franquiciante para inspeccionar vy
controlar la calidad de los mismos y el mantenimiento de su prestigio.

e En su caso, “proveer al franquiciatario de los productos o insumos para su
produccion, si se trata de negociaciones comerciales en las que el
franquiciatario precisa del producto fabricado o suministrado por el

franquiciante.”"?

"2 Ibid, pag. 682.
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e Realizar la publicidad necesaria para la venta o el conocimiento del producto o
servicio materia de la franquicia, asi como, en su caso, pedir la colaboracién
del franquiciatario para dicha publicidad conforme al porcentaje de ventas.

e El franquiciante, a su vez, “tiene derecho a inspeccionar el establecimiento en
donde se aplica el sistema de comercializacidén para verificar la observancia
del mismo, asi como a intervenir en las decisiones del franquiciatario
exclusivamente para mantener los niveles uniformes de calidad y prestigio de
los bienes o servicios de que se trate; recibir como contraprestacion los pagos

previstos en el contrato, denominados regalias,”*

que incluyen tanto el
derecho mismo al uso del sistema de comercializacion como la explotacion de
los elementos de propiedad industrial, y los pagos periddicos pactados por
diversos conceptos, tales como un porcentaje de las ventas totales del
franquiciatario, participacion en fondos como el de publicidad y mercadotecnia.

Asimismo, el franquiciante debe proporcionar al franquiciatario, previa celebracion

del contrato, por lo menos, la siguiente informacion técnica, econémica y financiera:

a) Nombre, denominacién o razén social;

b) Domicilio;

c) Nacionalidad del franquiciante;

d) Descripcién de la franquicia;

e) Antiglledad de la empresa franquiciante de origen;

f) Derechos de propiedad intelectual que involucra la franquicia;

3 Ibid.
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g) Montos y conceptos de los pagos que el franquiciatario debe cubrir al franquiciante;
h) Tipos de asistencia técnica y servicios que el franquiciante debe proporcionar al
franquiciatario;

i) Definicion de la zona territorial de operacién de la negociacion que explote la
franquicia;

j) Derecho del franquiciatario a conceder o no subfranquicia a terceros; y

k) Las obligaciones del franquiciatario respecto de la informacion de tipo confidencial

que le proporcione el franquiciante.

2.5.1.2 Franquiciatario

Franquiciatario es la persona individual o abstracta que obtiene la autorizacion
para comercializar bienes o servicios conforme el método o sistema de franquicia. Sus
obligaciones quedan sefaladas en el contrato y entre ellas destacan:

e [Establecer y mantener en funcionamiento el establecimiento conforme los
manuales y en general el sistema de comercializacion del franquiciante, lo que
implica obtener y mantener vigentes las autorizaciones, licencias y permisos
administrativos para su funcionamiento y operacion.

e Llevar a cabo las modalidades o mejoras en el establecimiento pactadas en el
contrato.

e Observar las politicas de venta, promociones y publicidad indicadas por el
franquiciante.

e Utilizar las instalaciones del establecimiento unicamente para la operacién del
negocio de acuerdo con el sistema de comercializacién pactado, mantenerlo

abierto con servicio al publico y en condiciones normales de operacion.
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e Adquirir insumos, equipo y productos para la elaboracion, procesamiento y
venta al publico de los bienes o la prestacion de servicios, de las personas
autorizadas por el franquiciante, con el fin exclusivo de controlar la calidad, el
prestigio y la imagen del franquiciante y los productos o servicios.

e Asumir por su cuenta todos los gastos, responsabilidades y erogaciones que
deriven o surjan con motivo de la comercializacion de los productos o
servicios.

e Utilizar las marcas y en general los elementos de propiedad industrial
conforme el sistema de comercializacion, el contrato y las indicaciones del
franquiciante, dicha utilizacién es obligatoria tanto por ser parte del contrato
como necesaria para evitar la caducidad de las marcas.

e Guardar secreto y confidencialidad respecto de la informacion recibida por el
franquiciante y generada por la utilizacion del sistema de comercializacion.

e No ceder, transmitir, enajenar ni gravar los derechos y las obligaciones
derivadas del contrato de franquicia, si no cuenta con autorizaciéon del
franquiciante.

e “Pagar al franquiciante las prestaciones pactadas.”*

e Cooperar en la publicidad que realiza el franquiciante del producto o servicio
objeto de la franquicia, tanto en un plano general como en particular para su
establecimiento o local comercial.

e Permitir al franquiciante la inspeccién y supervision del negocio para

comprobar el cumplimiento de sus obligaciones y en especial el uso y la

14 Villegas Lara, René Arturo, Derecho mercantil guatemalteco, tomo Ill, pag. 383.
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explotacion de los elementos de propiedad industrial, y la uniformidad y la

calidad del producto o servicio.

2.5.2 Elementos reales
2.5.2.1 Elementos de propiedad industrial

La existencia de una marca, cuya funcion primordial es la indicacion de la calidad
y prestigio del producto, forma parte del objeto de la franquicia; para identificar una
relacion de franquicia es necesaria la existencia de una marca registrada del
franquiciante. “Se senala como elemento esencial del contrato de franquicia, la
concesion del uso o autorizacion de explotacion de una marca, asi como la transmision

de conocimientos técnicos o asistencia técnica.”"®

En virtud de la franquicia, el franquiciante concede al franquiciatario a fin de que
sean explotados para la comercializacion de bienes o servicios de acuerdo con el
sistema pactado, el uso y la explotacion de marcas; nombres comerciales; avisos
comerciales; know how (“una habilidad técnica o conocimiento especializado en un
campo determinado de los negocios, un conocimiento practico de cémo lograr un
objetivo especifico, y en general, todo conocimiento técnico que es secreto, de uso

restringido y confidencial”);'® patentes; asistencia técnica, etc.

Dichos elementos de propiedad industrial deben ser inscritos en el registro

correspondiente y pagarse los derechos respectivos para mantener dicho registro y

'S Marzorati, Osvaldo S., Sistemas de distribucién comercial, pag. 237.
16 i
Ibid.
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como consecuencia la titularidad, a fin de que el franquiciante pueda legitimamente

conceder el uso y la explotacion exclusivos a los franquiciatarios.

2.5.2.2 La contraprestacion

Otro elemento objetivo y caracteristico del contrato de franquicia es la
contraprestacién que se paga al franquiciante y que esta ligada a los resultados de la
operacion del sistema de comercializacion convenido. Dicha contraprestacion puede ser
pactada en moneda nacional o extranjera. A su vez, “dicha contraprestacion puede ser
pactada por diversos conceptos o servicios distintos que implican la explotacion de la
franquicia, por lo general uno o mas pagos iniciales o cuotas que conceden el derecho
de franquicia, asi como el pago de regalias (royalty), pagos periédicos en funcién de las

ventas y otros servicios.”"”

2.6. Caracteristicas
Las caracteristicas principales del contrato de franquicia son las siguientes:

e Consensual: el contrato de franquicia es un contrato consensual, que existe
desde que las partes se ponen de acuerdo en conceder a una de ellas la
utilizacién y explotacion de un sistema de comercializacion de bienes o
servicios determinados.

e Formal: el contrato de franquicia es un contrato de caracter formal por cuanto
debe constar por escrito y registrarse en virtud de que implica la concesion de

la autorizacion para utilizar y explotar elementos de propiedad industrial.

7 Villegas Lara, Ob. Cit; pag. 380.
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e De adhesion: el contrato de franquicia es un contrato de adhesion por cuanto
una sola de las partes, el franquiciante, redacta de manera unilateral el
contrato e impone sus condiciones a la otra, sin que éste pueda discutir su
contenido, sino que solamente se adhiere al mismo.

e Oneroso: la franquicia es un contrato oneroso en donde existen provechos y
gravamenes reciprocos. “El franquiciante debe proporcionar y poner a
disposicion del franquiciatario el sistema de comercializaciéon de los bienes o
servicios pactados, con todo lo que ello implica y éste debe pagar un precio.”"®

e De tracto sucesivo: la franquicia es un contrato de duracién, cuya ejecucion
sé6lo es posible con el transcurso del tiempo. La franquicia implica una relacion
permanente de intercambio que concede el privilegio de explotar un negocio
de acuerdo con un sistema de comercializacion.

e De colaboracién: se trata de un contrato de colaboracion econdémica porque
aunque las dos partes buscan una finalidad particular, obtener ganancias,
éstas se logran con la colaboracion de ambas partes.

e De exclusividad: una caracteristica fundamental de la franquicia es el derecho
exclusivo que se concede a favor del franquiciante y que impide al
franquiciatario celebrar otros contratos de franquicia con terceros, asi como la
exclusividad respecto al territorio o zona a favor del franquiciatario, con el cual
se asegura ser el unico que comercializara el producto o servicio dentro de
dicho territorio.

e Atipico: el contrato de franquicia, a pesar de ser un contrato nominado, no esta

regulado en nuestra ley.

'8 Leon Tovar, Soyla H., Contratos mercantiles, pag. 679.
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e Bilateral: la franquicia es un contrato bilateral que obliga a ambas partes: al
franquiciante a ceder el uso de la marca, emblema o nombre comercial, o
ciertas técnicas o métodos de comercializar un producto o servicio y a asistirlo
permanentemente en su explotacion y “el franquiciatario se compromete a
remunerar al franquiciante y a observar sus directrices en el ejercicio de su

actividad.”®

2.7. Tipos de franquicia

2.7.1 Franquicia de Produccién

“Es aquella relacién juridica donde el franquiciante, ademas de ser el titular de la
marca, fabrica los productos que comercializa en sus establecimientos franquiciados.” %°
Aqui la empresa franquiciadora es la que fabrica los productos y es ademas propietaria
de la marca y el Know-how, por lo que otorga franquicias para que el franquiciante
produzca los productos. Por tanto, la marca que distribuye y la que fabrica es la misma.
El franquiciante actua a modo de central de compras, seleccionando y negociando los

mejores productos y las condiciones mas ventajosas con los proveedores.

2.7.2 Franquicia de servicio

“‘Es aquella relacion juridica mediante la cual el licenciante de la franquicia

desarrolla cierto servicio que es prestado por el licenciatario de la franquicia en virtud de

9 Maldonado Calderén, Sonia, Contrato de franchising, pag. 72.
2 Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) Guia de franquicias, pag. 22
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las clausulas del contrato de franquicia, a sus clientes.”" Es el tipo de franquicia mas
dinAmico y con mas proyeccion. El franquiciante cede el derecho a utilizar vy
comercializar una férmula o sistema original de cualquier tipo de servicio con un nombre
ya acreditado y que ha demostrado su eficacia a nivel de aceptacion. Es la explotacion
de un determinado servicio cuya formula original es propiedad del franquiciante, quien
la transmite a sus franquiciados. Este tipo de franquicias es la que tiene mayor auge en
la actualidad. Dentro de este tipo, el franquiciante le ofrece al franquiciatario una
férmula original y especifica de prestacion de servicios al consumidor. Por su parte el
franquiciatario provee los servicios al cliente con el mismo nivel de calidad y a los
mismos precios. Es importante destacar, que debido a su caracter abstracto, esta clase
de acuerdo necesita una constante colaboracion y transmision de Know-how por parte

del franquiciante.

2.7.3 Franquicia industria:

El fabricante del producto cede el derecho a fabricar y comercializar el producto
con su marca original. Precisa una fuerte inversion de capital. Aqui el vinculo es juridico
y economico, traspasando tecnologia, nombre y marca del producto. El franquiciante
quien debe ser titular de la propiedad industrial, cede a sus franquiciados la tecnologia y
materias primas necesarias para manufacturar un determinado producto vy
posteriormente venderlo en el mercado. En este tipo de franquicia, una industria decide

transferirle a otra su tecnologia y su propiedad industrial. En este caso, el franquiciatario

2! |bid.
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adquiere el derecho de producir y distribuir los productos del franquiciante utilizando la

tecnologia adquirida.

2.7.4 Franquicia corner

Es la figura juridica a través de la cual un comerciante tradicional acepta destinar
una parte de su local en forma exclusiva a una determinada marca, bajo las siguientes
normas: en la zona destinada sélo debera haber productos con la imagen y la marca en
cuestién y hay una mayor independencia y menor exigencia por el franquiciante. Se
desarrolla dentro de un establecimiento comercial, por departamentos, en el cual existe
un espacio franquiciado. En este espacio, se venden los productos o se prestan los
servicios objeto de la franquicia, segun los métodos y las especificaciones del
franquiciante. Es la franquicia que se desarrolla dentro de otro establecimiento
comercial, con un espacio franquiciado donde se venden los productos y/o se prestan

los servicios del franquiciante de acuerdo con sus especificaciones.

2.7.5 Master-franquicia

Esta modalidad consiste en exportar una franquicia de un pais de origen hacia
otro, a través de la figura del master-franquiciado, persona fisica o juridica, a la cual el
franquiciante original vende los derechos de su franquicia para que la desarrolle en el
pais de destino. El master-franquiciado es el gestor y responsable del desarrollo y
representacion del franquiciante de forma exclusiva en su pais y sera el encargado de

seleccionar a los franquiciados y adaptar el negocio a las caracteristicas especificas del
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pais en el que se desarrolle. Es el sistema mas utilizado para extender una franquicia a

nivel internacional.

2.7.6 Franquicia de distribucion

“Es la relacion juridica en la que el franquiciante fabrica el producto y lo vende a
sus franquiciatarios, y éstos, a su vez, venden los productos a la clientela bajo la marca
del franquiciante, y dentro del territorio que les autoriza la franquicia.”®* El franquiciante
actua como intermediario en las compras, selecciona productos que son fabricados por
otras empresas y los distribuye a través de sus puntos de venta franquiciados en
condiciones ventajosas. El franquiciante cede los productos que el mismo fabrica y/o la
marca a sus franquiciados a cambio de regalias o precios de compra mas altos. Sus
caracteristicas basicas se concentran en el desarrollo del producto o servicio, mas que
en la operacion del negocio. Se le concede mas libertad al franquiciatario, pero a la vez
menos aporte operacional. Se fija en este caso al franquiciatario, los productos que

tiene que vender con la aportaciéon de la marca.

2.7.7 Franquicia de formato de negocio:

En este tipo, el franquiciante le ofrece al franquiciatario un negocio que ha sido
estandarizado hasta en él mas minimo detalle y reducido a manuales, de tal forma que
en conjunto con la asistencia del franquiciante, le permiten al franquiciatario operar de

manera exacta, como lo haria el franquiciante en un negocio propio. El formato del

2 |bid.

29



negocio se refiere a todos los asuntos, incluyendo los aspectos técnicos, gerenciales,
de mercadeo, de adecuacion del local, de atencion del cliente, etc. La franquicia de
formato de negocio corresponde al concepto moderno de franquicia comercial. Se ha
desarrollado principalmente en las franquicias de servicios y mixtas (distribucion vy

servicios).

2.7.8 Franquicia de formato de tercera generacién:

El franquiciatario recibe un sistema completo para operar el negocio, un plan total
que comprende la asistencia por parte del franquiciante en la busqueda del local
adecuado para la instalacion del negocio, el entrenamiento y la capacitacion del
personal en todas las areas del mismo. Este entrenamiento se prolonga durante la
existencia del contrato de franquicia. El franquiciante concede al franquiciatario la
exclusividad del territorio, y este ultimo comercializa o distribuye los productos o
servicios exclusivamente. El franquiciatario recibe: manuales de procedimiento, apoyo
publicitario, asistencia en la compra de equipos y fuentes adecuadas de materias

primas o productos.

2.7.9 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 imagen,

el nombre comercial, publicacién conjunta, etc.
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2.7.10 Plurifranquicias:

El franquiciado gestiona franquicias diferentes que normalmente suelen ser
complementarias y no competitivas. Se trata del caso de franquiciatarios que asumen la

explotacion de distintos puntos de venta de distintas cadenas de franquicias.

2.7.11 Multifranquicia:

El franquiciatario tiene mas de un establecimiento del mismo franquiciante, y le
corresponde un area determinada en la que puede abrir él numero de establecimientos

gue estime convenientes.

2.7.12 Franquicia Activa:

Es el acuerdo a través del cual el franquiciante exige que sus franquiciados sean

los que personalmente gestionen y estén al frente de sus establecimientos.

2.7.13 Franquicia piloto:
“Es la relacion juridica en que se establece una empresa intermedia encargada
de controlar a los franquiciados que en una zona hayan celebrado contratos de tal

naturaleza.”?®

3 villegas Lara, Ob. Cit; pag. 383
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2.8. Las franquicias en Guatemala:

Desde hace cinco afos algunas companias nacionales apostaron por el mercado
de las franquicias; siguieron el camino que desde 1994 inici6 la cadena de restaurantes
Pollo Campero, cuando abrié su primer local fuera de nuestras fronteras. Esta firma
tiene negocios en varios paises de América, Europa y Asia, convirtiéndose en la
empresa guatemalteca mas grande con este tipo de transacciones. También otras
compafias chapinas se van expendiendo a nivel internacional, sobre todo hacia
Centroamérica y México, tal es el caso de Kalea mueblerias, The Bagel Factory, Go
Green, Rollitos, Motoshop VRC, Quick Photo, Los Cebolllines, Maxiefectivo, Pollolandia,

Pasteleria Holandesa, Helados Sarita, Todoticket y Futeca.

La franquicia es una forma de hacer negocios en la cual el propietario del
negocio, marcas, ideas y experiencia cede a un inversionista por un tiempo pactado el
derecho a usar lo mencionado. Fernando Flores, director de la division de Franquicias
de Certeza Consulting,® la define como “un concepto, en el cual un empresario
transfiere a otra persona el derecho de uso de su marca y conocimiento a cambio de
una regalia”. El duefio de la marca recibe regalias a cambio de prestar asistencia
técnica y seguimiento al trabajo de los franquiciatarios, para garantizar la calidad de los
productos o servicios. El éxito de estas transacciones dependera de la buena relacion
entre ambas partes. Por un lado, el franquiciante debera aportar todo su conocimiento y
experiencia, y por el otro, el franquiciatario, debera dejarse asesorar para recuperar lo

invertido.

24 Martinez, Francisco Mauricio. EI boom de la expansion. Revista D, Prensa Libre, pag. 19.
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El concepto de franquicias no es nuevo en el pais; llegd en la década de 1970,
cuando abrieron sus puertas algunos restaurantes de comida rapida de Estados
Unidos. Sucediendo esto en cuatro generaciones, la primera se registrd, con la
introduccién de pizza y hamburguesas. En Guatemala sucedié con el ingreso de Pizza
Hut y Mcdonald’s en los afios de 70. La segunda generacion llegd cuando negocios
locales empezaron a franquiciar en estos mismos giros, como sucedi6 en 1994, cuando
Pollo Campero lanzé su exitoso programa internacional. La tercera generacién se
presentd cuando empresas nacionales empezaron a franquiciar productos diferentes a
la comida. Este es el caso de negocios como Motoshop VRC que vendid, de forma
inicial, franquicias en departamentos como Escuintla y Puerto Barrios. La cuarta
generacion, la actual, llega con la expansién de empresas nacionales a otros paises, tal

es el caso The Bagel Factory, Go Green, Kalea, Quick Photo y otros.

A partir de 2002 se gesto el verdadero boom de las franquicias guatemaltecas.
En tan sélo cinco anos se han desarrollado cerca de 35 cadenas a nivel nacional e
internacional; el éxito ha sido inmediato en la mayoria de los casos. En la actualidad,
existen varias empresas que desean expandirse a la provincia en los proximos meses y
luego al extranjero; uno de estos es ClubGas que durante 12 afios se ha dedicado a la
venta de combustible a nivel industrial. Otra de las empresas que se prepara para saltar
al extranjero es Café Barista, que tiene en proceso franquicias para el Caribe, México,

Colombia y Miami y, en el mismo sentido van Los Cebollines.

El contrato de franquicia es un contrato atipico en nuestro ordenamiento juridico,

ya que no se contempla regulado, ni se desarrolla en ningun cuerpo legal. Sin embargo
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si es reconocido o nominado en el Codigo de Comercio (Decreto 2-70) en su articulo
280 que en su ultimo parrafo indica “Por contrario, las disposiciones de este capitulo no
seran aplicables a contratos o relaciones de licencias de uso o usufructo de propiedad
industrial e intelectual y de franquicias comerciales.” Otro cuerpo legal que reconoce o
nomina la franquicia es la Ley de Propiedad Industrial (Decreto 57—2000) en el capitulo
de marcas, articulo 46, ultimo parrafo que indica “En lo que se refiere a la materia
regulada por esta ley, los contratos de franquicia también se regiran por las
disposiciones de este capitulo.” Fuera de las normas indicadas, los contratos de
franquicia, no estan regulados ni desarrollados en la legislacion guatemalteca, por lo
que son contratos atipicos y su desarrollo se basa en el principio de libertad de

contratacion mercantil, fundamentado en el principio de buena fe.
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CAPITULO Il

3. Contrato de licencia de uso de marca

3.1 La marca
3.1.1 Antecedentes

La no existencia de marcas en la antigliedad, tiene origen en las transacciones
mercantiles que se efectuaban por medio de géneros, por lo que no se especificaba,
individualizaba e indicaba de donde procedian las mercaderias para distinguirlas. Por
otra parte, la carencia de moneda y el empleo de ciertos articulos como sustitutivos de
aquella, hacen pensar que no eran afectos al empleo de signos 0 medios materiales

distintivos de las mercaderias entre si, del mismo género.

Importante huella prehispanica de las marcas, es la existencia de sellos o
también llamados pintaderas, utilizados principalmente para servir como instrumentos
para decorar con pinturas la superficie de la piel humana, posiblemente con una idea
ceremonial o religiosa, también para estampar dibujos en los tejidos, aunque no hay
pruebas demasiado firmes. Las pintaderas se empleaban para la identificacion de
ciertos tributos que los pueblos pagaban a los reyes y sefores. Los sellos y pintaderas
tenian dos formas o modelos diferentes: “los sellos planos, que consistian en un mango
y una tabla de forma variada, en una de cuyas superficies se hallaba grabado un dibujo
cualquiera, que servia para imprimir.”® De este tipo de sellos ain nos servimos
actualmente, se trata de los tan frecuentes sellos de oficina, con la diferencia que

aquéllos eran de ceramica y éstos de caucho, u otros materiales pero su funcién es la

% Nava Negrete, Justo, Derecho de las marcas, pag. 5.
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misma. El otro modelo, “es el sello o pintadera cilindrica que consistia en un cilindro
hueco o sdlido, a manera de rodillo, en cuya superficie se hallaba grabado el dibujo en
relieve que habia de servir para imprimir.”®  Es indudable, que no podemos asignarle
a los sellos o pintaderas el caracter de marcas de productos, pero si atribuirles o
reconocerles alguna de las acepciones del término marca, pues de acuerdo a sus
finalidades, es seguro que constituye el antecedente de las actuales marcas de control

o sellos.

En la época colonial las primeras noticias que al afecto encontramos, son las
relativas al empleo de marcas transparentes de agua o filigrana hispana. En la
fabricacion de papel espafol, se utilizo una técnica que consistia en una finisima
sucesion de hilos horizontales, estrechos y en el fondo, de la matriz o forma, cruzada
longitudinalmente por hilos separados, muy separados y salientes del fondo horizontal,
razon por la cual aparecen translucidos; ahora bien esas matrices o formatos eran hilos
metalicos, latén o cobre generalmente, sobre los que era vaciada la pasta del papel y
en un momento determinado, prensada y sometida a presién, quedando la tez del

papel, aunque lisa de aspecto granoso y con sefales de los hilos.

Hubo entre los fabricantes de papel la necesidad imperante de diferenciarlo,
mediante marcas y las contrasefas, empleandose el mismo procedimiento antes
mencionado, pero todo ello hecho de hilo de metal, entretejido, en tal forma, que la
pasta al hacerse en la forma, el molde o formato se adheria a las marcas, y la figura era

casi transparente, o sea las marcas de agua el mismo del papel.

% |bid.
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En la actualidad la primera regulaciéon que se tiene de las marcas son Las
Ordenanzas de Bilbao, estas ordenanzas se ocuparon de regular el comercio de
manera minuciosa y casuistica; fijando requisitos, condiciones y formalidades para la
celebracion de ciertos actos juridicos y estableciendo en caso de incumplimiento a lo
prescrito por ellas, severas sanciones. Las marcas segun el contenido de estas
disposiciones, pueden considerarse como signos 0 medios materiales que se
empleaban para indicar la procedencia de las mercaderias, pero, fundamentalmente
constituian medios eficaces que servian de control, seguridad y de garantia para
facilitar el comercio. Siendo este el precedente mas importante que sobre las marcas

existe.

3.1.2 Definicién

“La marca es un signo protegido en virtud de su inscripcidon en el registro, que
una empresa utiliza para distinguir determinadas mercaderias fabricadas o vendidas por
ella o determinadas prestaciones de servicios de similares mercaderias o prestaciones
de servicios de otras empresas”.? La ley de Propiedad Industrial en el Articulo 4
reformado por el Articulo 34 del Decreto 11-2006 define la marca como: “Todo signo
denominativo, figurativo, mixto, tridimensional, olfativo, sonoro o mixto, que sea apto
para distinguir los productos o servicios de otros similares en el mercado, de una
persona individual o juridica, de los de otra y que pueda ser objeto de una

representacion grafica.”

27 Baumbach A. y Hefermehl W., citados por Bertone, Luis Eduardo y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Derecho de marcas,
tomo |, pag. 15.
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El mismo cuerpo legal en el Articulo 16 reformado por el Articulo 35 del Decreto
11-2006 indica que signos se pueden constituir como marca asi: “Las marcas podran
consistir en palabras o conjuntos de palabras, letras, cifras, monogramas, figuras,
retratos, etiquetas, escudos, estampados, grabados, vifetas, orlas, lineas, franjas y
combinaciones de estos signos. Pueden asimismo consistir en marcas sonoras y
olfativas, en la forma, presentacion o acondicionamiento de los productos, sus
envolturas o empaque, el medio de expendio de los productos o los servicios
correspondientes, y otros que a criterio del Registro tengan aptitud distintiva. Las
marcas podran consistir en indicaciones geograficas nacionales o extranjeras, siempre
que sean distintas respecto de los productos o servicios a los cuales se apliquen y que
su empleo no sea susceptible de crear confusién o asociacién con respecto al origen,
cualidades o caracteristicas de los productos o servicios para los cuales se usen las
marcas. En caso de marcas colectivas o marcas de certificacion, cuando la indicacion
geografica identifique a un producto o servicio como procedente de un pais o de una
region o localidad de dicho pais, y una cualidad, reputacion u otra caracteristica del
producto o servicio pueda ser fundamentalmente imputable a su origen geografico,
dicha indicaciéon geografica podra optar a la proteccion como marca. La naturaleza del
producto o servicio al cual se ha de aplicar la marca en ningun caso sera obstaculo para
el registro de la marca. Sera facultativo el empleo de una marca para comercializar un
producto o servicio y no sera necesario probar su uso previo para solicitar u obtener el
registro de una marca. Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo
compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un
producto o servicio, el registro solamente sera otorgado para dicho producto o servicio.

Cualquier exigencia relativa a la utilizacion, en determinada proporcién, del nombre
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comun o genérico del producto o servicio que ampare una marca, no debera

menoscabar la capacidad distintiva de ésta.”

3.1.3 Naturaleza juridica

Existen varias teorias que explican la naturaleza juridica de las marcas:
3.1.3.1 Derecho publico y derecho privado

La primera gran clasificacion de los derechos que nos presenta es sin duda, la
que los divide en derechos publicos y derechos privados. Existe una corriente que
sostiene que el derecho a la marca es de naturaleza juridica privada, pero también
hacen notar que se manifiesta el interés publico en las marcas, con las disposiciones
universalmente adoptadas sobre su publicidad, sobre su inscripcion en los registros,
represion penal de la imitacion, usurpacion de las marcas, etc. Es decir se trata de un

derecho mixto, pero principalmente fundado en el derecho privado.

La otra corriente sostiene que es de derecho publico por que es al Estado, al que
le interesa que se de el fendmeno de la libre competencia y que se verifique de manera
normal; de alli entonces que se dicten normas tendientes, a proteger este derecho y a

reprender la competencia desleal.

3.1.3.2 Derecho de las marcas, derecho de la propiedad

Durante mucho tiempo se admitid, que el derecho sobre las marcas, no era sino
una manifestacion de derecho de la propiedad. El principio de la propiedad de las
marcas de fabrica o de comercio se encuentra en la naturaleza misma de las cosas, es

la aplicacién de la regla de suprema justicia: a cada quien lo suyo. Es la consecuencia
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directa del derecho de propiedad existente sobre los objetos que se fabrican o se

venden.

Al tomarse esta teoria no se dan cuenta que el derecho a la marca, no se pierde
cuando los productos han salido de manos del titular de la marca, el titular conserva
integros sus derechos sobre ésta; como que los derechos sobre las marcas, son
independientes de los derechos de propiedad sobre los productos, y como que el
adquirir los productos marcados no implica, adquirir el derecho sobre la marca. La
validez de una marca es absolutamente independiente de la licitud del producto o del
servicio a los cuales se aplica. Es evidente, que la marca tiene una relacion de caracter
funcional con los productos o servicios a los cuales distingue; “no obstante, ambos
bienes tienen una regulacion juridica propia entre si, de tal manera que si el titular de
una marca, careciera en un momento dado de los productos o servicios a los cuales
distingue con su marca, en nada afectaria el derecho de propiedad que tiene sobre

ésta.”?®

El derecho sobre la marca puede considerarse como un derecho de propiedad,
pero en su funcidén social, sobre bienes inmateriales, toda vez que el titular de una
marca tiene el derecho a usar, gozar y disponer de la misma, s6lo en la medida en
cuanto a la proteccién concedida por el Estado, es decir con las modalidades que la ley
impone a ese derecho, ya que por medio de ellas, en cada caso y por exclusion se

podra determinar el alcance del derecho del titular de la marca.

2 Nava, Ob. Cit; Pag. 124.
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3.1.3.3 Teoria de la propiedad intelectual
Esta teoria menciona que la estructura o la definicion ontolégica de todo derecho
asilado esta formada en su conjunto, por cuatro elementos esenciales:
a) “Un titular; a aquel que el derecho pertenece y que le favorece, aventaja,
beneficia e igual por repercusion el destinatario y receptor de su utilidad.
b) El objeto; o sea sobre el titular del derecho ejerce su prerrogativa juridica, es
decir, el medio ambiente, todos esos elementos pueden ser aprovechados por el
hombre en su beneficio y pueden ser objeto de un derecho.
¢) Una relacion entre el sujeto y el objeto; designa la manera en virtud de la cual
el sujeto se puede beneficiar, disponiendo y usando el objeto.
d) La proteccidbn o coercion juridica; explica la aplicacion de la fuerza
gubernamental, que entra en ejercicio para proteger cualquier derecho cuando se
le viola y para ejercer coercion para respetarlo o restablecerlo. Se manifiesta bajo
dos formas principales: el titular, sujeto del derecho persigue a aquél que ha
lesionado su derecho o bien se defiende contra aquél que se propone

lesionarlo.”®

Para nuestra materia es interesante la division que tiene una base interna en
atencion al objeto, porque constituye el fundamento de la gran division clasica de los
derechos. Hasta en tiempos recientes so6lo habia tres categorias; y dicha division
tripartita databa desde los romanos:

a) Derechos personales.

b) Derechos obligacionales.

2 |bid. pag. 127.
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c) Derechos reales.
A esta division tripartita se establecio una cuarta categoria o sea:

d) Derechos intelectuales: patentes, derechos de autor, marcas de fabrica, etc.

La denominacion de derechos intelectuales no es exacta pues no tendria ningun
sentido llamar de esta manera el derecho de marca, que consiste ordinariamente en un
simbolo de signos vulgares, que todo mundo se puede imaginar y formar; que
representados con una apariencia distintiva, no dicen nada a la inteligencia y estan lejos

de ser el fruto de sus esfuerzos.

3.1.3.4 Teoria del derecho de la personalidad

Los que defienden esa teoria dicen que el derecho a la marca es un derecho de
la personalidad, como el derecho a la integridad corporal, a la libertad, a la defensa del
nombre, etc. Para ellos la marca es un signo distintivo de la persona que fabricé la
mercancia, como caracteristica de la personalidad que cubre la mercancia. La marca
pertenece a esa personalidad. Las relaciones entre la marca y la persona son de
derecho personal. La marca es el medio de manifestacion del creador, constituye la

expresion de la actividad productora del productor.

La marca no constituye un bien independiente, ella no es mas que un medio que
permite fijar la procedencia de una mercancia, de una cierta persona o empresa. Si el
derecho a la marca es derecho personal, individual no podra cederse entre vivos o por
causa de muerte. La cesién de la marca misma con la empresa es injustificable por la

teoria de la personalidad. Los derechos de la personalidad son aquéllos destinados a
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proteger el reconocimiento, la integridad y el libre desenvolvimiento de la personalidad
humana, tanto en su aspecto fisico, moral e intelectual. Evidentemente estos derechos
no tienen un caracter patrimonial, en cambio, el derecho de las marcas si participa de
ese caracter, pues las marcas estan en el comercio humano, en cambio los derechos

personalidad son irrenunciables.

Basta tener en cuenta que es suficiente, inscribir un signo y hacer uso del mismo
para tener un derecho exclusivo de uso del mismo, mas ello acontece sélo con relaciéon
al objeto para el que hubiera sido solicitado y no con sujecién a la libre voluntad de su

uso, por parte de la persona que lo hubiere obtenido.

3.1.3.5 Teoria de la propiedad inmaterial

Esta teoria sefala que existe un binomio de derechos absolutos o primarios; los
derechos de propiedad se ejercen sobre las cosas del mundo exterior y derechos de
personalidad son derechos sobre la persona propia. Los primeros se dividen en
derechos de propiedad material y derechos de propiedad inmaterial. En la propiedad
inmaterial, los derechos que se suelen llamar por una parte; derechos de autor y por
otra, derechos de patente, derechos de marca y a los otras denominaciones

industriales.

“Por propiedad inmaterial se entiende una porcion individual del mundo exterior

sobre la que puede ejercitarse el goce del hombre para satisfacer una necesidad y por

interés, una posicion favorable que permite un mejor disfrute de un bien, en cuanto
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asegura la exclusividad del goce. Precisamente porque éstos son intereses de primer

orden, el derecho los protege transformandolos en derechos.”°

La teoria de Carnelutti niega el derecho a la marca, es decir, que le niega
individualidad juridica independiente a la marca, puesto que no es un bien, lo considera
como la proteccion misma de la hacienda, la tutela establecida por la ley no tiene en
consideracion el signo distintivo, sino la hacienda. Carnelutti al afirmar que el derecho a
la marca no es otra cosa, que un aspecto del derecho sobre el aviamiento de la
empresa, parece censurable para nuestro derecho positivo, pues, en principio el
aviamiento es una cualidad y no un elemento de la empresa y es cuestionable su
proteccion juridica, en cambio la marca tiene una proteccion juridica propia e
independiente de la empresa. Ademas la marca no ésta en funcién de la empresa sino
en funcion de los productos o servicios que distingue, toda vez que el titular de una

marca, que la transmite, lo puede efectuar sin necesidad de transmitir la empresa.

3.1.3.6 Teoria de los derechos inmateriales

Los productos del espiritu humano tienen en nuestra vida econdmica, una
significacion autbnoma, independiente de las cosas, en las cuales cobran manifestacion
sensible. Una obra literaria o musical, un invento, una marca o un modelo, en virtud de
las ideas o sentimientos a ella incorporados, se nos representa como algo

independiente que encierra un valor en si mismo, dicho con otras palabras es un bien

30 Carnelutti, Francesco, citado por Nava Negrete, Justo, Derecho de marcas, pag. 132.
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adecuado para servir a los intereses humanos. A estos bienes los llamamos bienes

inmateriales.

El derecho a la marca, no recae sobre una cosa sino sobre un bien de naturaleza
inmaterial; el ejercicio del derecho se manifiesta por un monopolio con sus dos
elementos, el derecho de uso y de defensa de la imitacién. Ese bien inmaterial es
cedible, si no esta ligado a la persona del titular de la marca. Este ultimo puede
disponer como de todos los elementos de su patrimonio que tienen un caracter

enteramente personal.

3.1.3.7 Teoria de los monopolios de derecho privado

El derecho sobre la marca constituye un derecho patrimonial, pero estima que el
patrimonio no es mas que una expresion colectiva, que sirve para designar un grupo de
cosas individuales. Resulta insostenible establecer que el titular de una marca tenga un
monopolio de derecho privado sobre la misma, en virtud de que el signo o medio
material utilizado como marca para distinguir un producto o un servicio, puede ser
empleado por otra persona distinta para designar un producto o servicio diferente, por lo
que hace incompatible el empleo de la palabra monopolio en su acepcion juridica para
establecer la naturaleza juridica del derecho de las marcas. Asi también, la exclusiva
referencia al derecho privado, resulta limitativa del campo de aplicacion que tiene en
nuestros dias el titular de una marca, es decir, se manifiesta como caracteristica de

dicho derecho el orden publico y el interés social, y no tan sélo un interés privatista.
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3.1.3.8 Teoria de los derechos de monopolios
El contenido de los derechos de monopolio se compone de dos elementos
esenciales:
a) “El derecho de exclusividad del uso de la marca para distinguir determinados
productos y como una consecuencia de ello, el titular del derecho tiene;
b) ElI derecho de impedir que los terceros puedan utilizar dicha marca para
distinguir productos del mismo género o afines en el ambito del territorio del

Estado en donde tiene eficacia el registro de esa marca.”™’

Es indudable que antiguamente las marcas de fabrica eran impuestas como
garantia obligatoria o concedidas a titulo de privilegio, pero no asi en los tiempos
recientes, ya que normativamente es insostenible que las marcas constituyan un
monopolio, pues, no existe legislacion alguna sobre la materia que establezca tal
concepcion. Ahora bien una misma marca puede ser empleada por varios titulares para
designar productos o servicios diferentes, ademas la eficacia juridica de la marca se
circunscribe en el territorio en donde se efectud el registro, o que hace incompatible el
empleo del término monopolio; pero aun mas, se contrapone dicha concepcion a la

tendencia incesante antimonopolistica de los diversos paises.

3.1.3.9 Derecho de propiedad en su funcién social
El derecho a la marca, es un derecho de propiedad sui—generis que tiene su

titular, porque se trata de una propiedad especial con caracteristicas propias no

31 Franceschelli, Remo, citado por Nava Negrete, Justo, Derecho de marcas, pag. 137.
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asimilables al concepto tradicional de propiedad, lo que no parece censurable, pero la
expresion propiedad sui—generis es un término que no aclara nada y si se presta a
confusién, ademas es empleado muy usualmente, por quienes tratan de soslayar un

problema de una institucidon con caracteristicas propias.

Cuando un derecho de propiedad se consagra como un derecho de caracter
absoluto, perpetuo y transmisible, se torna un medio de codicia y de ambiciéon y cuando
se deja que hombres libres decidan a su voluntad e interés sobre ese derecho, éste es
fuente de abusos individuales y por lo mismo la propiedad privada se concentra en
algunos pocos individuos que acumulan para si cantidades de riqueza en detrimento de

quienes se les despoja de todo bien.

3.1.4 Derechos derivados de la titularidad de una marca

El autor argentino Jorge Otamendi ilustra acerca de los derechos que
corresponde al titular de una marca como consecuencia de su registro, afirmando que:
“La marca registrada confiere el derecho exclusivo de uso. Esto implica la posibilidad de
excluir a otros en el uso de esa marca o de cualquier otra que pueda producir confusion
o de otra manera afectar ese derecho exclusivo. Este es sin duda el derecho mas
importante que confiere el registro marcario. La marca registrada es una propiedad para
su titular y como tal puede disponer de ella como si fuera cualquier otro bien. Puede ser
libremente transferida, o bien su uso puede ser autorizado o licenciado a terceros

gratuita u onerosamente. La autorizacion de uso a través de contratos de licencia o de
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franquicia es una forma muy habitual de explotacion marcaria que permite al titular de la

marca una difusion que en muchos casos él solo no podria lograr.”*

En nuestro ordenamiento juridico en la Ley de Propiedad Industrial en el Articulo
35 se regula lo referente a los derechos que confiere el registro de una marca: “El
registro de una marca otorgara a su titular el derecho exclusivo al uso de la misma y los
derechos de:
a) Impedir que todos los terceros que no gocen del consentimiento del
propietario, empleen en ejercicio del comercio, signos idénticos o semejantes,
incluidas indicaciones geograficas, para productos y servicios que se relacionen
con los productos y servicios para los que esta registrada la marca titular, en los
casos en los que dicho uso daria como resultado la probabilidad de confusion.
En el caso del uso de un signo idéntico, incluida una indicacion geografica para
identificar productos o servicios idénticos, se supondra que existe la probabilidad
de confusion;
b) Oponerse al registro de una marca distintiva idéntica o semejante, incluidas
indicaciones geograficas, para identificar productos iguales o semejantes a
aquellos para los cuales se ha registrado la marca, o para productos o servicios
diferentes, aun si estan comprendidos en otra clase de clasificacion de marcas,
cuando pudieren causar confusidon o riesgo de asociacién con esa marca o
impliguen un aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca o pueden
provocar el debilitamiento de su fuerza distintiva, cualquiera que sea la manera o

medio por el cual se hubiese hecho conocida la marca,;

32 Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, pag. 26.
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c) Hacer cesar judicialmente el uso, la aplicacion o la colocacién de la marca o
una marca distinta idéntica o semejante, incluidas las indicaciones geogréficas,
por parte de un tercero no autorizado, en los casos siguientes: 1) Para identificar
productos iguales o semejantes a aquellos para los cuales se ha registrado la
marca, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar confusion
y también sobre productos que se relacionan con los servicios para los cuales se
ha registrado o usado la marca, en el entendido de que en el caso del uso de una
marca idéntica para productos o servicios idénticos, se supondra que existe
confusion; 2) Con respecto a envolturas, empaques, embalajes, botellas, latas,
cajas o el acondicionamiento de dichos productos, cuando esto pudiere provocar
confusion, el riesgo de asociacion de la marca con ese producto o el
debilitamiento de su fuerza distintiva; o 3) Para identificar productos idénticos o
semejantes a los que se identifican con una marca muy conocida, que esté o no
registrada, cuando dicho uso pudiera causar confusion, o, en el caso de
productos o servicios diferentes, si y cuando dicho uso pudiera indicar una
conexién entre dichos productos o servicios y el titular de la marca, lo que podria
probablemente erosionar el interés del titular de la marca muy conocida;

d) Que las autoridades competentes prohiban o suspendan la importacién o
ingreso de productos que estén comprendidos en las situaciones previstas en la
literal “c” que antecede;

e) El resarcimiento de los dafios y perjuicios que se le hubieren causado por el
empleo, uso, aplicacion, colocacién, importacion o ingresos indebidos;

f) Denunciar los delitos cometidos en perjuicio de sus derechos y acusar

penalmente a los responsables;
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g) Solicitar y obtener las providencias cautelares previstas en esta ley, en los
casos mencionados en la literales “c” y “d” de este articulo y, también, contra
quienes: 1) Supriman o modifiquen la marca con fines comerciales, después de
que la misma se hubiese aplicado o colocado legitimamente en los productos; 2)
Sin autorizacion del titular fabriquen etiquetas, envases, envolturas, embalajes u
otros materiales analogos que reproduzcan o contengan la marca; 3) Rellenen o
vuelvan a usar con fines comerciales envases, envolturas o embalajes que llevan
la marca con el propésito de dar la apariencia de que contienen el producto
original; y 4) Cometan o intenten cometer actos de competencia desleal en su
contra;

h) Exigir la intervencion de las autoridades competentes a fin que se protejan y
respeten sus derechos como titular de signos distintivos y para evitar posibles
infracciones y los dafnos econémicos o comerciales derivados de una infraccion o
del debilitamiento de la fuerza distintiva o del valor comercial de sus marcas, o
del aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; e

i) Exigir la intervencion de la autoridad judicial competente, la cancelacion o
traspaso del registro de un nombre de dominio obtenido de mala fe, cuando
constituya la reproduccion o imitacion de una marca notoriamente conocida, cuyo
uso es susceptible de causar confusion o el riesgo de asociacién o que debilite o

afecte su fuerza distintiva.”

3.1.5 Formas de transmision.

Como los derechos subjetivos en general. Los derechos sobre los signos
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marcarios son susceptibles de ser transferidos. El derecho a utilizar una marca puede
ser transmitido; asimismo, no mediante la cesién u otra forma de transferencia de dicha
marca sino mediante la autorizacion de su uso, reteniendo el titular de la marca los

restantes derechos sobre la misma.

Existen dos tipos basicos de actos mediante los cuales circulan los derechos al
aprovechamiento econémico de las marcas: a) La cesion, en virtud de la cual el titular
de una marca transfiere a un tercero sus derechos sobre la misma y, b) La licencia, acto
a través del cual el titular retiene sus derechos sobre el signo marcario, autorizando a

un tercero a utilizarlo.

Tradicionalmente no era alta la circulacion de los derechos marcarios con
independencia de la empresa que los estaba utilizando, salvo lo relativo a marcas
registradas por agentes de la propiedad industrial no para su uso sino para su oportuna
transferencia a quienes la requirieran para darles aplicacion efectiva. Este cuadro ha
sido alterado en todo el mundo en la ultimas décadas en virtud de un doble fenémeno:
1. La posibilidad de mantener marcas sin uso se ha visto sustancialmente restringida
por la generalizacion de la carga legal de poner en practica los derechos derivados de
los registros marcarios y, 2. Un creciente interés en adquirir el derecho a utilizar ciertas
marcas que hayan sido objeto de comercializacion, difusion y valorizacién por otras
empresas, las que generalmente retienen derechos sustanciales sobre las mismas aun

luego de la concesion de licencias a terceros respecto de tales signos.

Este ultimo fendbmeno responde a su vez, al reconocido crecimiento de los gastos
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de publicidad y comercializaciéon que hacen que la disponibilidad de marcas acreditadas
sea frecuentemente un requisito para la obtencion de adecuados niveles de venta y
distribucion, y que el logro de marcas en tales condiciones imponga gastos muy
elevados asi como periodos de maduracién de la marca sustancialmente prolongados.
Todo ello hace que las empresas se vean atraidas a la obtencion de derechos sobre
marcas ya acreditadas, debido a los altos costos que implica la adopcién de una politica
de comercializacién basada en marcas a ser desarrolladas en forma auténoma por la

misma firma.

Desde el punto de vista de quien adquiere derechos sobre una marca, por via de
cesion, de licencia o de actos mas complejos, para atraer clientela. La adopcién por
adquirir marcas de terceros, en lugar de utilizar las propias o de desarrollar otras
nuevas, se basa en que el costo de obtener el mismo nivel de atraccion de clientela
sera mayor si se utilizan las marcas propias que si opta por cesiones o licencias de
marcas de terceros. En efecto la fuerza de comercializacion de una marca requiere
normalmente de la presencia de tal marca en el mercado durante un periodo mas o
menos prolongado, acompainada de las adecuadas medidas de control de calidad y de
niveles de promocion y publicidad que variaran segun el tipo de producto y de mercado.
Todo ello tiene un costo que puede ser obviado recurriendo a marcas ya prestigiadas.
Este tipo de motivacion para la adquisicion de derechos sobre marcas ajenas obra a su
vez, como un limite al precio que pagara por tales derechos; no podra sobrepasar al
costo que para el adquirente implique desarrollar marcas de un valor similar mediante

su propio esfuerzo.
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Desde el angulo de quien transfiere derechos sobre sus marcas, tal transmision
puede permitirle obtener un lucro respecto de mercados a los que no tiene acceso, sea
porque requieren de tecnologia, capitales o conocimientos comerciales, de los que
carece, 0 porque la legislacion aplicable respecto de tales mercados se lo impide.
Frecuentemente, no habra un impedimento absoluto para operar en los mencionados
mercados, y el potencial del adquirente de derechos sobre las marcas tendra la
posibilidad de operar mas eficientemente que el titular de éstas, pudiendo éste obtener
una mayor rentabilidad a través de la concesion de derechos a terceros que mediante la
explotacion por cuenta propia de las marcas. También en este caso se encuentra un
limite a las negociaciones entre las partes, pues el titular de las marcas no estara
dispuesto a obtener por éstas una contraprestacibn menor que el beneficio que
obtendria mediante la explotacién de tales marcas por si mismo, sea instalandose en el
mercado de que se trate o vendiendo en el mismo a través de instalaciones ubicadas
en otras zonas.

La concesién de derechos sobre marcas se ve acompafada de reglas
destinadas a asegurar ciertos niveles de calidad, como son provision de materias
primas, tecnologia sobre control de calidad, cumplimiento con especificaciones; todo
ello para evitar que dicha marca se vea afectada por no cumplir con los estandares ya

reconocidos, afectando a las partes que celebraron la concesion.

A fin de efectuar la distincion entre los dos tipos de actos aqui considerados debe
partirse de la base de que el derecho subjetivo sobre un signo marcario esta
conformado en realidad por una pluralidad de facultades, atribuciones y potestades. Se

trata de una situacion estudiada ya profusamente por la filosofia juridica en relacién con
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otros tipos de derechos igualmente complejos. Sobre esta base puede realizarse la
distincion que, mientras la cesidn supone la transferencia de la totalidad de los
derechos existentes sobre un signo marcario, la licencia implica unicamente la
autorizacion a utilizar la marca, reteniendo el titular de ésta los restantes derechos

relativos al signo en cuestion.

En nuestro ordenamiento juridico la Ley de Propiedad Industrial (Decreto 57-
2000) contempla las formas de transmision de una marca asi: en el Articulo 41 se
establece “El derecho sobre una marca registrada o en tramite de registro puede ser
enajenado por acto entre vivos o transferido por via sucesoria. El contrato de
enajenacion debe constar por escrito, en escritura publica o documento privado con
firmas legalizadas por notario, pero si es otorgado en el extranjero, el documento
debera estar debidamente legalizado vy, si el mismo se encuentra redactado en idioma
distinto al espafiol, debera contar con traduccién jurada”. De igual forma establece en el
parrafo tercero que “Para que la enajenacion,....... surta efecto frente a terceros, debera

inscribirse en el Registro.”

En el Articulo 45 del mismo cuerpo legal se establece que: “El titular del derecho
sobre una marca registrada puede conceder la licencia a un tercero para usar la marca.
El contrato de licencia debe constar por escrito; si es otorgado en idioma distinto al
espanol, el documento debera ser debidamente legalizado y contar con traduccion
jurada.” En conclusion en nuestro pais la forma de transmision de una marca es

mediante la enajenacion o la licencia.
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3.1.6 Proteccion del derecho de marcas

La Ley de Propiedad Industrial (Decreto 57—2000) en su articulo 35 es clara al
establecer los derechos que se confieren al registrar una marca, de igual forma
establece los mecanismos para la proteccién de los derechos que se derivan de su
registro, tanto en materia penal como en civil, y que estos podran ser ejercidos

mediante las acciones sefaladas, y por quienes son reconocidos legitimante.

El Cdodigo Penal (Decreto 17-73) establece en su Articulo 275 reformado por el
Articulo 115 del Decreto 11-2006 los delitos contra la propiedad industrial: “Violacién a
los derechos de propiedad industrial; sin perjuicio de las responsabilidades civiles
correspondientes, sera sancionado con prisidbn de uno a seis afios y una multa de
cincuenta mil a setecientos cincuenta mil quetzales quien, sin el consentimiento del
titular de los derechos, realice cualquiera de las siguientes acciones:

a) Introduzca al comercio, venda, ofrezca vender, almacenar o distribuir

productos de servicios protegidos por un signo distintivo registrado o que

falsifique dichos signos en relacidon con los productos o servicios que sean
idénticos 0 semejantes a los que estan protegidos por el registro;

b) Comercie con un nombre comercial, emblema o expresidbn o senal de

publicidad protegido;

c) Introduzca al comercio, venda, ofrezca vender, almacene o distribuya

productos o servicios protegidos por un signo distintivo registrado, tras haber

alterado, sustituido o suprimido dicho signo parcial o totalmente;
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d) Use, ofrezca vender, almacene o distribuya productos o servicios con una
marca registrada, similar en grado de confusion a otra, tras haberse emitido una
resolucion que ordene la descontinuaciéon del uso de dicha marca;

e) Produzca etiquetas, envases, envolturas u otros materiales analogos que
reproduzcan o contengan el signo registrado o una imitacion o falsificacion del
mismo, y también que comercialice, almacene o muestre dichos materiales;

f) Rellene o vuelva a usar, con cualquier fin, envases, envolturas, etiquetas u
otros empaques que tengan un signo distintivo registrado;

g) Use en el comercio: etiquetas, envolturas, envases y otros medios de
empaque y embalaje, o productos o la identidad de servicios de un empresario, o
copias, imitaciones o reproducciones de dichos productos y servicios que podrian
inducir a error o confusién sobre el origen de los productos o servicios:

h) Use o aproveche el secreto comercial de otra persona, y todo acto de
comercializacién, divulgacion o adquisicion indebida de dichos secretos;

i) Revele a un tercero un secreto comercial que conozca con motivo de su
trabajo, puesto, cargo, desempeno de su profesién, relacién de negocios o en
virtud del otorgamiento de una licencia para su uso, tras haber sido advertido
sobre la confidencialidad de dicha informacion;

j) Obtenga, por el medio que fuere, un secreto comercial sin la autorizacién de la
persona que lo tiene, o su usuario autorizado;

k) Produzca, elabore, comercialice, ofrezca vender, ponga en circulacién,

almacene o muestre productos protegidos por la patente de otra persona;
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I) Emplee un procedimiento protegido por la patente de otra persona o ejecute
cualquiera de los actos indicados en el parrafo anterior en relacién con un
producto directamente obtenido por dicho procedimiento;
m) Produzca, elabore, comercialice, ofrezca vender, ponga en circulacién,
almacene o muestre productos que en si mismos o en su presentacion,
reproduzcan un disefio industrial protegido:
n) Use en el comercio, en relacion con un producto o servicio, una indicaciéon
geografica susceptible de confundir al publico en cuanto a la procedencia de
dicho producto o servicio, o acerca de la identidad del producto, su fabricacion o
el comerciante que lo distribuye;
A) Use en el comercio, en relacién con un producto una denominacion de origen
susceptible de confundir, aun cuando se indique el verdadero origen del
producto, se emplee traduccion de la denominacibn o se use junto con
expresiones como “tipo”, “género”, “manera”, “imitacion” u otras que sean
analogas;
o) Importe o exporte para introducir al circuito comercial mercancias falsificadas;
y
p) Use en el comercio una marca registrada, o una copia 0 una imitacion
fraudulenta de ella, en relacién con productos o servicios que sean idénticos o
semejantes a aquellos a los que se aplica la marca.

Los supuestos contenidos en esta disposicion habran de determinarse con base en las

disposiciones aplicables de la Ley de Propiedad Industrial”
La legitimidad para el ejercicio de la accidon penal en contra de los responsables

en la comision de delitos tipificados en materia de propiedad industrial, que incluye los
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derechos marcarios, corresponde al Ministerio Publico por medio de la fiscalia especial
en materia de delitos contra la propiedad intelectual. El Articulo 206 de la Ley de
Propiedad Industrial (Decreto 57-2000) estatuye: "Ejercicio de la accién Penal:
Corresponde al Ministerio Publico el ejercicio de la accion penal en contra de los
responsables de los delitos y faltas tipificados en materia de Propiedad Industrial en el
Cddigo Penal y otras leyes. El titular o licenciatario de los derechos infringidos podra
provocar la persecucion penal denunciando la violacion de tales derechos o adherirse a
la ya iniciada por el Ministerio Publico, entidad que estara obligada a actuar directa e
inmediatamente en contra de los responsables. Podra también instar la persecucion
penal cualquier asociacion u organizacién representativa de algun sector de la

produccion o de los consumidores”.

En materia civil se establece en el Articulo 178 de la Ley de Propiedad Industrial
que se deben de observar ciertos principios generales para la proteccién de un derecho
marcario: “En todo proceso judicial para la proteccion de los derechos regulados en
esta ley y para combatir los actos de competencia desleal, deberan observarse los
siguientes principios generales:

a) Los derechos de propiedad industrial son derechos de orden privado, sin

perjuicio de la obligacion del Estado de tutelar y proteger estos derechos; y

b) El Estado velara porque se establezcan medidas eficaces, prontas y eficientes

contra cualquier acto u omisiéon infractora de los derechos de propiedad

industrial, inclusive para prevenir dichas infracciones y disuadir nuevas

infracciones.”
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La ley regula quienes tienen derecho legitimo para ejercer la accion judicial asi
encontramos en el Articulo 179: “Legitimacion de licenciatarios: Salvo expresa
estipulacién contractual en contrario, el licenciatario exclusivo podra promover las
acciones judiciales establecidas en esta ley con el objeto de proteger sus derechos
como tal. Si el contrato de licencia no autoriza al licenciatario para actuar judicialmente,
éste podra iniciar las acciones respectivas si comprueba haber requerido al titular del
derecho que las ejerciera y que han transcurrido mas de dos meses, contados a partir
de la fecha del requerimiento, sin que se hubiesen promovido. No obstante, antes de
transcurrir ese plazo el licenciatario podra solicitar y obtener las providencias
precautorias establecidas en esta ley. el titular del derecho infringido podra en cualquier

tiempo apersonarse en el proceso iniciado por el licenciatario.

El Articulo 180: “Legitimacion de cotitulares: En caso de cotitularidad de un
derecho cualquiera de los cotitulares podra promover la accién con motivo de una
infraccion sin que sea necesario el consentimiento de los demas, salvo acuerdo o pacto
en contrario”. La ley establece que seran competentes los juzgados del ramo civil, para
conocer de las acciones civiles o mercantiles promovidas de conformidad con lo
establecido en esa ley. (Articulo 181). Los procesos civiles o mercantiles que se
promuevan en ejercicio de las acciones reguladas por esa ley se tramitaran de acuerdo
con el procedimiento del juicio oral establecido en el Codigo Procesal Civil y Mercantil.

(Articulo 182).

Las acciones establecidas en la Ley de Propiedad Industrial en materia civil son:

1. Providencias cautelares;
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2. Medidas en frontera;
3. Accion civil por infraccidn y de reivindicacion;
4. Accion de nulidad o anulacién; y

5. Accidén contra actos de competencia desleal en materia de propiedad industrial.

3.1.7 Oposicidn al registro de una marca

En el Articulo 27 de la Ley de Propiedad Industrial se dispone: “Oposicién al
registro: Cualquier persona interesada podra presentar oposicién contra la solicitud de
registro de una marca dentro del plazo de dos meses. El opositor debera indicar los
fundamentos de hecho y de derecho en que se basa, acompafiando u ofreciendo los
medios de prueba en que sustenta su pretension y, ademas, cumplir con lo establecido
en el articulo 5 (formalidades de las solicitudes) de esta ley. De la oposicion se dara
audiencia al solicitante de la marca por el plazo de dos meses. La contestaciéon a la
oposicion debera satisfacer los mismos requisitos mencionados en el parrafo que
antecede. Si fuere necesario recibir medios de prueba ofrecidos por el opositor o el
solicitante, se decretara la apertura a prueba en el procedimiento por un plazo de dos
meses comunes para ambas partes. El Registro a solicitud y a costa del interesado
debera compulsar las certificaciones y emitir los informes que sean ofrecidos como

prueba de la oposicién o de la contestacién de la misma para agregarlos al expediente.”

3.1.8 Cancelacion de una marca

La ley de Propiedad Industrial en el Articulo 20 estatuye: “marcas que no podran

ser admitidas por razones intrinsecas: No podra ser registrado como marca, ni como
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elemento de la misma, un signo que esté comprendido en alguno de los casos

siguientes:

Que no tenga suficiente aptitud distintiva con respecto al producto o al servicio
al cual se aplique;

Que consista en la forma usual o corriente del producto o del envase al cual
se aplique o en una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto
o del servicio de que se trate;

Que consista en una forma que de una ventaja funcional o técnica al producto
o al servicio al cual se aplique;

Que consista exclusivamente en un signo o una indicacion que, en el lenguaje
corriente, técnico o cientifico, o en los usos comerciales del pais, sea una
designacion comun o usual del producto o del servicio de que se trate;

Que consista exclusivamente en un signo, una indicacion o un adjetivo que
pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del
producto o del servicio de que se trate, su traduccion a otro idioma, su
variacion ortografica o la construccion artificial de palabras no registrables;
Que consista en un simple color aisladamente considerado;

Que consista en una letra o un digito aisladamente considerado, salvo que se
presente en una forma especial y distintiva;

Que sea contrario a la moral o al orden publico;

Que comprenda un elemento que ofenda o ridiculice a personas, ideas,
religiosas o simbolos nacionales de cualquier pais o de una entidad

internacional;
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Que pueda causar engafo o confusion sobre la procedencia geografica o
cultural, la naturaleza, el modo de fabricacién, las cualidades, |la aptitud para
el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra caracteristica del producto o
del servicio de que se trate;

Que consista en una indicacion geografica que no se ajuste a lo dispuesto en
el articulo 16 parrafo dos de esta ley;

Que reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, bandera, simbolo,
emblema, sigla, denominacién o abreviacién de denominacion de cualquier
Estado u organizacion internacional, sin autorizacion de la autoridad
competente del Estado o de la organizacion internacional de que se trate;

Que reproduzca o imite, total o parcialmente, un signo oficial de control o de
garantia adoptado por un Estado o una entidad publica, sin autorizacion de la
autoridad competente de ese Estado;

Que reproduzca monedas o billetes de curso legal en el territorio de cualquier
pais, titulos valores u otros documentos mercantiles, sellos, estampillas,
timbres o especies fiscales en general;

Que incluya o reproduzca medallas, premios, diplomas u otros elementos que
hagan suponer la obtencion de galardones con respecto el producto o servicio
correspondiente, salvo que tales galardones hayan sido verdaderamente
otorgados al solicitante del registro o a su causante y ello se acredite al tiempo
de solicitar el registro;

Que consista en la denominacion de una variedad vegetal, protegida en el
pais 0 en algun pais del extranjero y con relacion a los productos que

identifica la variedad de que se trate;

62



Que sea o haya sido una marca de certificacion cuyo registro fue anulado o
que hubiere dejado de usarse por disolucidon o desaparicion de su titular, a
menos que hayan transcurrido por lo menos diez afios desde la anulacién,

disolucién o desaparicién segun el caso.

Sin perjuicio de lo establecido en los literales a), d), e), f) y g) del parrafo anterior, podra

admitirse para su tramite el registro de la marca, o podra renovarse una ya registrada,

cuando al criterio del Registro y conforme a las pruebas que sobre el particular presente

el solicitante, se establece que un signo comprendido en esos supuestos ha adquirido

suficiente aptitud o caracter distintivo respecto de los productos o servicios a los cuales

se plica derivado del uso continuado del mismo en el comercio.”

En el Articulo 21 del mismo cuerpo legal se establece: “Marcas inadmisibles por

derechos de terceros: No podra ser registrada como marca, ni como elemento de la

misma, un signo cuando ello afecte algun derecho de tercero. En via puramente

enunciativa, se mencionan los siguientes casos:

Si el signo es idéntico o similar a una marca o una expresién de publicidad
comercial registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los
mismos o similares productos o servicios, o para productos o servicios
diferentes cuando pudieran causar confusion o crear un riesgo de asociacion
con esa marca o expresion de publicidad comercial;

Si el signo puede causar confusién por ser idéntico o similar un nombre
comercial o un emblema usado en el pais por un tercero desde una fecha
anterior, en una empresa o establecimiento que negocie normalmente con
mercancias o preste servicios iguales o similares a los que se pretende

identificar con la marca, o que pueda debilitar o afectar su distintividad;
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e Si el signo constituye una reproduccién, imitacion, traduccién o transcripcion,
total o parcial, de una marca notoria de un tercero, aunque no esté registrada
en el pais, cualquiera que sean los productos o servicios a los cuales el signo
se aplique, si su uso y registro fuese susceptible de causar confusién o un
riesgo de asociacién con ese tercero, o un aprovechamiento injusto de la
notoriedad del signo, o que debilite o afecte su fuerza distintiva;

e Si el signo afecta el derecho de la personalidad de un tercero, en especial
tratandose del nombre, firma, titulo, hipocoristico, seudoénimo, imagen o retrato
de una persona distinta de la que solicita el registro, salvo que se acredite la
autorizacion de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes hayan sido
declarados legalmente sus herederos;

e Si el signo afecta el nombre, la imagen o el prestigio de una colectividad local,
regional o nacional, salvo que se acreditare la autorizacidn expresa de la
autoridad competente de esa colectividad;

e Si el signo constituye una reproduccion o imitacion, total o parcial, de una
marca de certificacion protegida;

e Si el signo infringe un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial
de un tercero; y

e Si el registro del signo pudiera servir para perpetrar o consolidar un acto de

competencia desleal.”

En el mismo cuerpo legal en el Articulo 67 se establece el procedimiento para
cancelar el registro de una marca: “Nulidad y anulacion del registro: La accion para que

se declare la nulidad o anulabilidad de un registro, puede plantearse si el mismo se
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obtuvo en contravencion de lo dispuesto en los Articulos 20 y 21 de esta ley,
respectivamente.
Si el registro se obtuvo en contravencion a lo dispuesto en el Articulo 20, o si el registro
ha sido obtenido de mala fe, este adolecera de nulidad absoluta y en consecuencia sera
revocable en cualquier tiempo. En este caso la accidon de nulidad se planteara ante un
juez de primera instancia del ramo civil, por la Procuraduria General de la Nacion
cuando afecte intereses del Estado o por cualquier persona que se considere afectada.
Si la demanda se fundamenta por violacion a lo dispuesto en el Articulo 21, el registro
sera anulable. La accidén respectiva solo puede ser planteada por el perjudicado o por el
afectado en el asunto. El que se haya presentado oposicion contra el registro, no es
obstaculo para el ejercicio de esa accion, salvo que el caso hubiere sido resuelto por el
Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
No podra declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hayan
dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.
Cuando las causales de nulidad solo se dieran con respecto a uno o algunos de los
productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarara la nulidad
unicamente para esos productos o servicios, y se eliminaran de la lista respectiva en el
registro de la marca.
Para los efectos de este articulo, se presume mala fe en los siguientes casos:
a) Si el registro se obtuvo con base en datos falsos o inexactos, proporcionados
por el solicitante;
b) Si el solicitante fuere o hubiere sido agente, representante, cliente, usuario o
distribuidor, o tenga o hubiere mantenido cualquier otra relaciéon con la persona

que en otro pais hubiere registrado, o solicitado con anterioridad el registro del
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signo de que se trate, u otro semejante y confundible, salvo autorizacion del

titular legitimo;

c) Si el signo afecta a una marca notoria u otro signo notoriamente conocido,

conforme lo previsto en la literal c) del Articulo 21 de esta ley; y

d) Si el solicitante, por razén de su actividad, conocia o debia conocer la

existencia de la marca ajena.
La nulidad o anulabilidad de un registro de marca colectiva o de certificacion debera
declararse sobre la totalidad de los productos o servicios que ampara: y, ademas
constituirdn causales para promover su nulidad el que el reglamento de empleo de las
marcas que se trate sea contrario a lo dispuesto en esta ley, a la moral o al orden
publico; el que la marca hubiere sido registrada sin cumplir los requisitos relativos al
reglamento de empleo o cuando su uso contravenga disposiciones legales o

reglamentarias aplicables o de forma tal que se desnaturalice su funcién.”

3.2 El contrato de licencia de uso de marca.
3.2.1 Antecedentes:

La importancia de las licencias marcarias se ha intensificado, en los paises
industrializados; pues tales licencias han alcanzado una difusién muy significativa, pero
ha sido por los efectos que causan dichas licencias sobre la competencia y el
funcionamiento de los mercados, lo que ha suscitado los mas interesantes desarrollos

juridicos en las ultimas décadas.
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“‘Debido a las consecuencias econdmicas de las licencias marcarias, el régimen
basico de estos actos, esta constituido por las normas de la legislacion de propiedad
industrial, las generales en materia de contratos, y a la vez se ha visto complementado
por otras reglas que limitan la validez de tales actos. Esas reglas son, basicamente, las
que se incluyen en las leyes de transferencia de tecnologia y en las antimonopdlicas y

de defensa de la competencia.”®

En Guatemala, la licencia de uso de marca aparecio por primera vez regulada en
el Convenio Centroamericano para la Proteccion de la Propiedad Industrial (Aprobado
por Decreto 26-73 del Congreso de la Republica). Posteriormente, entro en vigencia la
Ley de Propiedad Industrial (Decreto 57—2000) el 1 de noviembre del 2000, siendo esta

ley la normativa aplicable en materia de propiedad industrial en nuestro pais.

3.2.2 Definicion

Para el francés Chavanne el contrato de licencia de uso de marca es “Aquel por
el que el titular de una marca confiere a un tercero el derecho de fijar su marca sobre
sus propios productos y de utilizarla comercialmente.”*

El aleman Krieger define el contrato de licencia de uso de marca “Como la
autorizacion para utilizar una marca registrada, concedida por via contractual.”® Otras
definiciones: a) El contrato de licencia de uso de marca es aquel vinculo juridico por el

cual una de las partes llamado licenciante sin perder su derecho sobre la marca,

autoriza a la otra parte llamado licenciatario a utilizarla con las condiciones y con los

33 Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas, Guillermo. Derecho de marcas tomo. Il pag. 358.
34 Ibid, pag. 370.
% Ibid, pag. 368
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limites fijados en el mismo. b) El contrato de licencia de uso de marca es aquel vinculo
juridico por el que el titular o el solicitante de la marca, o cualquier persona con derecho
a disponer de ella, de forma voluntaria y sin perder su derecho sobre la marca, concede
a otra persona el derecho a realizar, en las condiciones y con los limites fijados en el
mismo y sin ser titular de ésta, actos de explotacién de la marca, que a falta de tal

consentimiento podrian prohibirse.

3.2.3 Elementos
3.2.3.1 Personales
3.2.3.1.1 Licenciante
Es el titular de la marca inscrita o el solicitante del registro, en su caso, o bien

una persona que ostenta un derecho sobre la marca, facultado para conceder licencias.

3.2.3.1.2 Licenciatario
Es la persona que adquiere el derecho a explotar una marca concedida a su
favor, sin ostentar la titularidad de la misma y dentro de las condiciones y limitaciones

establecidas.

3.2.3.2 Formales
La legislacion guatemalteca no presenta determinados requisitos para la
elaboracion del contrato de licencia de uso de marca, por lo que se estara realizando de

conformidad con los usos comerciales y la libre contratacion.
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3.2.3.3 Reales
El objeto del contrato de licencia de uso de marca es el derecho a la explotacién

de una marca, que ya es propiedad de otra persona y por la cual se paga ese derecho.

3.2.4 Naturaleza juridica

Existen varias posiciones respecto a la naturaleza del contrato de licencia de uso
de marca: a) En el derecho aleman se sefala que en el ambito del Derecho de la
propiedad industrial se entiende por licencia la autorizacion a utilizar un derecho
subjetivo de propiedad industrial de la misma manera, aunque no necesariamente con
la misma extension, que el propietario. Ese derecho subjetivo queda, en cuanto a su
substancia, en poder del mismo titular, pero el uso se transfiere al licenciatario. La
concesion de una licencia es en consecuencia un acto de disposicion respecto del
derecho subjetivo. El licenciatario obtiene un derecho concreto o sea una parte del
derecho subjetivo. “Si se transfiere un derecho exclusivo de uso, adquiere efectos erga
omnes contra terceros. Por el contrario, si el licenciatario adquiere un simple derecho
de uso, que lo autoriza a tal uso juntamente con el licenciante y con otros licenciatarios,
se tratara de un derecho relativo, con efectos solamente contra el licenciante.”® b) La
posicion de la doctrina italiana sobre la naturaleza de las licencias de marcas es por
una parte con efectos erga omnes, como una con efectos unicamente entre las partes.
Y otra posicion sostiene que la licencia de marcas solo configura un derecho personal
de uso. ¢) Para la doctrina espafiola es cuestionable si tal contrato posee o no tipicidad
social, expresando que debe recordarse que la doctrina civilista, opina que es

socialmente tipico aquel contrato que por consecuencia de su reiterada celebracion

% |bid.
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posee un “nomem juris”¥

y una disciplina que se consagra por la via doctrinal o
jurisprudencial. Aunque cada dia es mas frecuente la celebracion de contratos de
marca, lo cierto es que en Espafa los mismos no cuentan con una disciplina
consagrada por la doctrina o por la jurisprudencia. Desde la perspectiva de la civilistica,
parece, por tanto, que la licencia de marca no es un contrato socialmente tipico.

La determinacién de la naturaleza juridica del contrato de licencia marcaria, es
imprescindible para encuadrar correctamente a estos actos en el marco general del
Derecho de los contratos, que los rige, debe partir de la definicion del elemento esencial
de esas licencias. Ese elemento esencial es la obligacion que asume el licenciante de
no ejercer acciones contra el licenciatario de la marca, por el uso de ésta, lo cual,
puesto en términos positivos, implica autorizar tal uso. Se estipula que ese es un
elemento esencial pues sin el mismo no puede haber un contrato de licencia. Si el
licenciatario ya tenia el derecho de usar la marca o si se le conceden derechos de otra
especie, pero no el de uso de la marca, el contrato sera de otro tipo. Indudablemente,
existen otras obligaciones que surgen natural o facultativamente de la configuracién del
contrato de licencia, como las garantias que el licenciante da respecto de la existencia
de sus derechos sobre la marca, pero tales garantias y demas obligaciones pueden ser

no incluidas o, de ser naturales, verse eliminadas contractualmente, sin que el contrato

deje por ello de ser calificado como licencia.

En la practica los contratos de licencia marcaria no se dan puros o aislados, sino

en limitadas oportunidades. Las prestaciones definitorias de estos contratos forman

37 Ibid, pag. 371.
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parte, generalmente, de contratos mixtos, combinados, de uniones de contratos, o

subordinadas a otras prestaciones.

3.2.5 Caracteristicas
3.2.5.1 Comercialidad

Los derechos que adquiere el licenciatario seran incorporados normalmente por
éste a su proceso productivo, dandoseles asi un destino comercial, tales derechos
permitiran al licenciatario poner en el mercado bienes y servicios identificados con la
marca objeto de la licencia. Asimismo, debe tenerse en cuenta que, debido a las
funciones de las licencias de marcas, éstas estaran normalmente destinadas a ser
utilizadas con propésitos empresariales.

Solo excepcionalmente careceran las licencias de marcas de caracter comercial
y ello cuando se realizan con animo de donacién; una licencia gratuita no seria por esa
sola caracteristica no comercial, sino forma parte de una relacion mas amplia entre las

partes, y se le destina para las actividades mercantiles del licenciatario.

3.2.5.2 Bilateralidad
Los contratos de licencia son generalmente bilaterales, aunque pueden ser
unilaterales, cuando la licencia es gratuita y no implica obligaciones directas para el

licenciatario.

3.2.5.3 Consensualidad
Los contratos de licencia de marca son consensuales. Las obligaciones

emergentes de los mismos tienen plena vigencia como resultado del mero
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consentimiento de las partes.

3.2.5.4 Contratos de cambio o contratos de colaboracion

Desde el punto de vista teoldgico, los contratos de licencia de marcas pueden
bien ser contratos de cambio o contratos de colaboracion, excluidos los casos de
licencias concedidas con animo de donacion. En el primer caso, el licenciante
transfiere u otorga al licenciatario ciertos derechos a cambio de una suma de dinero u
otra prestacién determinada. En el segundo, el contrato se ejecuta dentro de un marco
de cooperacidén entre varias empresas, que tienden a lograr mediante la licencia un
mejor desarrollo de las operaciones comunes. La segunda variante es muy comun en
la practica, pues los titulares de marcas no suelen estar dispuestos a otorgar licencias a
terceros, sino después de haber desarrollado ciertos vinculos con los mismos, y de
haber creado un nucleo de relaciones que les permitan obtener determinadas ventajas

en adicién a las meras regalias que se convengan.

3.2.5.5 Conmutatividad

Los contratos de licencia de marcas son conmutativos, en contraposicion a una
posible aleatoriedad, pues las prestaciones de las partes quedan, en general,
determinadas desde el inicio. Ciertamente existen elementos de estos contratos que
revisten caracteristicas aleatorias, particularmente cuando las regalias pagaderas al
licenciante lo son en funcién de las ventas que se efectiuen a través de la marca; la
retribucién dependera entonces de un hecho incierto como es el éxito comercial de la

marca.
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3.2.5.6 Informalidad

Los contratos de licencia son en principios no formales. Existen ciertas
excepciones a esta regla. Por una parte, cuando el contrato debe ser inscrito ante la
autoridad marcaria correspondiente. Por otro lado ciertas formalidades pueden ser
necesarias como resultado del hecho de que el contrato de licencia forme parte de una
relacion compleja entre los firmantes, a través de la cual se haya convenido que ciertas

formas seran necesarias para determinados actos.

3.2.5.7 Cumplimiento continuado
La prestacion esencial del contrato de licencia marcaria, la autorizacién a utilizar
los signos de propiedad del licenciante, debe cumplirse en forma continuada a lo largo

de la vida del contrato.

3.2.5.8 Contratos discrecionales o de adhesion

Ambas modalidades son posibles y frecuentes en las licencias marcarias. La
adhesion se da en las concesiones que incluyen licencias de marca, en las que la
empresa licenciante contrata en base a formularios preestablecidos que dejan muy

estrecho campo a las negociaciones con cada licenciatario.

3.2.6 Clasificacion de las licencias de uso de marca
3.2.6.1 Licencias simples y exclusivas

El primer tipo de licencias estd configurado por aquellos contratos en que el
licenciante se limita a autorizar el uso de la marca, sin asumir compromiso alguno

respecto de la concesion de iguales licencias a terceros y sin renunciar al uso de la
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marca por si mismo. En el segundo grupo se encuentran las licencias en las que el
licenciante se compromete a no otorgar similares autorizaciones de uso en favor de
otros licenciatarios. Las licencias exclusivas pueden a su vez ser de dos tipos, segun
que el licenciante asuma o no la obligacion de abstenerse de usar la marca por si

mismo.

La esencia de la licencia es la autorizacion a usar la marca, por via de la
abstencidon de ejercer las acciones marcarias con que cuenta el titular de un registro.
Por lo tanto, para que una licencia sea exclusiva, o para que el licenciante se vea
privado del derecho a usar la marca, seran necesarias disposiciones de las que surjan
expresamente tales efectos, no siendo suficiente la mera concesion de la licencia para

inferirlos.

3.2.6.2 Licencias onerosas y gratuitas

El caracter oneroso de las licencias no resulta del contrato mismo sino que solo
se aprecia al ubicarselas en el contexto global de las relaciones entre licenciante y
licenciatario; tal el caso cuando el motivo por el que se concede la licencia es que el
licenciatario ha acordado adquirir ciertos insumos del licenciante, que seran
identificados con la marca licenciada. El caracter gratuito de la licencias resulta de
conceder derechos de uso sobre la marca sin que existan obligaciones equivalentes de

parte del licenciatario.

3.2.6.3 Licencias restringidas e ilimitadas

La licencia otorgada por el titular de una marca puede concederse respecto de la
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totalidad de los derechos con que éste contare en relacion con las marcas objeto del

contrato, o bien extenderse con ciertas limitaciones. Asi, la licencia puede concederse

unicamente respecto de cierto territorio, o en relacion con determinadas mercaderias

3.2.7 Obligaciones de las partes:

3.2.7.1 Licenciante

Autorizar el uso de la marca, ya sea que esta revista un caracter exclusivo o
no.

Mantener en pleno vigor y efecto el registro de la marca, asi como solicitar la
renovacion del registro de la marca y anotar ante el Registro de Propiedad
Industrial todos los cambios que se susciten en su persona o respecto de ella.
Entablar las correspondientes acciones contra los terceros que violen el
derecho sobre la marca licenciada, asi como ejercitar el eficaz control de la

calidad.

3.2.7.2 Licenciatario:

Mantener un adecuado y uniforme uso de las marcas, conservando la
identidad marcaria.

Cumplir las medidas de control de calidad establecidas por el licenciante.
Poner en conocimiento al licenciante de determinados eventos que se han
producido, que pueden constituir posibles infracciones al derecho de la marca.
Mantener e incrementar el prestigio de la marca licenciada.

Efectuar el pago de la contraprestacion exigida por el licenciante.
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3.2.8 Principales clausulas del contrato
De manera general se plantea que estos contratos pueden contener las
disposiciones relativas a los aspectos siguientes:
e Identificaciéon de las partes

e Preambulo

e Objeto del contrato

e Definiciones

e Especificaciones de las marcas

e Derechos concebidos

e Uso de la marca

e Control de calidad

e Entrada en vigor, vigencia y terminacién
e Promocién y publicidad

e Mantenimiento o estado legal de los derechos
e Remuneracién

e Responsabilidades y garantias

e Infraccion de los derechos

e Notificaciones

e Fuerza mayor

e Solucion de controversias
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Por su importancia se ahondara en las siguientes clausulas:

- Definiciones: En este apartado se hace necesario que se precisen determinados
términos y expresiones de una manera uniforme a través de todo el documento. Con lo
cual se aclaren las ideas, se delimite la extension de los términos y se puedan evitar
controversias innecesarias en el futuro. Las palabras o expresiones clave que deben
definirse son usualmente las que se utilizan de manera repetida en el texto. Asi sera
importante definir las marcas y los productos o servicios que la licencia comprende y el

territorio para el cual se concede.

- Generales de las marcas objeto de la licencia: Dentro de este apartado se debera
consignar el numero de registro de la marca o las marcas sobre las cuales se van a
ceder los derechos de uso; su denominacion, o su reproduccion. La lista de productos o
servicios que cada uno de los registros comprende puede anexarse al documento o
pueden anexarse los certificados de registro para cada una de las marcas objeto de la

licencia.

- Derechos concedidos: El documento debera contener una clausula donde se
expresen los derechos que se le conceden al licenciatario, por ejemplo: producir, usar,
comercializar, vender, o una combinacion de los anteriores; y si estos son a titulo
oneroso o gratuito. Se debe especificar la categoria de la licencia de que se trata: si
esta comprende o no la totalidad de los productos o servicios para los que esta
registrada la marca; si el titular de la marca se obliga a no conceder licencias ulteriores
a terceros en el mismo territorio que contractualmente se le reservo al licenciatario, e

incluso si el licenciante puede ademas hacer uso de la marca en ese propio territorio o
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no; si el licenciatario puede a su vez conceder sublicencias y si el licenciante en este
supuesto podra influir en la seleccién del sublicenciatario. Se debe hacer referencia
expresa de que bajo ningun concepto se permitira el uso de la marca si este dana su
prestigio, incluido los usos que puedan ser considerados obscenos, o que contravengan
las disposiciones legales. Debe describirse la esfera de actividad de la marca, o sea, la
manera en que se va a dar a conocer la misma, y los canales de distribucion que se
utilizaran, lo cual puede hacerse especificando que los productos comercializados con
la marca licenciada pueden ser vendidos a usuarios especificados. La esfera de
actividad puede influir directamente en el monto de la remuneracién a pagar. Dentro de
este apartado igualmente se definiria el territorio para el cual se concede el derecho a
usar la marca. En el supuesto en que se desee limitar por parte del licenciante el
volumen de produccion de los productos a comercializar con la marca objeto de licencia

se debera exponer esta cuestion.

- Uso de la marca: El uso de la marca es muy importante ya que en muchas
legislaciones se requiere que la marca sea usada para mantener el registro. Si la marca
no es usada en correspondencia con la manera en que aparece registrada puede ser
objeto de cancelacion. Asi se debera establecer el método de utilizacion de la marca
en, o en relacion, con el producto, por ejemplo establecer la grafia, el color y el tamafio
de la marca, asi como su ubicacion en el producto; por o que en ocasiones sera
aconsejable anexar copias de la marca registrada a los efectos de definir los colores a
utilizar y sus cédigos respectivos. Puede ser igualmente aconsejable que se estipule la
obligaciéon de informar a los consumidores sobre la existencia del contrato, lo cual

puede hacerse en el embalaje de los productos o en los plegables de ventas.
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- Control de la Calidad: El valor de la marca registrada estara en correspondencia, en
gran medida, con la calidad de los productos o de la prestacidon de los servicios que la
misma ampara. Por esto un adecuado control de la calidad es esencial en aras de
mantener el prestigio de la marca. Dentro de esta clausula se establecera la obligacion
para el licenciatario de cumplir con los estandares de calidad del licenciante, a estos
efectos puede anexarse al contrato los parametros de calidad con que éste debe
cumplir. Se deberan definir ademas las facultades del licenciante en aras del control de
la calidad, estas pueden ser controlar, supervisar y aprobar la calidad de los productos,
y la manera en que este realice las mismas, asi como la revisién de los rétulos, envases
o catalogos que contengan la marca; se establecera de igual manera la obligacion del
licenciatario de permitir el examen de los productos y el acceso a los locales de
almacenamiento por el licenciante. Se prevera ademas las consecuencias de la
insuficiente calidad de los productos o servicios prestados, lo cual incluira las medidas y
sanciones que se impondran al licenciatario, la manera en que se establecera la
comunicacién entre las partes al respecto, y cual sera el destino de los productos cuya
calidad sea insuficiente, Incluso esta puede ser una causa de terminacion del contrato
como consecuencia del incumplimiento, procediendo entonces una indemnizacién por
dafios y perjuicios a favor del licenciante. Mantenimiento o estado legal de los
derechos: constituye una obligacion del licenciante mantener la eficacia del registro de
la marca licenciada, asi se debera prever que a este le correspondera solicitar la

renovacion de los registros y pagar las tasas correspondientes.

- Remuneracién: Constituira la obligacion principal para el licenciatario como

contraprestaciéon a las facultades de uso concedidas por el licenciante; asi en el

79


http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml

contrato se debera regular en detalle lo referente a la remuneracién, a los periodos en
que debera hacerse efectiva y a las consecuencias cuando no se ha hecho efectivo el
pago en el periodo pactado. Asi puede estipularse el pago de una regalia la cual puede
estar basada en la cantidad de productos vendidos, en el precio de venta; pueden
establecerse regalias minimas que le permitan al licenciante tener la garantia de recibir
una determinada suma de dinero independientemente del éxito comercial del
licenciatario. La remuneracion puede basarse igualmente en una suma global o a tanto

alzado.

- Infraccion de los derechos: Se debera de incluir una clausula sobre "Infraccién de
los Derechos", donde el licenciante manifieste su consentimiento o no para que el
licenciatario pueda ejercer la accion legal correspondiente ante una posible violacién
por si. En el supuesto de que el licenciante no otorgue su consentimiento se debera
establecer que el licenciatario comunique inmediatamente al licenciante cualquier
posible infraccion en aras de que éste pueda ejercer la accion legal. Puede estipularse
en el contrato ademas que si el licenciante por su parte no ejerce la accion dentro de un
periodo determinado de tiempo pueda el licenciatario ejercer la accién por si. Se podra
prever que el licenciante garantice al licenciatario que el uso de la marca licenciada no

infringe derechos de terceros en un determinado territorio.

3.2.9 Requisitos del contrato

En la Ley de Propiedad Industrial (Decreto 57-2000) en el Articulo 45, reformado
por el Articulo 44 del Decreto 11-2006 se establece: “Licencia de uso de marca: El

titular del derecho sobre una marca registrada puede conceder la licencia a un tercero
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para usar la marca. El contrato de licencia debe constar por escrito; si es otorgado en

idioma distinto al espanol, el documento debera ser debidamente legalizado y contar

con traduccion jurada. Salvo estipulacién en contrario que conste en el contrato de

licencia, seran aplicables las siguientes normas:

El licenciatario tendra derecho a usar la marca durante toda la vigencia de su
registro, incluidas sus renovaciones, en todo el territorio del pais y con
respecto a todos los productos o servicios para los cuales estuviere registrada
la marca;

La licencia no podra ser cedida por el licenciatario, quien tampoco podra
otorgar sublicencias y no sera exclusiva, pudiendo el titular otorgar otras
licencias;

El licenciatario exclusivo podra ejercer en nombre propio las acciones legales
de proteccién de la marca, como si fuera el titular de la misma; y

Cuando la licencia se hubiere concedido como exclusiva, el titular no podra
conceder otras licencias en el pais para la misma marca, para los mismos
productos o servicios, ni podra usar por si mismo la marca en el pais respecto

de esos productos o servicios.”

El Articulo 46 reformado por el Articulo 45 del Decreto 11- 2006 establece

“Inscripcién de la licencia: No se exige inscribir las licencias de una marca para

establecer la validez de la licencia, para afirmar los derechos sobre una marca o para

otros efectos. Si se elige inscribir la licencia de uso, la solicitud podra ser presentada

por el titular de la marca o por el licenciatario y debera contener:
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e El nombre, razén social o denominacion del propietario y del licenciatario y su
domicilio;

e La marca o marcas objeto de la licencia e indicacién de sus registros;

e El plazo de la licencia, si lo tuviere;

e Indicacién de si la licencia es exclusiva o no, y las condiciones, pactos o

restricciones convencidas con respecto al uso de la marca; y

e Resumen de los arreglos relativos al control de la calidad.
A la solicitud debera acompafarse una copia del contrato de licencia o un resumen del
mismo, firmado por las partes, que contenga la informacién a que se refiere el parrafo
anterior, y el comprobante de pago de la tasa correspondiente. Si el contrato de licencia
o el resumen del mismo no hubiere sido otorgado en Guatemala, el documento debera
estar debidamente legalizado y con traduccion jurada al espafiol, si fuere el caso.
El contrato de licencia podra contener disposiciones que aseguren, por parte del titular,
el control de la calidad de los productos o servicios que son el objeto de la misma, de
ser el caso.
Al pedido de cualquier persona interesada y previa audiencia al titular del registro de la
marca y al licenciatario por el plazo comun de quince dias, el juez competente podra
prohibir el uso de la marca por el licenciatario cuando, por defecto de un adecuado
control de calidad o por algun abuso de la licencia, ocurriera o pudiera ocurrir confusion,
engafo o perjuicio para el publico consumidor.
En lo que se refiere a la materia regulada por esta ley, los contratos de franquicia

también se regiran por las disposiciones de este capitulo.
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En el Articulo 47 reformado por el Articulo 46 del Decreto 11- 2006 se dispone:
“Tramite de la solicitud: Si la solicitud de inscripcién de traspaso, cambio de nombre o
licencia de uso cumple con los requisitos legales, el Registro, dictara resolucion
ordenando que se haga la correspondiente anotacion en los registros y en las
solicitudes de las marcas afectadas y emitira un edicto que debera publicarse a costa
del interesado una vez en el Diario Oficial. Hecha la publicacién, el Registro entregara
al interesado una certificacion que acredite la inscripcion correspondiente.

En el caso de una solicitud de inscripcion de licencia de uso, confirmado el hecho de
que se ha cumplido con los requisitos legales, el Registro procedera a realizar la

inscripcion y a emitir el certificado correspondiente”.

3.2.10 Oposicion al contrato

Guatemala, como parte del Convenio de Paris para la proteccion de la propiedad
industrial, se comprometi6 a promover en su legislacion interna los mecanismos
necesarios para reconocer y proteger efectivamente los derechos de los inventores y
creadores de modelos de utilidad y disenos industriales y los de los titulares de marca

de fabrica o de comercio.

En la ley de Propiedad Industrial se exige que para que la licencia de uso de
marca surta efectos frente a terceros debe inscribirse en el Registro de la Propiedad
Intelectual. Ademas, el Articulo 45 literal ¢ indica “Si la licencia estuviere inscrita, el
licenciatario exclusivo podra ejercer en nombre propio las acciones legales de

proteccion de la marca, como si fuera el titular de la misma.”
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Esto concuerda con lo que establece el Articulo 179 “Salvo expresa estipulacion
contractual en contrario, el licenciatario exclusivo podra promover las acciones
judiciales establecidas en esta ley con el objeto de proteger sus derechos como tal.

Si el contrato de licencia no autoriza al licenciatario para actuar judicialmente, éste
podra iniciar las acciones respectivas si comprueba haber requerido al titular del
derecho que las ejerciera y que han transcurrido mas de dos meses, contados a partir
de la fecha del requerimiento, sin que se hubiesen promovido. No obstante, antes de
transcurrir ese plazo el licenciatario podra solicitar y obtener las providencias
precautorias establecidas en esta ley.

El titular del derecho infringido podra en cualquier tiempo apersonarse en el proceso

iniciado por el licenciatario.”

3.2.11 Cancelacién

En la Ley de Propiedad Industrial en el Articulo 46 cuarto parrafo se norma: “A
pedido de cualquier persona interesada y previa audiencia al titular del registro de la
marca y al licenciatario por el plazo comun de quince dias, el juez competente podra
prohibir el uso de la marca por el licenciatario cuando, por defecto de un adecuado
control de calidad o por algun abuso de la licencia, ocurriera o pudiera ocurrir confusion,

engafo o perjuicio para el publico consumidor.”
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CAPITULO IV
4. Similitudes y diferencias del contrato de franquicia y del contrato de licencia de

uso de marca

La franquicia es un contrato en virtud del cual un fabricante, o mas en general, un
prestador de servicios que se llama franquiciante (concedente) da a un comerciante
independiente llamado franquiciatario (concesionario), a explotar o a comercializar una
marca de un determinado producto o de un servicio, comprometiéndose, ademas, a
asistirlo en la organizacion, en la formacion, en las técnicas de comercializacion, etc.,

mediante el pago de un precio.

Lo caracteristico del contrato de licencia es que una persona propietaria de una
patente de invencién o de una marca (licenciante) autoriza a otra, generalmente de
distinta nacionalidad (licenciatario), para que la use y registre en su ambito geografico
en forma exclusiva, pero sin desprenderse de su propiedad. Se trata, en general, de dar
la férmula de una produccion a otra persona para que también la fabrique; de autorizar

la explotacién por una de las partes de la invencion patentada por la otra.

La licencia engendra para el licenciatario, esencialmente, obligaciones a nivel
técnico de la produccion a que se refiere la marca o patente. Se apunta a poner en
ejecucion el invento en las mismas condiciones técnicas que el producto original, pues

el licenciatario no puede alterar el procedimiento.
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Como se aprecia el contrato de licencia tiene un contenido que lo aparta del
contrato de franquicia, o que no impide que vayan juntos. Es frecuente en los casos en
que el franquiciatario debe producir por si mismo los productos o servicios objeto de la
distribucion y el franquiciante tiene la propiedad industrial sobre los mismos. El titular o
duefio de la patente deja de tener el monopolio absoluto sobre ésta y habilita al
franquiciatario para ponerla en circulacion, o dejar caer en el mercado de su zona, la
produccion protegida por la misma. Cuando opera la figura el franquiciante despliega
especial cuidado en vigilar que el producto que se vende o el servicio que se presta se
ajuste rigurosamente a las técnicas y procedimientos contenidos en la formula
resguardada por la patente. Esto se consigue, mediante una formacién adecuada del
franquiciatario y de su personal y valiéndose de un servicio de inspeccidon que controla

regularmente su establecimiento.

Los dos contratos surgen en paises industrializados, siendo la franquicia un
contrato considerado desde épocas antiguas como sindbnimo de privilegio, que fue
utilizada para la distribucién y venta de productos, por empresas estadounidenses;
posteriormente los paises de Ameérica Latina adoptan el movimiento de franquicia
utilizandolo como un contrato; debido al impacto econdmico comercial que éste
presentaba. No siendo una excepcion Guatemala, aunque en la actualidad este
contrato no encuentra una regulacion especifica en nuestro ordenamiento juridico.

De igual forma el contrato de licencia de uso de marca tuvo sus inicios en paises
industrializados, siendo implementado en el ordenamiento juridico de cada pais, en

Guatemala fue reconocido por primera vez por el Convenio Centroamericano para la
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Proteccion de la Propiedad Industrial y en la actualidad por la Ley de Propiedad

Industrial Decreto 57-2000 del Congreso de la Republica.

Por lo anteriormente expuesto, encontramos la diferencia: El contrato de
franquicia carece de fundamento legal, toda vez que no se encuentra regulado de forma
especifica en nuestro ordenamiento juridico; mientras que el contrato de licencia de uso
de marca encuentra su fundamento en el Decreto 57-2000 Ley de Propiedad Industrial.

Ademas al estudiar las definiciones de éstos contratos, se observa que el
contrato de franquicia incluye la funcién del contrato de licencia de uso de marca,
permitiendo al franquiciatario explotar la marca, siempre y cuando siga las directrices
establecidas o métodos designados por el franquiciante; mientras que en la licencia de
uso de marca unicamente se cede el derecho a explotar la marca conforme las

estipulaciones contenidas en el contrato.

Debido al origen del contrato de franquicia, es de ahi donde se desprende el
nombre que se le da a los elementos personales de este contrato y en consecuencia
que se denomina franquiciante a la persona que otorga el uso de la franquicia, para la
comercializacién de una marca o de un servicio, y se denomina franquiciatario a quien
obtiene la franquicia para la comercializacién de bienes o servicios objetos pagando
una remuneracion por el uso de esta. La franquicia presenta una similitud con el
contrato de licencia de uso de marca debido a que en esta figura juridica contractual se
presentan dos elementos personales el licenciante que es quien cede el derecho a la

explotacion de la marca y el licenciatario que paga por el derecho al uso de la marca.

87



Ambos contratos para su perfeccion y vigencia, deben de contar con dos partes
para su realizacion. El contrato de franquicia por carecer de regulacién especial, no
presenta mayores formalismos para su celebracion, por ello esta sujeto a la libre
comercializacién, respetandose el principio de buena fe que rige al comercio y si éste
va a surtir efectos en Guatemala debera estar escrito en espafol, de igual forma se
hace alusion al contrato de licencia de uso de marca que debido a la poca formalidad

que se contiene la Ley de Propiedad Industrial estara sujeto a la mencion anterior.

El contrato de franquicia tiene como elemento real, la existencia de una marca, la
concesion para utilizarla y la transmision de conocimientos basicos para su explotacion;
de igual forma la licencia de uso de marca requiere la existencia de una marca y la
permision de la explotacion de la misma; en ambos casos debe existir como una
contraprestaciéon el pago para la utilizacion de la marca, radicando la diferencia en que
en la franquicia se deben hacer pagos continuados (regalias) para seguir utilizando

dicho contrato.

El contrato de franquicia de acuerdo a las doctrinas modernas es calificado como
un contrato de colaboracion empresarial, llevandose a cabo entre distintas empresas
independientes que persiguen un fin comun, el cual es logar el desarrollo de sus
negocios en forma eficaz, es decir que buscan un desarrollo independiente, pero a la
vez es una estabilizacién global en el comercio y para ello el franquiciante somete al
franquiciatario a dos elementos: 1. Brindarle una técnica empresarial, para asegurar con

ello el éxito de la franquicia que éste tiene a su cargo, 2. El producto marca que goza de
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una fama y nombre en el mercado. Ambos elementos enmarcan entonces un éxito

futuro para el franquiciatario, como para la franquicia que éste utiliza.

El contrato de licencia de uso de marca encuentra su sustento en la persona del
licenciante, ya que si éste otorga el contrato de forma exclusiva, podra el licenciatario
hacer valer sus derechos erga onmes y de lo contrario s6lo podra hacerlos valer ante él

que le otorgo la explotacion de la marca.

Ambos contratos coinciden con las siguientes caracteristicas:
e Consensual
e Bilateral
e De adhesion
e De colaboracion

e De tracto sucesivo

Por otra parte difieren en el sentido de que el contrato de franquicia es atipico;
mientras que el de licencia de uso de marca se encuentra regulado en el Articulo 45 de

la Ley de Propiedad Industrial.

Ademas ambos contratos difieren totalmente en su clasificacion, siendo las
franquicias:

e De servicios

e Piloto

e Distribucion;

89



Mientras que la clasificacion de las licencia de uso de marca:
e Simple y exclusivas
e Onerosas y gratuitas

e Restringidas e ilimitadas.

En la actualidad es el contrato de franquicia el que mayor auge ha cobrado en
nuestro pais, debido al crecimiento comercial a nivel internacional que ha presentado.
Existen compaiias que desde los afios 70 han implementado esta técnica en nuestro
pais, siendo los primeros Pizza Hut y Mc’Donalds, pero de igual forman existen
companias nacionales como Pollo Campero, que han optado por este sistema para
expandirse desde de los anos 90, y les han traido grandes ganancias; por lo que cada
vez son mas las empresas guatemaltecas que invierten en la comercializacion de sus

productos y servicios en el extranjero por medio de franquicias.

El mercado mas avanzado en franquicias en la region es Guatemala, donde
operan 200 cadenas. El futuro es realmente prometedor pues 90 por ciento de las
franquicias nacidas en Centroamérica han sido creadas con consultoria experta,
profesional y verdadera clase mundial y ello ha permitido, no ahora, sino desde hace
mas de diez afios que se esté logrando éxito ejemplar. Uno de los logros mas
importantes en nuestro pais es que se ha constituido oficialmente la Asociacion

Guatemalteca de Franquicias (AGF).
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CONCLUSIONES

Destaca el potencial que tiene Guatemala como mercado para instalar
franquicias, ya que existe margen para desarrollar nuevos conceptos tanto de
productos como de servicios. El desarrollo de este mercado en el pais responde
a patrones tipicos de la evolucion de este sector en cualquier mercado

internacional.

El contrato de franquicia carece en nuestro ordenamiento juridico de regulacion
alguna, por lo que es considerado un contrato atipico, no presentando esto un
impedimento ya que la evolucién del derecho mercantil y el trafico comercial se

rigen por las costumbres comerciales y poco formalismo.

Como una alternativa de comercializacion surge el contrato de licencia de uso de
marca como institucion juridico-econdmica que resguarda el derecho a la

actividad inventiva y el desarrollo industrial del hombre.

El contrato de licencia de uso de marca, es un contrato regulado por nuestro
ordenamiento juridico, en la Ley de Propiedad Industrial (Decreto 57-2000), cuya
funcion es la adquisicion de una marca, para su explotacion; a cambio de un

pago por ese uso.

La franquicia tiene una vinculacion importante con la licencia de uso de marca,

pero no deben confundirse. La franquicia supone el otorgamiento de una licencia,
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la prestacion de servicios y de asistencia técnica con la finalidad de que el
franquiciatario venda algun producto y/o servicio de acuerdo a lo sefalado por el

franquiciante, y la licencia solo implica el derecho de explotacién de una marca.

El contrato de licencia puede subsistir independientemente de que se celebre un

contrato de franquicia. En la franquicia la licencia es integrante del negocio

juridico, sin que por ello se convierta en un contrato accesorio.
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RECOMENDACIONES

Es recomendable que al momento de la negociacion de un contrato de
franquicia, el franquiciante opte por estipular lo referente a la licencia de uso de
marca en un documento independiente a aquel, para la proteccidn de la
confidencialidad de las técnicas, conocimientos y procedimientos del primer

contrato.

Que las autoridades de las facultades de ciencias juridicas y sociales
implementen en los cursos de Derecho Mercantil estudios de los contratos

comerciales atipicos de mas auge a nivel internacional.

Este tipo de negocios es una buena oportunidad para desarrollar las empresas,
si se desea establecer una franquicia lo primero que debe hacer el
franquiciatario, es una auto-evaluacion como inversionista para determinar

preferencias, capacidad financiera y qué objetivos se pretende alcanzar.

Es aconsejable que el Registro de la Propiedad Intelectual implemente un

sistema computarizado moderno de busqueda y acceso a informacion de las

marcas que cuentan con registro.

Es recomendable que al momento de celebrarse un contrato de licencia de uso

de marca se verifique la autenticidad del derecho del propietario para la
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explotacion y uso de la marca por parte del licenciatario para evitar posteriores

conflictos.

. El Registro de la Propiedad Intelectual debe de contar con un registro especifico

que lleve el control de las licencias de uso de marca.
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ANEXO |

Modelo de contrato de franquicia

En la ciudad de Guatemala el siete de septiembre de dos mil siete, Ante Mi ----- ,
Notaria, comparece el sefior Carlos Enrique Pineda Carrillo, de treinta afios de edad,
soltero, guatemalteco, abogado y notario, de este domicilio, quien se identifica con la
cédula de vecindad numero de orden A guién uno y de registro cuarenta mil (A-1
40,000) extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala, departamento de Guatemala,
quien comparece en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la
entidad mercantil XX, (en adelante la FRANQUICIANTE), calidad que acredita con el
Acta Notarial que contiene su nhombramiento autorizada en esta ciudad el treinta de abril
de dos mil dos por la infrascrita notaria, y que se encuentra inscrita en el Registro
Mercantil al numero diez (10), folio veinte (20), del libro treinta (30) de auxiliares del
comercio; y el sefior Juan Carlos Diaz Gutiérrez, (en adelante el FRANQUICIATARIO)
de cuarenta afos de edad, casado, guatemalteco, administrador de empresas, de este
domicilio, quien se identifica con la cédula de vecindad numero de orden A guién uno y
de registro cien mil (A-1 100,000) extendida por el Alcalde Municipal de Mixco,
departamento de Guatemala. Hago constar: a) Que la representacion que se ejercita es
suficiente conforme a la ley y a mi juicio para el otorgamiento del presente contrato. b)
Que los comparecientes me aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos
civiles y que por el presente acto acuerdan celebrar CONTRATO DE FRANQUICIA
COMERCIAL de conformidad con los siguientes lineamientos: SECCION 1:
MANIFESTACIONES 1.1. Que la FRANQUICIANTE ha adquirido experiencia vy

habilidad en el desarrollo, apertura y operacion de locales de tintorerias de limpieza en
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seco, lavado con agua y planchado, segun su propia y original técnica (en adelante EL
SISTEMA). 1.2. Que la FRANQUICIANTE estd autorizada a hacer uso de la marca,
marcas de servicio y nombres comerciales que identifican y son parte del sistema y su
método operativo. Por lo tanto, el FRANQUICIATARIO conoce que es una marca
legalmente registrada a nombre de la FRANQUICIANTE. 1.3. Que el
FRANQUICIATARIO es un comerciante interesado en desarrollar su propio negocio de
tintoreria de limpieza en seco con toda la variedad de servicios ofrecidos por la
FRANQUICIANTE bajo el SISTEMA. EI FRANQUICIATARIO declara haber conocido el
SISTEMA con antelacion a la celebracion del presente contrato, encontrandolo
satisfactorio para desarrollar sus fines y objetivos propios. 1.4. Que el
FRANQUICIATARIO no tiene relacion ni vinculacién societaria alguna con la
FRANQUICIANTE. 1.5. Que el FRANQUICIATARIO entiende y reconoce que todo
detalle del sistema es importante para la FRANQUICIANTE a los efectos de desarrollar
y mantener normas elevadas y uniformes de calidad, servicio, imagen y técnicas para
aumentar la demanda por los servicios y productos de la FRANQUICIANTE, proteger y
mejorar la reputacién y el prestigio del SISTEMA. 1.6. Que el FRANQUICIATARIO
conoce que es una marca registrada por la entidad mercantil XX. SECCION 2: DEL
OTORGAMIENTO DE LA FRANQUICIA 2.1. La FRANQUICIANTE otorga al
FRANQUICIATARIO una franquicia comercial para operar un local de tintoreria y
servicio de limpieza en seco bajo el nombre ----- marca registrada, usando el sistema de
franquicias comerciales y su método operativo. 2.2. A partir de la entrada en vigencia
del presente contrato, la FRANQUICIANTE le otorga al FRANQUICIATARIO el derecho
a usar los letreros y designaciones en relacién con el local acordado. 2.3. Sélo en

relacion con el presente contrato, la franquicia incluye el derecho de uso de la marca
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----- . 2.4. La FRANQUICIANTE proveera sin cargo ciertos elementos publicitarios y
promocionales. EI FRANQUICIATARIO debera acondicionar el local, decorarlo y
equipararlo de acuerdo con las pautas del manual técnico o de descripcion del local de
la franquicia (en adelante EL MANUAL). 2.5. La FRANQUICIANTE se abstendra de
suministrar franquicias del mismo rubro a terceros que se encuentren en el ambito
territorial de la franquicia y en un radio de 50 (cincuenta) kilbmetros, excepto en caso de
incumplimiento de los términos del presente contrato. 2.6. EI FRANQUICIATARIO se
compromete a no aprovisionarse de suministros, insumos, maquinas o productos que
no provengan de la FRANQUICIANTE. Se entendera por suministros a las perchas,
bolsas, cartones, contramarca del pantalén, y todo otro elemento necesario para
cumplir con el servicio. EIl FRANQUICIANTE se reserva el derecho de indicar la marca
o la especificacion de los productos a utilizar en ciertos casos y la facultad de dejar al
FRANQUICIATARIO la eleccion del proveedor de los mismos. EI FRANQUICIATARIO
se compromete a poseer un stock minimo de los elementos mencionados
precedentemente. SECCION 3: DE LA DURACION DEL CONTRATO 3.1. La
franquicia comercial se otorgara por un término de seis afos, contados a partir de la
fecha en que comience a funcionar el local del FRANQUICIATARIO. 3.2. A partir del
vencimiento del plazo mencionado en la clausula anterior, la FRANQUICIANTE se
reserva el derecho de ofrecer al FRANQUICIATARIO la oportunidad de continuar el
negocio por otros 6 (seis) afios mas. La FRANQUICIANTE debera comunicarle al
FRANQUICIATARIO que podra hacer uso de dicha opcion 90 (noventa) dias antes del
vencimiento de los 6 (seis) afos. En caso de no existir la notificaciéon descripta
precedentemente, se dara automaticamente por finalizado el presente contrato. La

continuacion del contrato estard sujeta a las siguientes condiciones: i) Que el
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FRANQUICIATARIO haya notificado por escrito a la FRANQUICIANTE la voluntad de
ejercer la opcion de continuar como FRANQUICIATARIO con una antelacion no menor
a 4 (cuatro) meses a la expiracion del plazo del contrato. ii) EI FRANQUICIATARIO
debera abonar un tercio de lo estipulado en concepto de ingreso en la Seccion 6
referente a pagos. SECCION 4: DE LOS SERVICIOS INICIALES SUMINISTRADOS
POR La FRANQUICIANTE 4.1. La FRANQUICIANTE se obliga a aprobar el local
elegido si el mismo cumple con todas las normas establecidas en el manual operativo.
4.2. La FRANQUICIANTE se compromete a participar en el disefio y en el equipamiento
del local, guiando al FRANQUICIATARIO a través de especificaciones técnicas vy
aportando el beneficio de su experiencia en el negocio. Asimismo, la FRANQUICIANTE
se obliga a poner a disposicion del FRANQUICIATARIO toda la asistencia necesaria
para que éste pueda realizar con éxito las operaciones de apertura y puesta en marcha
del local de acuerdo con los requisitos establecidos en el SISTEMA. 4.3. Con
anterioridad al comienzo de la prestacion del servicio por parte del
FRANQUICIATARIO, Ila FRANQUICIANTE debera poner a disposicion del
FRANQUICIATARIO o del representante que éste designe, un programa de
entrenamiento para que el personal de éste adquiera los conocimientos necesarios en
relacién con la operacion del SISTEMA. 4.4. La FRANQUICIANTE se compromete a
asistir al FRANQUICIATARIO en el desarrollo de controles y registros financieros,
politica de personal, métodos de produccion y fuentes de suministros para un mejor
funcionamiento de la franquicia. 4.5. La FRANQUICIANTE debera poner a disposicion
del FRANQUICIATARIO toda la asistencia técnica necesaria para que éste pueda
efectuar las operaciones de apertura y puesta en marcha del local de acuerdo con los

requisitos del SISTEMA. 4.6. La FRANQUICIANTE debera coordinar el programa de
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publicidad para la inauguracién del local del FRANQUICIATARIO. A estos fines le
otorgara un kit de elementos publicitarios. SECCION 5: DE LOS SERVICIOS
PERMANENTES SUMINISTRADOS POR LA FRANQUICIANTE 5.1. La
FRANQUICIANTE se obliga a mantener una relacion continua de asesoramiento con el
FRANQUICIATARIO. Se entendera por asesoramiento a los fines de este contrato las
consultas en el area de comercializacién, las técnicas de venta y las operaciones
comerciales en general. 5.2. La FRANQUICIANTE se obliga a realizar los maximos
esfuerzos para mantener elevados y uniformes niveles de calidad, limpieza, apariencia
y servicio en todos los locales, sean propios o franquiciados, protegiendo y mejorando
de este modo SU reputacién y la demanda por los productos y servicios. 5.3. La
FRANQUICIANTE se compromete a entrenar a todo el personal que sea miembro del
primer plantel de trabajo del FRANQUICIATARIO, transmitiendo todos los
conocimientos necesarios para que el plantel de trabajo del FRANQUICIATARIO pueda
hacer uso del SISTEMA en forma adecuada. SECCION 6: DE LOS PAGOS 6.1.
Como contraprestacion por el otorgamiento de la franquicia comercial y en concepto de
ingreso al SISTEMA, el FRANQUICIATARIO se compromete a realizar un pago unico
de ----- . 6.2. EI FRANQUICIATARIO debera abonar, mediante un cheque a la orden en
concepto de ROYALTY mensual, el monto que resulte superior entre una suma fija de
----- o el equivalente al 3% (tres por ciento) de su facturacion neta del impuesto al valor
agregado. EI mencionado ROYALTY se abonara el dia quince del mes siguiente o el
primer dia habil subsiguiente si el dia fuese no laborable. 6.3. EI FRANQUICIATARIO
se obliga a abonar en la forma prevista en la clausula anterior un canon mensual fijo de
----- que se destinara a la creacion publicitaria. Asimismo, debera abonar ----- mensual

adicional de su facturacion neta del impuesto al valor agregado en concepto de

99



participacion en las operaciones nacionales de publicidad y un 1% (uno por ciento)
mensual. 6.4. El FRANQUICIATARIO se obliga a abonar en la forma prevista en la
clausula 6.2 un maximo del ----- mensual adicional de su facturacion neta del impuesto
al valor agregado, el que se destinara al mejoramiento del proceso de limpieza y
apoyatura. 6.5. Luego de expirar el término de los 6 (seis) meses de garantia, si el
FRANQUICIATARIO es visitado por un técnico con el objeto de proceder a la
reparacion de las maquinas, éste debera abonar el importe en cuestién mas los gastos
de traslado de los técnicos. 6.6. En el caso de incumplimiento por parte del
FRANQUICIATARIO, de Ilas obligaciones asumidas precedentemente, el
FRANQUICIATARIO se obliga a pagar los intereses sobre los montos en pagos a razén
del ----- mensual de interés punitorio sobre el monto de la factura, reservandose la
FRANQUICIANTE el derecho de reajustarlo en funcién de las fluctuaciones de las tasas
de inflacion y de interés en el mercado. Tanto los intereses moratorios como los
punitorios seran capitalizados mensualmente. SECCION 7: OBLIGACIONES DEL
FRANQUICIATARIO 7.1. El FRANQUICIATARIO se obliga a equipar, decorar y
amueblar, a su exclusivo costo, el local y su marquesina con todos los elementos
necesarios, observando las normas e indicaciones propuestas por la FRANQUICIANTE.
7.2. EI FRANQUICIATARIO se obliga a usar todos los materiales, suministros, bienes
descartables, uniformes, displays, muebles, letreros, equipos y métodos de disefio
descriptos por la FRANQUICIANTE, o en su defecto, aquellos de iguales caracteristicas
que se ajusten a las normas de calidad y especificaciones establecidas por el
FRANQUICIANTE al respecto. El flete de acarreo de los materiales solicitados sera
abonado por el FRANQUICIATARIO en todos los casos. EI FRANQUICIATARIO se

abstendra de usar o adquirir cualquier producto, insumo, material, suministro, bien
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descartable, uniforme, mueble, que no sea suministrado o permitido por la
FRANQUICIANTE. 7.3. El FRANQUICIATARIO debera mantener a su cargo el interior y
exterior de su local en él mas alto grado de limpieza, orden, pulcritud y reparacion,
segun lo determine la FRANQUICIANTE. Esta obligacion comprende a todo bien
mueble, marquesina, letrero, equipo de iluminacién y uniforme del personal que tenga
relacion con la explotacion de la franquicia. 7.4. El FRANQUICIATARIO debera
observar las indicaciones que emita la FRANQUICIANTE en referencia a las
condiciones de impresion y ubicacion de las marcas en la papeleria comercial que se
utilice en el local. 7.5. El FRANQUICIATARIO se obliga a llevar los libros y demas
asientos contables en legal forma de acuerdo a las normas legales vigentes. Asimismo,
ante el requerimiento de la FRANQUICIANTE o de la persona autorizada por éste,
debera entregar el importe de sus ventas al publico, exhibir las boletas de pago a
proveedores, servicios en general e impuestos municipales, provinciales o nacionales
que correspondieren. En tal sentido, la FRANQUICIANTE estara facultado para delegar
esta facultad de control en la persona que considere apropiada para ello. 7.6. A los
efectos de lograr la unificacion en el manejo de las relaciones laborales de todos los
locales y previo acuerdo entre las partes, el FRANQUICIATARIO se compromete a no
contratar servicios juridicos laborales en otro estudio juridico que no sea el propuesto
por la FRANQUICIANTE. EI FRANQUICIATARIO se obliga a seguir los lineamientos de
derecho laboral impuestos por dicho estudio juridico. 7.7. EI FRANQUICIATARIO
debera mantener su local abierto y en operacion normal durante 12 (doce) horas por
dia, durante 6 (seis) dias a la semana como minimo, durante los 12 (doce) meses del
ano. 7.8. EI FRANQUICIATARIO debera cumplir con todas las exigencias vy

habilitaciones municipales y/o provinciales o nacionales que correspondan. 7.9. El
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FRANQUICIATARIO no estara autorizado para poner en funcionamiento otros locales
con el nombre de ----- dentro o fuera del territorio de exclusividad ni podra ser titular de
franquicias o emprendimientos comerciales que comercialicen servicios similares que
compitan o concurran con su franquicia. Tampoco podra ser titular de locales que
posean elementos distintivos y decoraciones similares a las que utilice en el local. 7.10.
El FRANQUICIATARIO debera respetar los precios generales de venta, segun la lista
de precios que le otorgue la FRANQUICIANTE. No podra realizar descuentos o quitas,
salvo previa notificacion y posterior aceptacion por escrito de parte de la
FRANQUICIANTE. SECCION 8: DERECHOS DE LA FRANQUICIANTE 8.1. Con el
fin de preservar la validez e integridad de la marca registrada y de asegurar que las
normas y las especificaciones del SISTEMA sean correctamente empleadas en la
operacion del local, la FRANQUICIANTE o sus agentes tendran derecho a inspeccionar
el local del FRANQUICIATARIO. La FRANQUICIANTE, previa notificacion fehaciente
por escrito con 3 (tres) dias de anticipacion, estara facultado para requerirle al
FRANQUICIATARIO que retire cualquier elemento de la decoracién del local o equipos
que no se ajusten a las normas y especificaciones aplicables. 8.2. Si dentro de las 24
(veinticuatro) horas siguientes a la comunicaciéon por escrito requiriendo la debida
correccion de una falta en las medidas de sanidad e higiene, o si dentro de los 30
(treinta) dias siguientes a la comunicacion por escrito requiriendo las debidas
reparaciones, mantenimiento, correcciéon o pintura, el FRANQUICIATARIO no ha
corregido esa condicién o llevado a cabo las mismas, la FRANQUICIANTE podra fijar
una multa diaria equivalente a ----- por cada dia que el FRANQUICIATARIO se demore
en cumplir con sus obligaciones. 8.3. La FRANQUICIANTE y sus representantes tienen

el derecho a inspeccionar los libros y asientos contables originales pertenecientes al
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FRANQUICIATARIO. Si dicha inspeccidén revelara que las ganancias informadas por el
FRANQUICIATARIO a la FRANQUICIANTE son menores que las que surgen de la
inspeccion realizada, el FRANQUICIATARIO debera pagar a la FRANQUICIANTE la
diferencia entre el monto efectivamente abonado y el monto final resultante de la
inspeccion (basada en las estimaciones correctas de ganancias) mas los costos de la
inspeccion u honorarios contables aplicables y los intereses de las sumas adeudadas.
Tales pagos se haran sin perjuicio de otro reclamo que le corresponda a la
FRANQUICIANTE. 8.4. La FRANQUICIANTE podra rescindir el presente contrato, en
cualquier momento, en el caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas en el
presente contrato y/o sus respectivos anexos. 8.5. La FRANQUICIANTE tendra derecho
a utilizar un espacio dentro del local sub-alquilado por el FRANQUICIATARIO para
realizar actividades de publicidad con el objeto de encontrar nuevas personas
interesadas en la franquicia del sistema. SECCION 9: LICENCIA DE USO DE MARCA
9.1. El FRANQUICIATARIO entiende que la FRANQUICIANTE posee la licencia para
usar la marca registrada en forma exclusiva. La FRANQUICIANTE tiene el derecho de
operar y otorgar licencias a otros locales sobre las mismas marcas registradas, en los
términos y condiciones que estime convenientes, sin perjuicio de mantener la reserva
del territorio convenida precedentemente con el FRANQUICIATARIO. 9.2. Durante el
término del presente contrato y luego de la terminacién del mismo, el
FRANQUICIATARIO se compromete a no discutir, directamente o indirectamente, el
proceso de registro, validez de la constitucion y la propiedad de las marcas registradas.
9.3. Ningun derecho, titulo ni participacion en la marca registrada se transfiere al
FRANQUICIATARIO por el presente contrato, con excepcion del derecho de usar la

marca en los términos y condiciones establecidas en el presente contrato. 9.4. El
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FRANQUICIATARIO no podra entablar ninguna accién judicial ni administrativa que
ponga en peligro los derechos de la FRANQUICIANTE sobre las marcas registradas en
su nombre. EI FRANQUICIATARIO tendra la obligacién de notificar inmediatamente en
forma fehaciente a la FRANQUICIANTE si llegara a tener conocimiento de reclamos
efectuados por cualquier tercero que alegue que la marca registrada es directamente
confundible, causa confusién al publico o infringe una marca que éste ya hubiera
registrado con anterioridad. La FRANQUICIANTE tendra absoluta discrecion para iniciar
la defensa de su derecho o continuar con las acciones legales que estime
convenientes. Asimismo, el FRANQUICIATARIO se compromete a no registrar la marca
en otros lugares. SECCION 10: RESTRICCIONES A LAS ACTIVIDADES DEL
FRANQUICIATARIO 10.1. El FRANQUICIATARIO, sus socios o accionistas, en el caso
de que éste fuera una persona juridica, no estaran autorizados, directa o
indirectamente, por si mismos o por interpdsita persona o en conjuncion con otras
personas fisicas o juridicas a ser propietarios, a mantener una participacion accionaria,
a participar o tener un interés en las operaciones de una empresa que realice una
actividad sustancialmente similar al negocio que lleva a cabo, salvo que la
FRANQUICIANTE lo autorice en forma expresa por escrito. Esta prohibicién no se
aplicara en caso de que el FRANQUICIATARIO posea la propiedad o realice las
operaciones de otros locales ya en marcha al momento de la firma del presente. 10.2.
Por un periodo de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de terminacién del
presente y sin tener en cuenta la causal por la cual se puso fin al mismo, el
FRANQUICIATARIO, sus socios o accionistas en el caso de que éste fuera una
persona juridica, no podran: i) Desviar o intentar desviar negocios o clientes hacia otro

establecimiento en competencia o concurrencia con la FRANQUICIANTE. ii) Emplear o
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intentar emplear, induciendo directa o indirectamente a dejar su empleo, a una persona
qgue en ese momento esté operando, o sea empleada en otro local perteneciente a la
FRANQUICIANTE. iii) Publicar, divulgar, usar y/o copiar, en beneficio propio, o de otras
personas fisicas o juridicas, cualquier conocimiento o informacion concerniente a los
métodos del sistema de franquicia con respecto a su equipamiento, instalacion,
decoracion u operacion del que hayan sido comunicados al FRANQUICIATARIO, o de
los que el FRANQUICIATARIO haya tenido conocimiento en virtud de la
instrumentacion de los términos de este contrato. SECCION 11: SEGUROS 11.1. El
FRANQUICIATARIO se compromete a contratar un seguro de responsabilidad civil
frente a los dafos causados a terceros en una entidad aseguradora de primer nivel,
previa aprobacién por parte de la FRANQUICIANTE. Asimismo, se compromete a
asegurar la responsabilidad derivada por todos sus actos y sucesos ocurridos en el
ejercicio del comercio, a asegurar su stock y sus instalaciones contra los riesgos de
incendio, robo, inundaciones, roturas de cristales, y toda otra responsabilidad
emergente del ejercicio de las actividades descriptas en el presente. SECCION 12:
TERMINACION 12.1. Si el FRANQUICIATARIO incumplira el presente contrato, podra
la FRANQUICIANTE optar por la resolucién del mismo, sin necesidad de preaviso, en
los siguientes casos: i) Incumplimiento en la entrega de la declaracion de GANANCIAS
por parte del FRANQUICIATARIO a la FRANQUICIANTE, ya sea este incumplimiento
ocasionado por la falta de veracidad en la misma, o por no presentarla en el plazo
acordado. ii) Si el FRANQUICIATARIO es procesado por algun delito que perjudique la
imagen de la franquicia. iii) Si el FRANQUICIATARIO hace uso indebido de la marca, el
nombre, el emblema o las insignias cuya propiedad pertenece a la FRANQUICIANTE.

iv) Si el FRANQUICIATARIO o cualquiera de sus fiadores cayera en estado de
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insolvencia, se concurse o transfiera el fondo de comercio, o parte sustancial de sus
bienes, en beneficio de sus acreedores. v) Se solicite la quiebra del
FRANQUICIATARIO y éste lo consienta o no levante el pedido dentro de los 30 (treinta)
dias de solicitado el mismo. vi) Si el FRANQUICIATARIO es inhabilitado
comercialmente. vii) Si el FRANQUICIATARIO explotara un negocio de caracteristicas
similares al negocio objeto del presente contrato. viii) Si el FRANQUICIATARIO
efectuara practicas incorrectas que danaren la imagen del negocio. 12.2. El
FRANQUICIATARIO se compromete a pagar todas las sumas originadas en el periodo
anterior a la terminacion del presente contrato que le adeudare a la FRANQUICIANTE,
las cuales incluiran los dafios, gastos y costas en las que hubiera incurrido la
FRANQUICIANTE con motivo del incumplimiento del FRANQUICIATARIO. 12.3. Dentro
de las 24 (veinticuatro) horas de intimado a realizarlo, el FRANQUICIATARIO debera
cesar inmediatamente de usar todas las marcas, los manuales de operaciones, los
esloganes, los letreros y los simbolos registrados a nombre de la FRANQUICIANTE vy
que formen parte de la franquicia. 12.4. La FRANQUICIANTE, o sus agentes,
empleados y/o representantes, estaran autorizados, luego de haber efectuado la
intimacion previa, a retirar del frente del local el cartel o el letrero distintivo de la marca y
cualquier otro signo distintivo de propiedad de Ila FRANQUICIANTE. La
FRANQUICIANTE no sera responsable por los dafos ocasionados al
FRANQUICIATARIO o al local como resultado de dicho ingreso al local, retiro o cambio
de los mismos. 12.5. EI FRANQUICIATARIO devolvera de inmediato todos los
manuales de operaciones, planes, especificaciones y otros materiales que contengan
informacion preparada por la FRANQUICIANTE vy relativa a la operacion del sistema

franquicia. 12.6. Si el FRANQUICIATARIO adeudare sumas de dinero como
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consecuencia de la relacion de franquicia comercial nacida del presente contrato, la
FRANQUICIANTE podra tomar como parte de pago todos los bienes, maquinarias,
insumos y bienes de decoracion del local que estuvieran en posesion del
FRANQUICIATARIO para satisfacer el monto de su crédito. SECCION 13: RELACION
ENTRE LAS PARTES 13.1. El presente contrato no constituye al FRANQUICIATARIO
en agente, representante legal, socio, ni empleado de la FRANQUICIANTE. EI
FRANQUICIATARIO entiende que reviste el caracter de comerciante independiente y
que, de ningun modo, estara autorizado a celebrar ningun contrato, acuerdo, constituir
una garantia o representar por cuenta de la FRANQUICIANTE. SECCION 14:
CONTRATO "INTUITO PERSONAE" 14.1. La FRANQUICIANTE otorga la franquicia al
FRANQUICIATARIO tomando en consideracién para ello a su persona y antecedentes;
por lo tanto, no podra éste ceder total o parcialmente, en forma transitoria o
permanente, gratuita u onerosa, los derechos que le correspondan sobre la franquicia
sin el consentimiento expresado, por escrito de la FRANQUICIANTE. SECCION 15:
DIVISIBILIDAD 15.1. Si alguna disposicion de este contrato es considerada ilegal,
ineficaz o inoponible por un tribunal competente, esa decision no afectara ninguna otra
disposicion del presente contrato ni declarara invalidas, ineficaces o inoponibles las
restantes disposiciones. SECCION 16: CONTRATO INDIVISO 16.1. Este contrato
contiene enteramente el acuerdo entre las partes con respecto a las transacciones
contempladas en el presente, y reemplaza toda negociacion, representacion, garantia,
compromiso, propuesta y contrato, escrito u oral, anterior a la fecha del presente
contrato entre las partes. Ninguna renuncia, modificacion o reforma de alguna
disposicion de este contrato debera hacerse efectiva a menos que esté especificamente

hecha por escrito y debidamente firmada por las partes. SECCION 17:
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NOTIFICACIONES 17.1. Todas las notificaciones, requerimientos, demandas y otras
comunicaciones en relacion a este contrato deberan ser hechas por escrito y
entregadas personalmente o por carta, u otro documento o correo especial, en los
domicilios correspondientes y del previo conocimiento de las partes. 17.2. Cualquiera
de las partes puede cambiar su domicilio para las notificaciones aqui previstas, dando
aviso del nuevo domicilio, pero ningun cambio sera considerado hasta que sea
efectivamente recibido por la otra parte. En fe de lo cual, las partes suscriben el

presente contrato.
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ANEXO I
Modelo de contrato de licencia de uso de marca
En la ciudad de Guatemala el veinte de septiembre de dos mil siete, Ante Mi ----- ,
Notaria, comparece la sefiora Maria José Pineda Ramos, de treinta y siete afos de
edad, casada, guatemalteca, ingeniera industrial, de este domicilio, quien se identifica
con la cédula de vecindad numero de orden A guidn uno y de registro cuarenta y siete
mil (A-1 47,000) extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala, departamento de
Guatemala, quien comparece en su calidad de Representante Legal de PECF
Guatemala Sociedad Anénima, (en adelante la LICENCIANTE), calidad que acredita
con el Acta Notarial que contiene su nombramiento autorizada en esta ciudad el treinta
de mayo de dos mil por la infrascrita notaria, y que se encuentra inscrita en el Registro
Mercantil General de la Republica al numero dos (2), folio cuatro (4), del libro seis (6) de
auxiliares del comercio; y el senor Freddy Rene Castillo Mendoza, (en adelante el
LICENCIATARIO) de veintisiete afos de edad, soltero, guatemalteco, ingeniero
quimico, de este domicilio, quien se identifica con la cédula de vecindad numero de
orden A guién uno y de registro cien mil doscientos (A-1 100,200) extendida por el
Alcalde Municipal de Villa Nueva, departamento de Guatemala. Hago constar que la
representacion que se ejercita es suficiente conforme a la ley y a mi juicio para el
presente contrato. Los comparecientes me aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus
derechos civiles y que por el presente acto acuerdan celebrar CONTRATO DE
LICENCIA DE USO DE MARCA VINCULADO A LA POSESION DE UN
CERTIFICADO EN VIGOR DE GESTION FORESTAL SOSTENIBLE de conformidad
con los siguientes lineamientos: La LICENCIANTE es titular entre otras, de la marca

----- , Solicitada el veinte de mayo de dos mil y concedida el ocho de agosto de dos mil,
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la marca se encuentra libre de gravamenes y en vigor, se han satisfecho las tasas
legales establecidas. EI LICENCIATARIO manifiesta su interés en obtener la licencia de
uso de la marca antes mencionada, manifestando la LICENCIANTE su conformidad
bajo las estipulaciones del presente contrato. PRIMERA - Objeto de la Licencia El
objeto de este contrato es la concesion de la licencia de uso no exclusivo de la marca
----- . La citada marca consiste en un grafico compuesto por la figura caprichosa de dos
arboles dentro de un circulo, figurando en la parte inferior del mismo las siglas PEFC,
todo ello en color verde. Ira acompafiado por un numero de registro que se concede en
el momento de la Licencia y que es exclusivo del LICENCIATARIO. SEGUNDA -
Ambito de la Licencia El LICENCIATARIO, en virtud de la licencia otorgada en el
presente contrato, podra llevar a cabo el uso del grafico protegido por la marca
anteriormente descrita siempre y cuando posea el certificado de gestion o confirmacion
de participacion en una entidad Regional o de Grupo, segun los requisitos exigidos.
TERCERA - Forma de uso El logotipo acreditativo podra ser usado por el
LICENCIATARIO en la parte externa del producto comercializado y/o en sus impresos,
publicaciones, etc. No obstante, y dentro del uso delimitado en el presente contrato,
debera incluir en todos los carteles, folletos y documentos publicitarios en los que se
uso el logo PEFC el simbolo R de marca registrada y el numero de registro
proporcionado en exclusividad al LICENCIATARIO. El LICENCIATARIO tiene el deber
de gestionar el uso del logo como entidad solicitante, aclarando la imposibilidad de
utilizacién del mismo por parte de las entidades adscritas a Certificacion Regional o de
Grupo, si no es mediante la solicitud de una sublicencia individual dirigida directamente
a PEFC Guatemala. En cualquier caso, el logotipo PEFC tendra que ser reproducido

segun las medidas, colores y formas especificadas en el manual de normas de uso del
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logo suministrado al LICENCIATARIO. CUARTA - Ambito Territorial La licencia
otorgada mediante el presente contrato producira efectos en todo el territorio de
Guatemala. QUINTA - No Exclusividad Esta licencia es de caracter no exclusivo,
pudiendo la LICENCIANTE otorgar otras licencias a otra u otras personas fisicas o
juridicas que obtengan el certificado de gestién forestal o certificado de cadena de
custodia o confirmacion de participacion en cualquiera de ellos. El otorgamiento de esta
licencia no excluye el uso y explotacion de la marca por la LICENCIANTE para la
identificacion de todos los productos y servicios incluidos dentro del ambito de
proteccion de la marca. SEXTA - Duracién de la licencia La duracion de este contrato
de licencia de uso sera la misma que la duracién de la certificacion o confirmacion de
participaciéon emitida a favor del LICENCIATARIO. SEPTIMA - Precio y forma de pago
Se podra imponer una tasa por la utilizacion del logotipo licenciado. Las tasas de
utilizacién de la marca PEFC, conforme a las tarifas oficiales aprobadas por PEFC
Guatemala, podran ser consultadas en el Anexo Econdmico. Dichas tasas deberan
hacerse efectivas en el plazo maximo de un mes desde la recepcion de la factura
emitida por PEFC Guatemala. OCTAVA - Publicidad de titulares de certificacion El
LICENCIATARIO autoriza a la LICENCIANTE a la publicacion de su nombre, direccion,
numero de registro y actividades en todo tipo de publicaciones, incluidas las paginas
web de PEFC Guatemala, como poseedor de una certificacion de gestién forestal o
confirmacion de participacion en una entidad Regional o de Grupo y/o de la licencia de
uso del logo PEFC. A este respecto, la LICENCIANTE garantiza al LICENCIATARIO la
confidencialidad de otros datos correspondientes a su sociedad. NOVENA - Vigencia
de derechos La LICENCIANTE queda obligado a realizar todas las actividades

necesarias para conservar en vigor la marca licenciada y, en particular, se obliga al
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pago de las tasas registrales necesarias, asi como a la solicitud de renovacién cuando
proceda. El LICENCIATARIO reconoce la validez de la marca licenciada y la titularidad
de la misma a favor de la LICENCIANTE. Asi mismo, se compromete a no oponerse o
iniciar accion legal alguna contra la misma asi como a no solicitar en Guatemala o
cualquier pais tercero, marcas o signos similares o confundibles a la marca licenciada.
DECIMA - Defensa de la marca La LICENCIANTE queda obligada a realizar todas las
actividades necesarias para la defensa de la marca licenciada. En el supuesto de que el
LICENCIATARIO tenga conocimiento de cualquier violacidon o supuesta violacién de la
marca aqui licenciada o falsificacion o uso indebido de la misma, debera ponerlo de
inmediato en conocimiento de la LICENCIANTE, a la que prestara toda la informacion y
colaboracion necesaria en el caso de que se decidiera iniciar acciones legales. La
legitimacion para el ejercicio de las acciones sera la que establezca la ley aplicable al
contrato, pudiendo ser realizada conjuntamente por ambas partes si asi lo acordaren.
En todo caso, la LICENCIANTE se obliga a defender las marcas licenciadas por los
medos previstos en Derecho. Los gastos ocasionados por la defensa de la marca seran
a cargo de la LICENCIANTE. UNDECIMA - Disponibilidad de la licencia El acuerdo
aqui suscrito vincula personalmente al LICENCIATARIO quien no podra transmitir,
ceder o sublicenciar, de forma directa o indirecta, en todo o en parte, los derechos que
aqui le son otorgados. DUODECIMA - Causas de resolucion del contrato Con
independencia de las causas generales de resolucion de contratos previstas en el
Cddigo Civil y en la legislacion especifica, el presente contrato se revolvera por el
incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones expresamente asumidas por las
partes. Si por su propia naturaleza tal obligaciéon fuese subsanable, la parte reclamante

enviara de forma fehaciente notificacion a la parte incumplidora para que proceda a la
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subsanacion del incumplimiento en el plazo de treinta dias naturales. No subsanado el
incumplimiento se extinguira y resolvera el contrato, a instancia del reclamante.
DECIMOTERCERA - Notificaciones Las partes acuerdan que todas Ilas
comunicaciones a realizar en virtud del presente contrato se efectuaran en las
direcciones del conocimiento de ambos. DECIMOCUARTA - Ley y Fuero Aplicable El
presente contrato se rige e interpreta por la ley guatemalteca, las partes renuncian
expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, acuerdan someterse
a los juzgados y tribunales de la ciudad de Guatemala para todas las cuestiones
derivadas de la interpretaciéon o ejecucion del mismo. En fe de lo cual suscriben el

presente contrato.
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