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RESUMEN

El propésito de este trabajo es analizar los efectos de la publicidad del
contrato de franquicia sobre el secreto industrial. Para ello se establecieron los
siguientes objetivos especificos: a) Analizar en qué consiste la publicidad del
contrato de franquicia; b) Analizar el secreto industrial en el contrato de
franquicia; y ¢) Analizar las implicaciones de la publicidad en la confidencialidad
del contrato de franquicia. Las interrogantes que la investigacion se plante6
fueron las siguientes: ¢Cudl es la importancia de la publicidad del Contrato de
Franquicia Comercial?, ¢Qué debemos entender por secreto industrial en el
Contrato de Franquicia Comercial? y ¢Qué efectos produce a la Franquicia, la
publicidad de datos importantes contenidos en el Contrato de Franquicia
Comercial?. (Aspecto practico). La metodologia empleada ser4 una de tipo
documental, que se centrara de manera prioritaria en las fuentes primarias del
derecho y también se apoyara en fuentes secundarias del derecho, tales como
doctrina, historia y derecho comparado, por lo que hemos consultado diversos
textos de autores tanto nacionales como foraneos, ya que en virtud de la
expansion de este tipo de actividad comercial, en casi todos los ordenamientos
juridicos extranjeros se hace mencion a las franquicias, por lo cual, la opinién de
autores de otros paises enriguece mas aun la presente investigacion.
Finalmente, producto de la investigacion realizada, se generaron las siguientes
conclusiones: a) El derecho a la confidencialidad en los contratos de franquicia
debe ser protegido juridicamente, en virtud que representa una ventaja
competitiva y econdmica de su titular, frente a empresas que se dedican u
operan un ramo similar y b) aun cuando las nuevas tendencias legislativas
consideren necesario la creacion del Registro del Contrato de Franquicia y el
Registro de Franquiciadores, aportamos soluciones o alternativas que permiten
determinar qué aspectos del contrato pueden ser publicados sin afectar el
secreto industrial.
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INTRODUCCION

El término franquicia nacio durante la edad media en Francia y es
a mediados del siglo XIX cuando en Estados Unidos de Norteamérica
comienza su masivo desarrollo, al reactivarse la produccion civil en virtud
de que las empresas necesitaban una rapida expansion por la totalidad de
los mercados, mientras que un gran numero de pequefos inversionistas e
inmigrantes, viéndose en la necesidad de participar en la nueva vida
econOmica de su pais, encontraron en la franquicia una buena solucién

para buscarse un medio de vida.

Asi, muchos sectores que desempefiaban distintas actividades
comenzaron progresivamente a sumarse a este metodo de expansion de
negocios, logrando, por una parte desarrollar su practica de manera
bastante rapida y por otra, originar la imperiosa necesidad de legislar al
respecto. En tal sentido, alrededor de la marca como eje central, se
constituyo el verdadero contrato de franquicia moderno, configurado a su
vez con otros conceptos como el de la transmision del know how o

experiencia, la asistencia permanente y la formacion.

En la actualidad, los profundos cambios que ha experimentado
nuestra economia, han hecho necesario el desarrollo de técnicas
comerciales dinamicas basadas en modalidades de contratacion que, por
su caracter de materia comercial, se encuentran sujetas al principio de

libertad contractual.

Si bien muchas de estas experiencias han sido exitosas para las
partes, en algunas ocasiones han acontecido notorios abusos en perjuicio
de la parte que en principio resulta mas débil, tanto en el plano econémico
como en la esfera del manejo comercial o de los recursos juridicos, por lo
gue el Estado debe intervenir, implementando los marcos normativos

adecuados que canalicen un incentivo equilibrado de esas relaciones



entre las partes, lo que resultara en el desarrollo de la actividad global,
gue beneficia a toda la sociedad para permitir en ese marco la plena
autonomia y libertad de las partes para utilizar eficazmente esta

herramienta moderna.

En tal sentido, Espafia no solo ha creado una normativa especial
sobre Franquicias, sino que en virtud del desarrollo de esta actividad,
realiz6 modificaciones a su legislacién, tal como lo hiciera en el Real
Decreto 419/2006 de fecha 7 de abril de 2006, por el que se modifico el
Real Decreto 2485/1998, de fecha 13 de noviembre de 1998, relativo a la

regulacion del régimen de franquicia y el registro de franquiciadores.

Cabe observar que la legislacion espafiola ya no centra su objetivo
s6lo en el contrato de franquicia, las partes que intervienen en éste, su
objeto, sino ademas incluyo el Registro del Contrato de Franquicia y el
Registro de Franquiciadores, ambos de caracter obligatorio, siempre y
cuando esta actividad sea explotada fuera de la comunidad autbnoma en

la cual es ejercida originalmente.

Al parecer ésta es la tendencia no so6lo en Europa, pues, también
en Latinoamérica, ya que en la actualidad podemos referir que en
Argentina aunque no hay Ley de Franquicias (la materia esta amparada y
regulada por un sin nimero de normativas legales, desde el Cédigo Civil y
Comercial, hasta por todas las leyes relacionadas con el comercio), fue
presentado en fecha 19 de septiembre de 2007, ante la Camara de
Diputados, un proyecto de Ley de Franquicias donde se propone la
creacion del Registro de Contratos de Franquicias Comerciales. Con la
creacion de este registro, el proyecto busca tener un mayor control y
seguimiento de cada uno de estos contratos desde el momento de su
formalizacion, destacando especialmente que todo contrato que no
responda a las caracteristicas descrita en la ley propuesta, no podra

inscribirse como franquicia comercial ni gozara de los beneficios que la



legislaciébn contempla para las partes, sin perjuicio de que pudiera ser

valido como contrato innominado.

La creacion del Registro del Contrato de Franquicia, ha sido lo
novedoso en la legislacion espafiola y en el proyecto de ley argentino,
esto ha traido polémica, ya que entre los datos del contrato de franquicia
que el franquiciante debe proporcionar para su publicidad, segun lo
planteado en las normas que pretenden regir la materia, en el caso del
Proyecto de Ley de Franquicia de la Republica Argentina, se encuentra
informacion confidencial referida a la administracion, equipos empleados
por la empresa, Know how, una declaracion jurada sobre el contrato de
franquicia y una ficha técnica con los datos generales de ofrecimiento de
la franquicia; y en tales documentos existen datos importantes que el
franquiciante los considera un secreto que sélo tiene disposicion de
compartir con su franquiciado y que al ser registrados tales documentos,
por el caracter publico que tienen los registros, perderia su
confidencialidad ya que todas las personas podrian tener acceso a la

informacion contenida en el contrato de franquicia.

En Venezuela, la franquicia es regulada por un conjunto de normas
gue van desde la Constitucién de la Republica Bolivariana de Venezuela,
el Codigo Civil, el Cddigo de Comercio, normativa sobre la Propiedad
Intelectual, Laboral, Tributaria, Ley Para Promover y Proteger la Libre
Competencia, hasta una Resolucién dictada por la Superintendencia para
la Promocion y Proteccion de la Libre Competencia (Gaceta Oficial Nro.
35.865, del 7 de enero de 2000) que dicta los lineamientos para la
evaluacion de los contratos de Franquicias, en los que se expone su
reflexion oficial acerca de los limites permitidos en esta materia.
Asimismo, se incluyeron dos articulos en materia de franquicia en el

actual proyecto de Propiedad Industrial.



Ahora bien, podemos observar a lo menos dos razones basicas
para la creacion de tal registro: que el contrato tenga efectos frente a
terceros, lo que resulta fundamental en las acciones contra usos
indebidos en las marcas; y tener un registro de los usuarios legalmente
autorizados a usar las marcas registradas en el pais, sin embargo, nos
preguntamos ¢cual es la importancia de la publicidad del contrato de
franquicia comercial?, ¢qué debemos entender por secreto industrial en el
contrato de franquicia comercial?, ¢qué efectos produce a la franquicia, la
publicidad de datos importantes contenidos en el contrato de franquicia
comercial?¢,qué aspectos del contrato de franquicia deben ser publicos? y
¢cuales no?, ya que en ellos se incluye la aportacion de una serie de
conocimientos técnicos o saber hacer, que no son sino un conjunto de
conocimientos practicos no patentados, derivados de la experiencia del
franquiciador y verificados por éste, que son secretos substanciales,
entendiendo por ello que no son generalmente conocidos o faciimente
accesibles y que incluyen una informacion importante y suficientemente

completa para la gestion de la actividad empresarial.

Con esta estructura, nos proponemos como objetivo analizar los
efectos de la publicidad del contrato de franquicia sobre el secreto
industrial, analizar en qué consiste la publicidad del contrato de franquicia
y determinar como incide la publicidad en la confidencialidad del contrato
de franquicia; para ello, procederemos a identificar y definir plenamente a
los sujetos que intervienen en esta relacion contractual; sefialaremos las
caracteristicas formales del contrato de franquicia y realizaremos un
analisis juridico sobre la confidencialidad o secreto empresarial, ya que
no existe disposicion legal expresa que describa el tipo de informacién
que puede ser considerada confidencial. Después que se manejen estos
aspectos de suma importancia, tales como: conocer el contenido de un
contrato de franquicia y entender la real funcion y finalidad de su
publicidad, consecuencialmente determinaremos que efectos produce la

publicidad del contrato de franquicia comercial en el secreto industrial.



La investigacién a desarrollar serd una de tipo documental, que se
centrara de manera prioritaria en las fuentes primarias del derecho y
también se apoyara en fuentes secundarias del derecho, tales como
doctrina, historia y derecho comparado, por lo que hemos consultado
diversos textos de autores tanto nacionales como foraneos, ya que en
virtud de la expansion de este tipo de actividad comercial, en casi todos
los ordenamientos juridicos extranjeros se hace mencién a las franquicias,
por lo cual, la opinién de autores de otros paises enriguece mas aun la

presente investigacion.

Por tal motivo, esperamos que con el presente trabajo, podamos
aportar informacion que refleje de manera efectiva la importancia de
proteger el derecho a la confidencialidad en los contratos de franquicia,
comprender lo significativo del secreto empresarial y aun cuando las
nuevas tendencias legislativas consideren necesario la creacion del
Registro del Contrato de Franquicia y el Registro de Franquiciadores,
pretendemos aportar soluciones o alternativas que permitan determinar
qué aspectos del contrato pueden ser publicados sin afectar el secreto

industrial.



CAPITULO 1

¢EN QUE CONSISTE LA PUBLICIDAD DEL CONTRATO DE
FRANQUICIA?

1.1 Origen, antecedentes historicos, concepto d el contrato de

franquicia, contenido, estructura y elementos.

La palabra franquicia, es sinénimo de privilegio. En la Edad Media,
en Europa, existian las denominadas Ciudades con Cartas Francas, las
cuales garantizaban ciertos privilegios a los ciudadanos. También surge
en virtud de la concesion hecha por la Iglesia Catdlica, a ciertos sefiores
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 afio 1850 aproximadamente, cuando la
compafia SINGER & CO o Singer Sewing Machine Company, crea una
novedosa forma de distribucién y venta, que continua hasta nuestros dias,
sin olvidar a la empresa GENERAL MOTORS, que a partir de 1898,
adopta la franquicia como estrategia de expansion para su red de

distribuidores.

Es importante sefialar que la legislacion especifica sobre la materia

surge recién en la década del setenta en California.

En Ameérica Latina, se ha adoptado 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 puede considerarse alcanzado por sus
disposiciones, ejemplo: Guatemala ley 78/71, Honduras ley 50, Costa
Rica, ap. 21 Cod. de Comercio, etc.; en nuestro pais, aun no existe
regulacion alguna respecto a las franquicias, sin embargo, el sistema es
regulado por una pluralidad de normas que permiten el normal desarrollo

de esta actividad comercial, hasta tal punto, que continta la proliferacion
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de las cadenas de comercializacién de comidas rapidas, bebidas, tiendas

por departamento, entre otras.

A nivel doctrinario, no existe un consenso sobre el concepto de
franquicia, siendo en aproximacion un contrato por el cual, un comerciante
(franquiciante), otorga a otro (franquiciado), la licencia, para que venda
productos o servicios de su titularidad. Generalmente, se paga un canon
por este privilegio, mas una regalia (royalti) sobre grandes ventas. Para
otros, es un sistema de distribucion comercial llevado a cabo por
empresas independientes y con una organizacion piramidal basada en
una relacién contractual , la que engloba, la transmisién de un know how,
la licencia y usos de una marca, asistencia técnica y contable bajo control
de otorgante y de conformidad con un método preestablecido por él, en
contraprestaciéon de lo cual se paga un canon y otras prestaciones

adicionales.

En cuanto a la naturaleza juridica del contrato de franquicia, la
doctrina mas autorizada lo califica como un contrato de colaboracién
empresarial entre distintas empresas independientes, a los fines de que
por medio de la accibn comun de las mismas, se logre, el desarrollo de

los negocios en forma mas eficaz.

Una parte de la doctrina, considera que la franquicia contiene todas
las caracteristicas del contrato de concesion manifestando que son de
aplicacion 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 del Codigo Civil, podemos observar que se
trata de un contrato atipico, innominado, conmutativo, no formal, bilateral,
oneroso de ejecucion continuada, siéndole de aplicacion, los principios
generales de los contratos, la autonomia de la voluntad de las partes y los

principios de orden publico y buena fe en su celebracion y ejecucion.
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En el contrato de franquicia, se establecen los derechos y deberes
de los contratantes por el plazo contractual, el que varia mucho segun el

tipo de negocio.

La mision principal del contrato, ademas de reglar la relacion entre
las partes, es asegurar la uniformidad de la operacion entre todos los
franquiciados, al tiempo que especifica claramente bajo qué

circunstancias puede ser rescindido.

Contenido, estructura y elementos del contrato de f  ranquicia

En cuanto al contenido del contrato de franquicia, en éste siempre
encontramos elementos de supervisibn que se reserva el franquiciante
para permitirse asegurar el control de la calidad necesaria para uniformar
su red y preservar el valor de su marca, sin sacrificar la independencia de

cada parte.

El contrato debe ser muy claro y sumamente flexible para identificar
y regular temas presentes y futuros problemas, como son el deceso del
franquiciado, la transferencia de la franquicia, los efectos de la no
renovacion, el incumplimiento del franquiciado y los derechos y deberes
de cada parte a la terminacion. No existe el incumplimiento automatico, ya
que la franquicia se basa en una relacion continua y los errores en los

cuales se incurran deben ser corregidos y no sancionados.

Estudiar el contrato de franquicia, nos permite conocer sus
elementos esenciales, cual es su contenido, saber si en él existe
informacion fundamental que en caso de ser divulgada pueda afectar a
una o ambas partes que contratan; es por ello, que decidimos en nuestro
trabajo conocer a profundidad como estd contemplado y determinar si
aspectos operativos, financieros, administrativos o contables, pueden ser
considerados confidenciales, y en consecuencia quedar excluida la

publicidad de algunos de estos aspectos, a fin de no afectar el secreto
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empresarial que caracteriza a la franquicia. En tal sentido, podemos
indicar que al estudiar un contrato de franquicia en éste podemos

observar lo siguiente:
1) Identificacion de las partes.

Son partes del contrato quien otorga la franquicia, es decir el
franquiciante y el beneficiario de la misma, es decir el franquiciado. En tal

sentido, nos permitimos definirlos de la siguiente manera:

Franquiciante: es la persona juridica que, bajo el sistema de
franquicia comercial, concede a otra persona un derecho de explotacion
de un negocio concreto, materializado en una marca especifica y con

caracter exclusivo dentro de un territorio determinado.

Franquiciado: es la persona natural o juridica que ejerce, mediante
ciertas condiciones, el derecho a comercializar y explotar bajo técnicas
uniformes y con una marca registrada un negocio ya probado, concedido

por el franquiciante.

2) Consideraciones generales.

Aqui se debe aportar los derechos de propiedad industrial
relacionados con el objeto del contrato e indicar las caracteristicas
distintivas del sistema por el cual se otorga la franquicia, la marca y las

pretensiones de las partes.

Se transmite el Know how del franquiciante. Se sefiala el contenido
del “saber hacer”, es decir, el franquiciante tiene la obligacion de poner en
practica al franquiciado con respecto a la conduccion, estructura y
organizaciéon del negocio y por supuesto, este, debe seguir las
instrucciones al pie de la letra, logrando uniformidad en el producto y en la
presentacion del mismo. Esto puede incluir desde la decoracién del local,

el listado de proveedores, entidades financieras, entre otras.
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3) Determinacion del territorio.

Se trata de la delimitacion de un territorio exclusivo a favor del
franquiciado, en donde desarrollara el contrato, cuyos limites pueden
estar representados por una zona determinada por calles, una avenida,
una region o un pais y dentro del cual el franquiciante concede al
franquiciado el derecho a utilizar la marca y el sistema de operaciones
definidos en el contrato. Los temas importantes de este punto son el
otorgamiento o no de territorio exclusivo por parte del franquiciante y el
derecho que este tiene de aprobar o no el futuro emplazamiento de la
franquicia. Esto udltimo es fundamental, pues mas que una restriccion

deberia ser un servicio de asesoramiento.

4) Pago de derechos por la franquicia.

Es el pago inicial de una suma de dinero que el franquiciado paga
al franquiciante en contraprestacion al otorgamiento de la franquicia y que
permite generalmente al franquiciante recuperar costos relacionados con

la venta de la franquicia, con el soporte al franquiciado, entre otros.

5) Regalias o Canon.

Equivalen al pago de una suma de dinero, generalmente definida
como un porcentaje de las ventas brutas originadas por el franquiciado, la
cual abona peridédicamente al franquiciante. Deben establecerse durante
la vigencia del contrato, y puede ser pagada semanal, quincenal,
mensual, etc. Las regalias estan destinadas a solventar costos de
estructura, de soporte y asistencia y también pueden representar

ganancias para el franquiciante.

El monto de los derechos y regalias estan directamente
relacionados con los margenes de ganancia del negocio y no hay regla de

oro en cuanto a su determinacion. En los negocios de servicios, donde los

14



margenes de ganancia son mayores, las regalias y los derechos también

lo son.

Las regalias, en definitiva, son un pago por servicios, ademas del

uso de la marcay el know how.

6) La no competencia y/o las posibilidades de subfr  anquiciar.

Impidiendo por un lado de forma expresa la posibilidad de que el
franquiciante realice negocios competitivos y por otro lado prohibiendo o

no la posibilidad de subcontratar.

7) Confidencialidad.

Consiste en la obligacion de secreto, ya que, el franquiciado tiene
acceso a informacion confidencial del franquiciante, prolongandose aun

por un plazo prudencial posterior a la conclusién del contrato.

Al respecto, el proyecto de Ley de Franquicia argentino, establece
en su articulo 7, los elementos esenciales del contrato de franquicia
comercial, y entre ellos en el literal F) establece la confidencialidad,
sefalando al respecto que “Documenta la obligacién de secreto a que se
sujetara el franquiciado por el acceso a informacion confidencial
proporcionado por el franquiciante y el plazo en el que dicha obligacion

subsistira, posterior a la conclusion del contrato.”

En este mismo sentido, podemos indicar que el referido Proyecto
de Ley de Franquicia, en su articulo 2, define algunos conceptos, y
especificamente en su literal “€” menciona que el “Know how o
experiencia: Es el conjunto de conocimientos practicos no patentados,
derivados de la experiencia del franquiciante, que ha sido debidamente
probado.” Acto seguido, se describen algunas caracteristicas del Know

how, las cuales nos importan a los efectos de la presente investigacion,
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ya que se sefiala el “secreto, sustancial e identificado”, como esencia de
éste, definiendo a cada uno de ellos de la siguiente manera:

“A. Secreto: cuando en su conjunto o en su configuracién, el
conocimiento cuyo uso se concede no es generalmente conocido
o facilmente accesible;

B. Sustancial: cuando la informacion que contiene es relevante
para la venta y/o prestacion de servicios;

C. ldentificado: cuando su descripcion permite verificar si es
secreto y sustancial.”

8) Periodo de vigencia y renovacion.

El periodo de vigencia es el acordado por las partes durante el cual
el franquiciado desarrollara el sistema de franquicias otorgado por el
franquiciante, bajo las modalidades establecidas en el contrato. Asimismo,
las partes podran establecer la renovacion automatica del contrato por
periodos equivalentes al inicialmente pactado. La duracion del contrato y
sus causas de rescision estan relacionadas con la naturaleza de la

franquicia.

Por lo general las partes tienden a establecer un plazo lo
suficientemente largo para recuperar la inversion inicial realizada por el
franquiciante. Usualmente se pactan contratos por periodos de tres a diez
afos, renovables automaticamente. En nuestro derecho y en virtud de la
autonomia de la voluntad, las partes pueden rescindir sin causa y en
cualquier tiempo. Lo aconsejable en definitiva, es un término comprendido
entre dos a cinco afios con opcién a renovarlo por iguales plazos inclusive

en forma automatica.

9) Incumplimiento y extincion.

! Proyecto de Ley de franquicias. Camara de Dipustaigda Republica de Argentina, Nimero de
Expediente 3573-D-2007, Julio 19, 2007.
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Se describen determinadas conductas contrarias a las pautas
establecidas en el contrato, que representan su incumplimiento,
estableciéndose que las mismas derivaran en la extincion automatica del
mismo, por culpa de la parte que hubiere incumplido. Las causas de
rescision deben estar claramente especificadas, lo que significa que no
puede tratarse de razones poco transparentes o subjetivas.

10) Publicidad y marketing.

Las partes acuerdan en el contrato la implementacion de un
sistema de marketing y publicidad que se debera llevar a cabo para
promocionar el desarrollo de la franquicia, ya sea en periddicos, television
y/u otros medios. Generalmente se establece en el contrato la formacion
de un fondo de publicidad administrado por el franquiciante, al que cada
franquiciado perteneciente a la misma franquicia contribuye
periddicamente, con una suma equivalente a un porcentaje de las ventas
brutas que origine por el desarrollo de la franquicia en su territorio
exclusivo. También se establece generalmente una suma equivalente a
un porcentaje de las ventas brutas del franquiciado para la publicidad
local y otra suma representada por un monto fijo o porcentual, destinada a
solventar la publicidad y marketing de la apertura del local del
franquiciado.

11) Ubicacién, remodelacion y apertura del local.

Las partes acuerdan en el contrato todas las caracteristicas
relativas a la ubicacion, territorio exclusivo, decoracion, disefio exterior e
interior, remodelacion, oportunidad y condiciones de apertura del local del
franquiciado, de modo tal que todos los locales en los que se desarrolle la
franquicia otorgada por el franquiciante brinden la misma apariencia y se

desemperien bajo idénticas modalidades.
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12) Equipos, accesorios y mobiliario.

También se establece contractualmente las caracteristicas de los
equipos, accesorios y mobiliario que debera adquirir el franquiciado para
desarrollar la franquicia. Las pautas acerca de las especificaciones de
marcas y tipos requeridos para la implementacion de la franquicia son
establecidas por el franquiciante, quien ademas podra reservarse por
contrato la posibilidad de autorizar determinados suministros y/o

proveedores exclusivos.

13) Capacitacion y asistencia.

El franquiciante provee al franquiciado y todo su personal la
capacitacion necesaria para desarrollar el sistema de franquicias,
estableciendose en el contrato el plazo y las modalidades segun las
cuales se completard dicha capacitacion. Asimismo, se establece
generalmente en el contrato que el franquiciante otorgara asistencia al
franquiciado tanto en la capacitacion inicial como posteriormente durante
toda la vigencia del contrato de franquicia. El tipo de entrenamiento que
debe tomar obligatoriamente el franquiciado, antes, durante y después
del lanzamiento de la franquicia tiene que estar claramente especificado.
Si nada aparece en el contrato sobre este punto, entonces no es una
franquicia seria. EI mismo comentario vale para la asistencia previa y

post-lanzamiento.

14) Licencia de Marca.

Hace a la esencia del contrato de franquicia comercial, que el
franquiciante sea titular de una marca sobre un producto o servicio, ya
que la clientela es atraida por el renombre y prestigio de la misma y por
supuesto que el franquiciado ademas de utilizar su marca, utilice también

sus signos y simbolos distintivos, juntamente con una serie de normas
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con relacion a la forma de actuar del franquiciado, en cuanto a la actividad

y administracion a desarrollar.

Las partes acuerdan en el contrato todas las modalidades y
limitaciones relacionadas con el uso de la marca de la cual es licenciatario
exclusivo el franquiciante y cuyo derecho de uso otorga al franquiciado. El
tema de la marca es uno de los mas delicados, pues en la mayoria de los
casos su mal uso puede perjudicar a la empresa y al resto de los
franquiciados. En el contrato se estipula cdmo debe usarse la marca, que
el franquiciado no es el duefio de ella, y que todos los derechos en

relacion con ella son del franquiciante.

15) Contabilidad y registros.

Se establecen contractualmente las pautas necesarias para que el
franquiciado adapte su sistema de teneduria de libros, contabilidad y el
mantenimiento de sus registros, al sistema implementado por el
franquiciante. Los reportes del franquiciado tienen dos propdésitos: la
supervision de la operacion del franquiciado y el asesoramiento. De los
reportes surgen los problemas que el franquiciado pudiera tener y el
consiguiente consejo del franquiciante sobre como sortearlos. El reporte

mas usual es el de ventas, pues de ahi se desprenden las regalias.

16) Normas de calidad y funcionamiento.

Son normas pactadas por las partes que tienen por finalidad
establecer pautas y limites precisos relacionados con el procedimiento
operativo, el funcionamiento y las reglas obligatorias dispuestas por el
franquiciante, indispensables para el desarrollo de la franquicia. En esta
seccion del contrato debe quedar estipulada la uniformidad de toda la

operacion y de todos los productos.

17) Asistencia operativa del franquiciante al franqg  uiciado.
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El franquiciante se obliga contractualmente a brindar asistencia
operativa al franquiciado en cuanto al desarrollo de la franquicia, en todo
lo relativo a métodos de operacion y servicios que el franquiciado debe
brindar, y a las especificaciones y reglas obligatorias para el franquiciado

establecidas en el contrato.

La asistencia del franquiciante al franquiciado puede estar
condensada en un manual operativo, dependiendo el grado de los
términos del acuerdo, pudiendo crearse un centro de asistencia y servicio
minimo para los franquiciados que componen la cadena, donde se brinda

informacion de mercado, técnica o simplemente de compras.

18) Obligaciones del franquiciado.

Se consignan todas las obligaciones para el franquiciado
relacionadas al desarrollo de la franquicia otorgada por el franquiciante
durante la vigencia del contrato y bajo las modalidades en él establecidas,

sin considerarse taxativa dicha enunciacion.

19) Seguros.

El franquiciado se obliga a contratar todas las pélizas de seguros
requeridas por el franquiciante, bajo las modalidades y con las
caracteristicas determinadas por este, segun las considere necesarias

para desarrollar su sistema de franquicias.

20) Derechos y deberes de las partes.

Se enumeran todos los derechos y deberes para el franquiciante y
el franquiciado, una vez vencido el plazo de vigencia de la franquicia o
bien extinguido el contrato por alguna de las causas previstas, los que se
relacionan con el cese de uso de la marca y el desarrollo del sistema de

franquicias por parte del franquiciado, los pagos de todas las sumas
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adeudadas por este al franquiciante, devolucibn de materiales del

franquiciante, entre otros.

21) Fijacién de Domicilios.

Las partes fijan domicilios especiales a todos los efectos del
contrato y establecen la forma en que se cursaran todas las notificaciones

previstas en el mismo.

22) Derecho aplicable.

Las partes acuerdan las normas por las cuales resolveran sus

discrepancias.
23) Proceso arbitral. Competencia.

Las partes acuerdan la forma en que resolveran sus discrepancias,
pueden pactar el sometimiento de la controversia a un proceso arbitral

estableciendo en forma subsidiaria la intervencion de la justicia ordinaria.

1.2 Publicidad del contrato de franquicia

En cuanto a la publicidad, es necesario determinar con exactitud el
ambito en el cual enfocaremos nuestra investigacion, ya que en el entorno
juridico ésta viene dada como consecuencia de la inscripcidbn en un
Registro Publico, de ciertos documentos que son calificados susceptibles
de titulacion publica, que una vez inscritos estaran dotados de publicidad
registral, lo cual genera una eficacia que va mas alla de la puramente
informativa, se trata de la llamada publicidad material o efectos materiales
de la publicidad.

En tal sentido, es necesario acotar que existen distintas

clasificaciones de los preceptos del registro, sin embargo, para no hacer
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del presente trabajo de investigacion, un tedioso analisis de éstas, nos
enfocaremos en la clasificacién de los principios registrales sefialada por
Celestino Cano Tello?, quien siguiendo a Oberneck, lo hace de la

siguiente manera:

/
Inscripcion

Principios materiales

Especialidad

g
/
Rogacién
Principios formales | Legalidad
Tracto sucesivo
g

/ Material

Consentimiento Formal

—
Principios mixtos Publicidad | Material | Fe publica

Formal Legitimacion
N—

—

Prioridad Material

_ Formal

2 Ccano Tello, Celestindniciacion al estudio de derecho hipotecardit. Civitas, S.A., Madrid,
1982, p.95.
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En el presente capitulo, estudiaremos sélo los principios registrales
intimamente relacionados con nuestra investigacion, y lo haremos en el
siguiente orden: comenzaremos con los principios materiales y luego
pasaremos a los principios mixtos, donde nos enfocaremos en la

publicidad y analizaremos su efecto material y formal.

Principio material de Inscripcion.

La inscripcion registral es aquella que hace publica un asiento o
anotacion en el folio real o en el libro correspondiente, con la finalidad de
producir sus efectos frente a terceros, constituyendo de esta manera el
acto inscrito una garantia tanto para los terceros, que se relacionan con
esa persona natural o juridica, como para quien realizo la inscripcion del

acto.

En el Proyecto de Ley de Franquicias de la Republica Argentina, en
su articulo 4, se establece: “Créase el Registro de Contratos de
Franquicias Comerciales en el que deberan inscribirse todas las personas
fisicas o juridicas que deseen desarrollar su actividad comercial en
régimen de franquicia comercial y los contratos que califiquen segun esta
ley como franquicia comercial” y asimismo, sefiala el referido Proyecto de
Ley en su articulo 5: “...omissis... Todo contrato que no responda a las
caracteristicas de esta ley no podra inscribirse como franquicia comercial
ni gozara de los beneficios que la legislacion contempla para las partes,

sin perjuicio de que pudiera ser valido como contrato innominado.”.

De lo anterior, podemos inferir que para realizar una inscripcion
deben cumplirse ciertos requisitos, y éstos varian segun la especialidad
del registro, el cual es otro principio que estudiaremos posteriormente.
Asimismo, podemos observar que dependiendo de la legislacién que se
trate, el registro puede tener caracter constitutivo, declarativo, puede
responder o inclinarse a ser un sistema de oponibilidad de lo inscrito, 0 a

un sistema de inscripcion y de trascripcion.

23



En el Proyecto de Ley de Franquicia de la Republica Argentina, el
Registro de Contratos de Franquicias que se pretende crear, tiene un
caracter constitutivo, ya que la inscripcion del Contrato de Franquicia en el
referido registro, le reconoce el caracter de franquicia comercial y goza de
los beneficios que la legislacién contempla para las partes, sin embargo,
quien no inscriba el mencionado contrato en el referido Registro de
Contratos de Franquicias, es tratado como cualquier otro tipo de empresa
e incluso sefala el Proyecto de Ley, que su contrato puede ser valido
como contrato innominado, pero no es reconocido como franquicia

comercial.

En Espafia, actualmente tiene caracter obligatorio la inscripcion en el
Registro de Franquiciadores de los empresarios que pretenden
franquiciar. Segun un articulo publicado en Internet por Mariano Palacios,

esgrime que son duras las criticas a éste Registro, y expone que:

“Efectivamente, ante la necesidad de trasponer la Directiva de servicios y
facilitar la labor del gobierno, la Comision Nacional de la Competencia
elabor6 un interesante documento (IPN 12/09) (...) sobre la propuesta de
reforma:

(...), se sustituye la obligacion de registro previa ya que r esulta més
gravosa a la empresa franquiciadora en la medida en que retrasa el
comienzo de su actividad, condicionando asi las decisiones
empresariales al devenir de la actividad administrativa (...)

(...) la existencia del Registro no esta suficientemente explicada y
fundamentada, a la luz de los principios de necesidad y proporcionalidad,
propugnados por la Directiva de Servicios (...) se considera que la
existencia de un registro publico de franquiciadore S nNo se encuentra
suficientemente justificada, y  se propone su eliminacion.

(...) el cumplimiento con las obligaciones de proporciona r informacion
y de mantenerla actualizada entrafia costes , detrayendo recursos para
dedicarlos a otros usos productivos. En primer lugar para las propias
empresas, de remisidbn de informacién, y en segundo lugar para la
Administracion, que destina determinados medios al mantenimiento del
Registro (...).

(...) La recopilacion de toda esta informacion, que para resultar de utilidad
deberia ser actualizada con cierta regularidad, puede suponer una carga
burocrética excesiva para el franquiciador

(...) Ademas, determinada informacion, como la antigiiedad , €l nimero
de establecimientos o el nimero de franquiciados qu e han dejado de
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pertenecer a la red, parece pretender valorar la es tabilidad o viabilidad
de la empresa, siendo ésta una cuestion que debe derivarse de su
comportamiento en el mercado (...) por tanto se propone que la
informacion requerida se limite exclusivamente a la descripcion del negocio
objeto de la franquicia.”®

Lo anterior forma parte de la propuesta de reforma a la Ley 7/1996,
del 15 de enero de 1996 y el correspondiente Real Decreto; cabe sefalar
gue se esgrime en contra de esta propuesta de la Comision Nacional de
la Competencia (del Reino de Espafa), que se ha decidido mantener el
Registro sustituyendo la obligatoriedad de inscripcion como requisito de
ejercicio de la actividad, por la comunicacion a posteriori, por lo que el
caracter de este Registro Publico de Franquiciadores no es constitutivo,
sino meramente declarativo, ya que aun no estando inscrito en él se

reconoce la cualidad de franquicia comercial y franquiciante.

En México, pais oficialmente llamado Estados Unidos Mexicanos,
fueron realizadas reformas a la Ley de Propiedad Industrial, el 25 de
enero de 2006, de la cual se evidencia la proteccion del Franquiciatario.
En cuanto a estas reformas, por ser de interés en nuestra investigacion,
trataremos especificamente el registro del Contrato de Franquicia ante el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

El Capitulo VI, de la Ley de Propiedad Industrial (Mexicana) que
regula las Franquicias, el cual trata “De las Licencias y la Transmision de
Derechos”, prevé la figura juridica de la Franquicia y sujeté a la sola
voluntad de los contratantes la definicion de las condiciones para la
franquicia, sustrayendo de esta manera a este tipo de contratos de

cualquier control o requisito de caracter gubernamental.

% Palacios, Mariano (2011presente y futuro del registro de franquiciadof@scumento en
linea]. Disponible; http://www.infofranquicias.cordf10356/Presente-y-futuro-del-registro-de-
franquiciadores.aspConsulta: 2011, Diciembre 13]
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En el Articulo 142 de la referida Ley de Propiedad Industrial, se
establece que para la inscripcidon de la franquicia seran aplicables las
disposiciones del referido Capitulo VI titulado “De las Licencias y la
Transmision de Derechos”, sin embargo, cabe destacar que la finalidad de
registrar el contrato en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es
Gnicamente para que produzca efectos en perjuicio de terceros, es decir
la Ley no sanciona al Franquiciante o al Franquiciatario por no inscribir el
Contrato de Franquicia, ni tampoco es un elemento de existencia del

contrato sino de validez por ser un requisito de forma.

El Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial (Mexicano)
establece una serie de requisitos para la inscripcion de este tipo de
contratos, los cuales se encuentran contenidos en su articulo 10, sin
embargo, en éste no se observa la exigencia de que el contrato sea
registrado, es decir, como ya se dijo, no se impone ninguna sancion ni al
Franquiciante ni al Franquiciado por la falta de registro del Contrato de
Franquicia en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, sin
embargo, es recomendable realizar el registro del referido contrato a la
mayor brevedad posible desde su firma, toda vez que los efectos en
perjuicio de terceros pueden aplicar en contra de cualquiera de los dos
(Franquiciante o Franquiciado), por ejemplo para el caso de acreditar el
uso y evitar la caducidad.

Principio material de especialidad.

También conocido como principio de especificacion o de
determinacion, el cual tiene como finalidad delimitar afinadamente los
bienes objeto de inscripcidn, sus titulares, asi como el alcance y contenido
de sus derechos. Segun la materia, la especialidad puede ser civil 0
mercantil, en virtud de nuestra investigacion estudiaremos el Registro

Mercantil.
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El Registro Mercantil, lo podemos definir como una institucién
juridica que proporciona publicidad y firmeza a los actos y contratos del
comercio, mediante la inscripcion de las partes y de negocios juridicos en
la oficina especial confiada a un funcionario publico, que da fe de la
autenticidad de las manifestaciones y de los datos que constan en los
libros y asientos por él autorizados.

La funcion primordial del Registro Mercantil, es ser un instrumento
de publicidad de determinadas situaciones juridicas de los empresarios,
tanto personas naturales como juridicas, referidas tales situaciones no a
Su existencia solamente, sino también a sus acontecimientos posteriores,
tales como: la publicidad de los informes financieros, de los balances
anuales, la legalizacién de los libros, la publicidad de la informacion
registral, la comprobacion de los asientos registrales cuando se requiera,
la inscripcion de las denominaciones de los sujetos inscribibles,
informacion sobre el cese o extincion de la condicién de empresario, entre

otras.

En cuanto a las franquicias, que no es mas sino otra forma de
hacer negocios, se ha creado en otros paises un registro distinto al
mercantil, por lo que pudiéramos hablar de un registro especialisimo, ya
que siendo ésta una actividad comercial, legislaciones extranjeras, tal
como la espafiola, decidio la Creacion del Registro de Franquiciadores, y
en la Republica Argentina, en el antes mencionado Proyecto de Ley de
Franquicias, se propone la creacidn del Registro de Contratos de
Franquicias Comerciales, por lo que la especialidad de este tipo de
registro obedece no solamente a la materia, sino a la actividad especifica

gue se pretende controlar.

En Venezuela, en el actual Proyecto de Ley de Propiedad Industrial,

se incluyo en el articulo 63, lo siguiente:
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“Articulo 63: Quien conceda una franquicia debera proporcionar a
guien se le pretende conceder, previo a la celebracion del convenio
respectivo, la informacion relativa sobre el estado de su empresa, en
los términos que establezca el reglamento de esta Ley, a menos que
las partes acuerden lo contrario.

El contrato de franquicia se inscribira por ante el Instituto Venezolano
de la Propiedad Intelectual, no podra contener clausulas restrictivas
del comercio y cumplir con lo dispuesto en el Régimen Comun de

Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patetentes,

Licencias y Regalias™.

Queremos destacar del articulo antes citado, que de acuerdo a las
necesidades y realidades juridicas de cada pais, las franquicias van
tomando su propia forma, pues si bien en Venezuela no existe un
Registro de Franquicias, ya se incluye en el mencionado Proyecto de Ley
de Propiedad Industrial, el requerimiento de notificar a la Administracion
Publica a través del Servicio Autdbnomo de la Propiedad Intelectual (SAPI),
la suscripcion de los contratos de franquicias, con fundamento en la
legitima competencia de velar y regular los aspectos marcarios, los cuales

en la franquicia son la figura central.

Principios mixtos: Principio de Publicidad Material (Fe publica) y
Principio de Publicidad Formal (legitimacion).

La publicidad registral mercantil es por una parte publicidad legal,
es decir, informacién sobre hechos, actos y negocios juridicos legalmente
determinados, y por otra, desempefia siempre una funcién informativa
sobre la situacion patrimonial de los comerciantes, en especial sobre la
publicacion de sus balances y publicidad financiera, la que se obtiene a
través del depdsito de cuentas, informes de gestion e informes de

auditorias.

* Citado por: Alfonso, RieraRealidad juridica de las franquicias en VenezJBlacumento en
linea]. Disponible; http://home.profranquicias.cf@onsulta: 2012, enero 02].
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La publicidad provoca como efecto, que lo que consta en el registro
es lo que puede afectar a terceros. Este principio de publicidad puede ser

estudiado desde el punto de vista material y formal.

El Principio de Publicidad Material, también conocido como
Principio de Oponibilidad o Presuncion de Conocimiento, esta concebido
como los derechos que otorga la inscripcion, y éstos son: la presunciéon de
su existencia o apariencia juridica y la oponibilidad frente a otro no

inscrito.

Podemos afirmar que este Principio de Publicidad Material consiste
en que los hechos inscritos seran oponibles a terceros, es decir, estos no
podran alegar desconocimiento de los mismos. Este es el principio
general, que solo se desvirtia probando que el tercero es de buena fe, es
decir probando que el tercero conocia el acto inscrito y no publicado. La
carga de la prueba correspondera a quien pretenda oponer al tercero el

acto que se trate.

Acorde con este principio, lo escrito en un registro se tiene como
una verdad legal, por lo que puede derivarse que cuando exista
discordancia entre el contenido de la publicacion y el de la inscripcion, los
terceros de buena fe podran invocar la publicacion si les fuere favorable.
Este supuesto implica que el tercero actlia con base en la apariencia
generada por la publicacion y que desconoce el contenido erréneo de
esta, el efecto favorable consiste en que por ejemplo, la empresa inscrita
no puede negar su vinculaciéon frente al tercero amparandose en el error

de la publicacion.

La Publicidad Formal, consiste en la posibilidad de obtener del
Registro Publico, las constancias y certificaciones de los asientos y
anotaciones, asi como de consultar personalmente los libros y folios. Es
un elemento relevante de ésta, la presuncion de buena fe del tercero en

tanto no se pruebe que conocia el acto sujeto a inscripcion y no inscrito, el
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acto inscrito y no publicado o la discordancia entre la publicaciéon y la

inscripcion.

La legitimacion es uno de los principios mas importantes de la
actividad registral, pues es el que otorga certeza y seguridad juridica

sobre la titularidad de los bienes tangibles 0 no y su transmision.

Al respecto, Carral y de Teresa expone que “lo legitimo es lo que
esta conforme a las leyes, que es genuino y verdadero. Es legitimo lo
gue ha sido completado o beneficiado con una presuncion de existencia,
integridad, exactitud que le concede mayor eficacia juridica.” Por su
parte, Landaria, manifiesta que “La legitimacion es el reconocimiento
hecho por la norma juridica del poder de realizar un acto juridico con

eficacia’®.

® Luis, Carral y de Teresa: Derecho Notarial y DeeeRegistral, Porrda, S.A., México, 1970,
p. 241.
® Landaria, Caldentey J., citado por Carral y deeSar Luis, op.cit.
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CAPITULO 2

EL SECRETO INDUSTRIAL EN EL CONTRATO DE
FRANQUICIA

2.1 ¢ Qué es el secreto industrial?

La Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
considera como secreto comercial toda informacion comercial confidencial
gue confiera a una empresa una ventaja competitiva. Los secretos
comerciales abarcan los secretos industriales o de fabricacion y los
secretos comerciales. La utilizacion no autorizada de dicha informacion
por personas distintas del titular se considera practica desleal y violacion
del secreto comercial. Dependiendo del sistema juridico, la proteccién de
los secretos comerciales forma parte del concepto general de proteccion
contra la competencia desleal o se basa en disposiciones especificas 0

jurisprudenciales sobre la proteccion de la informacion confidencial.

De acuerdo con el articulo 260 de la Decision 486 de la Comision
de la Comunidad Andina, se considera secreto empresarial, cualquier
informacion no divulgada que una persona natural o juridica posea, que
pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y sea

susceptible de transmitirse a un tercero.

El Diccionario Ingles Webster’, (en idioma inglés, aqui traducido al
castellano) define al secreto industrial, como una férmula, proceso o
proyecto, utilizado en una negociacibn o empresa, que no ha sido
publicado o divulgado y por lo tanto da una ventaja sobre los

competidores.

Segun Vivien lIrish, Consultora, abogada especializada en el

registro de patentes, en su sentido mas amplio el secreto industrial,

" Citado en;_http://html.rincondelvago.com/secretdeistrial.html[Consulta: 2012, Enero 02]
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“puede ser practicamente cualquier tipo de informacion a la que no se
puede acceder libre o facilmente, desde las caracteristicas técnicas
especificas de un producto nuevo que el empresario pretende lanzar el
préximo afio hasta el nombre de una empresa que se tiene como objetivo
absorber. Pueden ser las lineas generales de una nueva campafa
publicitaria estratégica, o quiza la lista de los clientes de la empresa.
Cualquiera que sea la naturaleza de esta informacion, es algo que tiene
valor para la empresa, y que los competidores de ésta quisieran
conocer”,

Por secreto industrial, nosotros entendemos cualquier tipo de
informacion que pueda tener importancia para su duefio, informacion que,
por lo general, no es de conocimiento publico y que el propietario se ha
esforzado por mantener secreta, por representarle éste una ventaja
competitiva y econdémica sobre los empresarios que operan en el mismo

ramo.

En la mayoria de los casos, los secretos comerciales conllevan
costos en razon de lo que se ha invertido en su elaboracién y no son
hechos notorios en la industria. Incluso la informacién negativa, como las
investigaciones con las que no se ha llegado a ningun lado, algunos

consideran que forman parte de secretos comerciales.

El elemento esencial del tema que se estudia, lo constituye el
hecho que sea conocimiento o informacidbn secreta, reservada,
confidencial o no circulable. Las cosas que se encuentran dentro del
dominio publico o que son conocidas en una determinada rama de la
industria, no pueden considerarse como secreto industrial, ya que éste

debe ser conocido Unicamente en la empresa en que es utilizado.

8 Vivien Irish: Lo que un empleado debe saber sobre el secretorci@mingDocumento en lineal.
Disponible: _http://www.wipo.int/sme/es/documentsfpdayees_confidentiality.htm [Consulta:
2012, Enero 17].
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En el caso de las franquicias, el secreto industrial estara
conformado principalmente por el Know Howo saber hacer (conocimiento
basado en la experiencia del franquiciante y que trasmitiran al
franquiciado dentro de los manuales de operaciones, administrativos,
técnicos, industriales y comerciales del negocio). Asi también habra cierta
informacion clasificada que el franquiciante conoce y que tendra que
determinar el caso estricto, area y personal al que debera trasmitirse
dicha informacion, asi como también las medidas regulatorias y clausulas

de privacidad que protegeran a la franquicia.

Existen factores importantes que deben considerarse para
determinar si una informacion secreta constituye un secreto industrial o
no, segun las normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los
derechos de propiedad intelectual (del Acuerdo de la Organizacion
Mundial del Comercio [OMC] sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio [ADPIC]), en su
Seccion 7: Sobre la Proteccién de la informacion no divulgada, en su
Articulo 39, dispone de la siguiente manera, las caracteristicas que debe

reunir la informacién no divulgada:

* Que sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la
configuracion 'y reunidon precisas de sus componentes,
generalmente conocida ni facilmente accesible para personas
introducidas en los circulos en que normalmente se utiliza el tipo de
informacion en cuestion;

¢ Que tenga un valor comercial por ser secreta; y

e Que haya sido objeto de medidas razonables, en las
circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona

que legitimamente la controla.
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En la doctrina, se considera que el primer paso para determinar el

secreto industrial sera definir la informacion que lo es, y en consecuencia,

con fundamento en lo anterior revisan algunas caracteristicas que

precisen qué informacion debera quedar como clasificada, tales como:

Tomar en cuenta hasta que grado es conocido fuera de la empresa
la informacién que se posee,

Determinar hasta que punto dicha informacion es conocida por los
empleados de la empresa y otros involucrados en el manejo de
dicha informacion clasificada,

Las medidas que han sido tomadas para guardarla en secreto,
Determinar el valor que pueda tener para la empresa y para los
competidores, y

El gasto pecuniario y el esfuerzo invertido por la empresa en el

desarrollo y obtencién de la informacion.

Una vez determinada la informacién clasificada como secreto

industrial, sera necesario disefiar programas de proteccidn que prevengan

la difusion de la referida informaciébn o que en caso de ser necesario

aseguren la contencién de informacion Unicamente dentro de las areas

gque deban conocerla evitando las fugas.

Algunas ventajas de los secretos comerciales segun la

Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)° son las

siguientes :

La proteccion de los secretos comerciales tiene la ventaja de no
estar sujeta a limites temporales, por consiguiente, la protecciéon de
los secretos comerciales continia de manera indefinida siempre

que el secreto no se revele al publico.

° Disponible en: http://www.wipo.int/sme/es/ip_buesis/trade_secrets/patent_trade.htm
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Los secretos comerciales no generan costos de registro (aunque
puedan ocasionar costos elevados destinados a mantener la
informacion confidencial).

Los secretos comerciales tienen un efecto inmediato.

La proteccion de los secretos comerciales no requiere obedecer a
requisitos como la divulgacion de la informacion a una autoridad

gubernamental.

Sin  embargo, podemos observar desventajas especificas

aparejadas a la proteccion de la informacién industrial confidencial como

secreto comercial, especialmente cuando la informaciéon satisface los

criterios de patentabilidad:

Si el secreto se plasma en un producto innovador, éste podra ser
inspeccionado, disecado y analizado (lo que se llama "ingenieria
inversa") por terceros que podran descubrir el secreto y, por
consiguiente, utilizarlo. De hecho, la proteccion por secreto
comercial de una invencion no confiere el derecho exclusivo de
impedir a terceros utilizarla de manera comercial. Unicamente las

patentes y los modelos de utilidad brindan este tipo de proteccion.

Una vez que el secreto se divulga, todo el mundo puede tener

acceso al mismo vy utilizarlo como le plazca.

Un secreto comercial es mas dificil de hacer respetar que una
patente. El nivel de proteccion concedido a los secretos
comerciales varia significativamente de pais en pais, pero por lo
general se considera bajo, especialmente cuando se compara con

la proteccidn brindada por una patente.

Un secreto comercial puede ser patentado por cualquier otra
persona que haya obtenido la informacion pertinente por medios

legitimos.
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La proteccibn de los secretos industriales es también una
proteccion contra la futura competencia, en la que pueden estar incluidos
antiguos empleados o clientes. Por consiguiente, es necesario que los
directivos de las empresas tomen medidas para proteger debidamente los

secretos comerciales como activos de valor.°

La proteccion se da para evitar que otros puedan por algun medio,
conocer o aprender el uso industrial propiedad de un sujeto especifico y

con ello poder competir en un mercado determinado.

La persona que desde el punto de vista juridico tenga el control
sobre este tipo de informacion debe tener la posibilidad de evitar su
divulgacién a otras personas o su utilizacion por parte de otros sin
consentimiento o de un modo que vaya en contra de los usos comerciales
honestos; esto incluye el incumplimiento de contrato y el abuso de

confianza.

Podemos notar que las empresas recurren cada vez a activos
intangibles o basados en los conocimientos para crear y preservar su
competitividad en el mercado, y no tanto a activos tangibles o fisicos, por
lo que su capacidad de crear y gestionar de forma estratégica esos
activos ha pasado a ser un factor determinante del éxito comercial. La
proteccion, el uso y la gestion de los secretos comerciales es el punto de
partida para la formulacion y la integridad de una politica de propiedad

intelectual en la estrategia comercial de la empresa.

10 Revista de la Organizacion Mundial de la Propiebfadlectual (OMPI), Abril de 2002. Los
secretos comerciales valen m&s que el oro: Protsjdsmn  Disponible:
http://www.wipo.org/sme/es/documents/wipo_magafife?2002.pdfConsulta: 2012, Enero 18].
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2.2 El secreto industrial aplicado al contrato de f  ranquicia

El franquiciante, quien como ya hemos estudiado, es el duefio de la
marca, los conocimientos practicos, los secretos que hacen exitosa a la
empresa, autoriza al franquiciado, mediante un contrato, el uso de un
secreto industrial, en el cual no basta sélo establecer las caracteristicas y
elementos propios de este tipo de contratos, sino que se debe establecer
a manera de proteccion de este “secreto del éxito” clausulas dirigidas a
garantizar el caracter confidencial de éste, especificando ademas, que
aspectos practicos y técnicos deben ser considerados claves en el

negocio y no pueden ser objeto de divulgacion.

El contenido del secreto industrial puede consistir en formulaciones
secretas, disefios, dibujos, patrones, procesos, informacion técnica no
patentada, especificaciones, etc., pero para que estos elementos puedan
considerarse como secretos industriales, quien los posee debe tomar las
precauciones debidas para mantenerlos como secreto o dejaria de serlo

si fuese divulgado y conocido por otros individuos u otra empresa.

En las franquicias hacemos referencias a secretos industriales,
para el contrato de franquicia de produccion, y secretos comerciales, en

los supuestos de contratos de franquicia de distribucion y de servicios.

A su vez, en el secreto industrial podemos observar que éste

comprende dos aspectos:

1) Todo lo relacionado con la organizacion interna de la empresa,

como por ejemplo:

* La creacion de sistemas de venta o de prestacion de
servicios que resulten apropiados para la marcha del
negocio

» La configuracion de una determinada decoracion
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* Locales
* Mobiliario
* Laforma de presentacion de los productos

» El disefio de los uniformes de los empleados

2) Todo lo concerniente con sus relaciones externas con terceros,

tales como:

» Las relaciones con proveedores a través del suministro
de listas

 La existencia de clientes localizados en la zona de
exclusividad determinada para operar la franquicia

» La determinacién de la entidad bancaria que debe utilizar

para operar su negocio.

En el contrato de franquicia de distribucion y de servicios, lo que
interesa es la transmisién de conocimientos sobre ideas 0 procedimientos
necesarios para la comercializaciéon de un producto o para la prestacion

de un servicio, asi por ejemplo encontramos lo referido a:

» Decorado u ornamentacion, del propio local o mobiliario
» Laforma de provisiéon

» La calidad de las mercancias

» Laregularidad en el suministro de las mercancias

» Técnicas de gestion empresarial

» Imposicion de uniformes

e Técnicas de empaquetado

« Técnicas de atencioén al cliente, entre otras.

Cabe observar, que se da mucha relevancia al aspecto comercial
del Know how transmitido, por encima de las connotaciones técnicas, las

cuales solo estan presentes en el contrato de franquicia de tipo industrial.
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El secreto industrial puede consistir en un know how, es decir, en
una experiencia de fabricacion o en un conocimiento secreto, pero
también puede ser una informacion técnica o desarrollo técnico que aun
cuando cuenta con las cualidades de patentabilidad, el poseedor
buscando mayor proteccion, lo guarde para si mismo, con el fin de evitar
gue caiga en el conocimiento publico. El secreto industrial puede contener
know how, pero éste para subsistir no necesita de dicho elemento.

La diferencia entre ambos conceptos se refiere a cuestiones de
forma y no de fondo, al tratamiento que la empresa le da al conocimiento

que posee, para que el publico no tenga acceso al mismo.

Segun Massaguer', en principio, cuando lo mas importante era la
produccion se consideré que el know how tan sélo estaba referido al
secreto sobre conocimientos aplicables en la industria que proporcionan
una ventaja competitiva a determinado productor (secreto industrial). No
obstante, en virtud de que la distribucion y la administracion empresarial
son un elemento fundamental en la competencia econdmica, en el
presente, la denominacibn know how abarca tanto los secretos
industriales como los comerciales (distribucion y administracion de la

empresa). Igual opinién a la anterior, sostiene Fernandez Sanchez.*?

Sin embargo, no es pacifica la aceptacion de la concepcion
anterior, ya que en la actualidad hay quienes no reconocen identidad o
similitud entre los secretos industriales y los comerciales (distribucion y
administracion de la empresa), tal es el caso que se presenta en Espafia,
ya que por un lado el legislador propone un Proyecto de Ley de Contratos
de Distribucién, a la que la Asociacion Espafola de Franquiciadores
(AEF) ha mostrado su rotundo rechazo, al manifestar, como explica
Xavier Vallhonrat, Presidente de la AEF , que " la franquicia es un contrato

1 José, Massaguei contrato de licencia de know holibreria Bosch, Barcelona-Espafia, 1989,
p. 35.
2 Marfa, Fernande®roteccién penal del secreto de empresa.Colex, Ma@p00, p. 30.
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por el que se cede un sistema de negocio (“saber hacer” probado y con
éxito) bajo una marca, a cambio de un pequefio porcentaje de las ventas.
No se puede asimilar sin mas a un contrato de distribucién, sin poner en
jaque los equilibrios financieros y el funcionamiento del sistema". **

Ante esta situacion, el Comité de Expertos Juridicos de la AEF ha
estudiado y analizado el texto del Proyecto de Ley, considerando que "si
se aprueba tendra consecuencias muy negativas para la franquicia, ya
que desaparecera el control sobre el 'saber hacer' objeto del contrato.
Por ejemplo, quien desee protegerlo con una clausula de no competencia
poscontractual debera pagar una indemnizacién y ningun franquiciador
podra evitar la cesion del contrato de franquicia a un tercero ajeno a la red
(incluso competidor) si se compromete por escrito a mantener la

uld

organizacion de medios y recursos que el cedente mantenia™”, asegura

Jordi Ruiz de Villa, Presidente de este Comité de Expertos Juridicos.

En tal sentido, en Espafa, afirman los expertos en la materia que
esta futura ley no solo desincentivaria futuros proyectos de franquicia,
sino que tendria una consecuencia inmediata: los franquiciadores deberan
aumentar los royalties para soportar las indemnizaciones 'y
responsabilidades del franquiciador por lo que muchas franquicias dejaran
de ser competitivas y deberan cerrar.

Por tanto, y como concluye el Presidente de la AEF, "la franquicia
tiene su propia naturaleza y su propio marco normat ivo. No necesita
una legislacion que la trate como un contrato de distribucion. No
acertamos a ver qué tiene que ver una franquicia de un fast food, de

transporte o0 de reparacion de calzado, por poner so lo unos

13 Disponible en: _http://ve.m.globedia.com/aef-opooemdamente-proyecto-ley-contratos-

distribucion[Consulta, 2012, Enero 18].
14" Disponible en: _http://ve.m.globedia.com/aef-opooemdamente-proyecto-ley-contratos-
distribucion[Consulta, 2012, Enero 04].
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ejemplos, con un contrato de distribucion por el qu e un fabricante
acuerda con un concesionario la venta de automovile S,
electrodomeésticos u otros bienes de consumo , porque cada uno tiene
Sus propias caracteristicas y es un grave error tratarlos a todos por igual.
Los franquiciadores no son fabricantes, sino genera dores de
innovacion y experiencia comercial que ponen al ser  vicio de otros

emprendedores.” °.

Ahora, centrandonos en el primer elemento del secreto empresarial
(conocimiento util), que el know how sea un secreto significa que existe
una reserva mental sobre un conocimiento (til;*® y que recaiga sobre un
conocimiento util es igual a decir que recae sobre tecnologia. Pero esa
tecnologia no soélo comprende conocimiento cientifico, en muchas
ocasiones esta referida a conocimientos Utiles obtenidos en virtud de la
experiencia empresarial, como, por ejemplo, los conocimientos que se
poseen sobre cuales son los distribuidores de la mejor materia prima o
sobre las cualidades que debe reunir el personal para obtener mayor

rendimiento.

Segun Sigifredo Estrada Arguello (Profesor de las Catedras de
Propiedad Industrial e Intelectual de la Universidad Latina de Ameérica),
los secretos industriales son uno de los activos intangibles mas
importantes en la forma de hacer negocios mediante Franquicias, lo
destaca como las recetas secretas, las que establecen la autorizaciéon del
uso de formulas, materias elaboradas por el franquiciante o por un tercero
capaces de dotar peculiar sabor en una franquicia de comida rapida, olor
de un perfume ambiental en una franquicia de peluqueria, cuya

homogeneidad es absolutamente necesaria para el mantenimiento la

> Disponible en: _http://ve.m.globedia.com/aef-opooemdamente-proyecto-ley-contratos-

distribucion[Consulta, 2012, Enero 04].

18 José, GémezEl secreto industrial (know how). Concepto y peetén. Editorial Tecnos,
Madrid, 1974, p. 43.
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imagen comun de la red de franquicias. Estos son algunos ejemplos de lo
importante que es la figura juridica de los secretos industriales en este
formato de negocios, el derecho es la herramienta fundamental que sirve
para proteger estos activos, otorgandoles a las franquicias las
exclusividades temporales y territoriales que vienen a dar una ventaja

competitiva de los franquiciantes frente a sus competidores®’.

" Documento en linea, disponible en: www.unla.edu.mx
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CAPITULO 3

IMPLICACIONES DE LA PUBLICIDAD EN LA CONFIDENC IALIDAD
DEL CONTRATO DE FRANQUICIA

Todas las personas que se dedican al comercio tienen secretos
comerciales. Sélo algunas de ellas son sumamente conscientes de la
importancia que revisten esos secretos, otras s6lo toman conciencia de la
importancia de esos secretos cuando la competencia trata de hacerse con
sus listas de clientes o planes de comercializacion, o de ponerse en

contacto con sus empleados y copiar su manera de hacer negocios.

Es en este momento cuando la mayoria de las personas se dan
cuenta que sus productos son valiosos y que tienen que buscar la forma
de protegerlos, tanto de manera practica como juridica, ya que la difusion
o0 propagacion de la informacién que manejan y consideran valiosa, y
sabemos que son valiosas, porque como ya vimos en capitulos
anteriores, cumplen con una serie de condiciones que le confiere una
ventaja respecto de la competencia, puede traer como consecuencia en
manos de tercero la frustracion o impedimento del desarrollo vertiginoso

de su empresa.

La materia objeto del secreto industrial debe, como su nombre lo
indica, mantenerse en secreto. Otras personas que no sean el duefio del
secreto pueden conocerlo, siendo que la divulgacién confidencial a los
empleados o a terceros sometido a confidencialidad no destruye el
estatus o el caracter de secreto industrial. Aunque la confidencialidad no
tiene que ser absoluta, debe ser suficiente para conferir una ventaja
econdémica y competitiva a quien posea la informacién. De este modo el
requisito de confidencialidad se satisface cuando resulta dificil o costoso
que otros adquieran y exploten la informacion sin recurrir a ningun tipo de

conducta ilegal.
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Practicamente todos los tipos de informacion técnica y comercial
pueden ser protegidos como secretos comerciales siempre y cuando
respondan a esos requisitos anteriormente estudiados, a manera de

ejemplo observemos los siguientes:

* Recopilacion de datos, por ejemplo, listados de clientes (cuanta
mas informacion contenga una lista, mas se prestara a ser

protegida como secreto comercial)
» Dibujos y modelos, planos arquitectdnicos, proyectos y mapas

» Algoritmos y procesos que se aplican en programas informaticos, y

los propios programas
* Métodos didacticos

* Procesos, técnicas y conocimientos especializados en materia de

fabricacion y reparacion
* Mecanismos de busqueda de documentos
» Formulas de fabricacion de productos
* Recopilacion de datos, en particular, determinadas bases de datos

» Estrategias comerciales, planes de actividades, métodos

empresariales y planes de comercializacion
* Informacién financiera
* Expedientes relativos al personal
» Calendarios de actividades
* Manuales
* Ingredientes

* Informacién sobre actividades de investigacion y desarrollo
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Con toda esta lista, que realizamos de manera enunciativa y no
taxativa, lo que queremos lograr resaltar, es que el secreto comercial lo
conforma una serie de situaciones que forman parte del dia a dia de una
empresa, que incluso muchos de estos aspectos son conocidos por el
dominio publico, pero no en sus proporciones idéneas, o combinaciéon
exacta, elaboracion y funcionamiento conjunto, que hacen que se

transformen en el secreto del éxito.

Este secreto, es lo que juridicamente hablando, se desea proteger
mediante un contrato, que en el caso especifico de las franquicias, lo
vemos mas exactamente en la transmision del Know how del
franquiciante, en el cual se sefiala el contenido del “saber hacer”, es decir,
el franquiciante tiene la obligacion de poner no sélo en conocimiento sino
también en practica al franquiciado sobre la conduccion, estructura y
organizacion del negocio, y éste debe seguir estrictamente las

instrucciones dadas.

En este contrato de franquicias, también se debe aportar los
derechos de propiedad industrial relacionados con el objeto del contrato e
indicar las caracteristicas distintivas del sistema por el cual se otorga la
franquicia, la marca y las pretensiones de las partes; asimismo, se
establece contractualmente las caracteristicas de los equipos, accesorios
y mobiliario que debera adquirir el franquiciado para desarrollar la

franquicia.

Se establecen contractualmente las pautas necesarias para que el
franquiciado adapte su sistema de teneduria de libros, contabilidad y el
mantenimiento de sus registros, al sistema implementado por el
franquiciante. Destacando en este aspecto que los reportes del
franquiciado tienen dos propdsitos: la supervision de la operacion del

franquiciado y el asesoramiento.

45



Visto que en el contrato de franquicia, existen puntos realmente
confidenciales, precisamos que determinada informacién de éste, debe
estar fuera de todo registro, especificamente toda la referida al secreto
comercial, que en el caso de las franquicias nos referimos al Know how, la
forma de administracion, equipos que se emplean, en fin, todo aquello
gue hace exitosa a la empresa, y en tal sentido, expone el profesor
Estrada Arguello que “por la propia naturaleza de esta figura juridica no es
susceptible de registro, ya que perderia el caracter de secreto, por lo tanto
el secreto industrial dura tanto tiempo como se mantenga guardada la
informacién como secreto™®. Por lo que se propone que en los casos de
ser requerida informacion sobre el contrato de franquicia, sélo se
proporcione exclusivamente la descripcion del negocio objeto de la

franquicia.

Este tipo de contratos definitivamente, no pueden ser de dominio
publico porque conllevaria a la franquicia a la pérdida de su ventaja
competitiva, al ser expuesto su secreto, el cual perderia su alto valor

econdémico, por ser éste susceptible de contratacion.

Y en cuanto a las partes en el contrato de franquicia, se les
recomienda detallar en el manual de operaciones, de manera minuciosa
todos los aspectos operativos, financieros, administrativos y contables de

la franquicia.

El manual, tal y como lo sefiala la Dra. Natalia Flores “es el alma de
la franquicia de la empresa, ya que en el mismo se transcribe el método

exitoso del negocio que el franquiciado intentara duplicar. Por ello, es muy

18 Sigifredo Estrada Arguello, Universidad Latina Aimérica, Reflexiones sobre la importancia
de los secretos industriales en las franquiciagDocumento en linea].
Disponible:http://www.unla.edu.mx/iusunla36/refleRiREFLEXIONES%20SOBRE%20LA%20
IMPORTANCIA%20DE%20LOS%20SECRETOS%20INDUSTRIALESM# ftnrefl [Consulta:
2012, Enero 18].
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conveniente que todos los detalles se consignen en el manual y no en el
»19

contrato de franquicia, que de por si es mas formal e inmutable.

En virtud de lo anterior, es clave fundamental en el negocio de
franquicias no hacer publico los secretos del éxito, con asesoria de
diversos expertos en el sector legal, se pueden disefiar estrategias
especificas que mantengan salvaguardado el secreto industrial de una

organizacion.

Asi mismo, sera importante revisar constantemente la aplicacion de
dichas estrategias y su actualizacidon constante para evitar que la

informacion se propague principalmente a la competencia.

Visto que el registro de los contratos de franquicia en nuestra pais
no representa una inminente amenaza, ya que en la actualidad no existe
ni el Registro de Franquicias, ni el caracter obligatorio de su publicacién,
siendo lo mas cercano a un control sobre éstos el articulo 63 del Proyecto
de Ley de Propiedad Industrial, en el cual se plantea que el contrato de
franquicia se inscribira por ante el Instituto Venezolano de la Propiedad
Intelectual y que no podra contener clausulas restrictivas del comercio, es
necesario acotar que en éste articulo deberia especificarse que
deberiamos entender por inscripcion del contrato, si ello implica
solamente la participacion ante el rgano administrativo respectivo que se
ha suscrito un contrato y entre quienes, o incluye ademas proporcionar el
contenido de éste en todas sus partes, ello con la finalidad de delimitar
muy bien la informacién que se aportara y evitar incurrir en excesos, en

relacion con esta pretendida obligacion.

19 Natalia, Flores Franquicias:Contrato  [Documento en linea]. Disponible:

http://www.mundohelado.com/franquicias/franquictasirato.htm [Consulta: 2011, Diciembre
18]
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Y en cuanto a lo referido por el mencionado articulo, a que el
contrato de franquicia no podrd contener clausulas restrictivas del
comercio, es interesante sefalar en este punto, que la actual Ley Para
Promover y Proteger la Libre Competencia, regula lo concerniente a las
practicas de mercado que puedan derivar en restricciones a la

competencia.

En este sentido, tal como lo expone Alfonso Riera (Ex-director de
la Camara Venezolana de Franquicias), “la Ley limita, al punto de prohibir,
gue empresas competidoras (actos horizontales) o relacionadas en
cadena de produccion y comercializacion (actos verticales) acuerden
precios, se repartan zonas de mercado, se aprovechen de su posicion
dominante para disminuir a terceros, etc. Sin embargo, la génesis de las
franquicias irrumpe con el literalismo de dicha Ley, ya que franquiciante y
franquiciado, a pesar de operar locales con la misma marca y oferta de
productos, pueden ser considerados competidores en algunos aspectos
ya que son personas juridicas distintas dedicadas al mismo ramo
comercial (actos horizontales); incluso la una puede ser proveida de
productos o servicios por la otra (actos verticales). Entonces para ser
viable la repeticibn masiva de puntos comerciales homogéneos, el
franquiciante suele pactar precios, suele otorgar zonas exclusivas, suele
prohibir que luego de vencido el contrato el franquiciado opere conceptos
similares, etc. Curiosamente esos pactos son justamente loquelaL ey
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considera como limitados o prohibidos (negritas nuestra).

Desde otro punto de vista, también podemos acotar que la
publicidad del contenido de este tipo de contratos, si bien de manera
formal se realiza con su inscripcion ante un registro publico, tal como lo

estudiamos en capitulos anteriores, podemos notar que existen maneras

2 Alfonso Riera: Realidad juridica de las franquicias en Venezuflmcumento en lineal.
Disponible: _http://home.profranquicias.com/wp-coiteploads/2011/01/Realidad-juridica-de-las-
franquicias.pdfConsulta, 2012, Enero 19].
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menos formales, pero con igual impacto y perjuicio, de divulgar o hacer
publica la informacién que éstos contratos contienen, es por ello, que uno
de los medios mas corrientes de proteger los secretos comerciales son las
clausulas de confidencialidad o de no competencia que figuran en los

contratos de empleo.

Ademas, toda empresa precavida aplica las mismas reglas y
requisitos para proteccion de informacidén confidencial en relacion con
contratistas, consultores, proveedores, clientes, personal temporero,

pasantes, visitantes, etcétera.

Entre las medidas de seguridad que pueden ser tomadas para
proteger sus secretos industriales y comerciales, sin importar la dimensién
de la franquicia, y de esta manera favorecer el mantenimiento y

regulacion positiva de los flujos de informacion, podemos encontrar:

* Informar al franquiciado sobre la trascendencia de la informacion
gue recibiran y la importancia que tiene para el desarrollo de la
franquicia. Asi también debera informarse a todo el personal que
la franquicia esta protegida bajo el registro de secreto industrial,
gue generara represalias al personal que cometa alguna fuga de
informacion.

* Notificar constancias publicas de la existencia de secretos
industriales (por escrito) con presencia de firmas que comprueben
el conocimiento de ambas partes que celebren un contrato de
franquicia. Seré importante sefialar puntualmente los compromisos
y obligaciones que seran adquiridos por las partes.

» Establecer y disefiar politicas que, por escrito definan la
informacion secreta sobre la franquicia y los programas de
proteccion y regulacion que se implementaran a la persona que la

reciba.
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» Establecer cédigos secretos dentro de la informacion clasificada
como confidencial.

» Dividir la informacion industrial entre las areas que a cada una le
corresponden pero de forma parcial para asi, poder tener un
control puntual sobre la misma sin otorgar todos los contenidos a
todos.

* Mantener las areas que poseen algun secreto industrial separadas
entre si, para de esa forma evitar union de informacion
confidencial.

e Controlar cuidadosamente el numero de documentos que
contienen informacion clasificada, asi como los movimientos y
tiempos de uso y entrega sobre el personal que tenga derecho a
su manejo.

» Elaboracion de cédigos personales y registro sobre el movimiento
de dichos documentos y aparatos de reproduccion.

» Actualizacion periodica de todas las medidas de seguridad.

» Contratacion de personal “de confianza” para el manejo de la

informacion clasificada como secreto industrial.

A diferencia de las patentes, los secretos industriales se protegen sin
necesidad de cumplir ninguna formalidad procedimiental. Sin embargo, la
proteccion de los secretos industriales es limitada. El titular de un secreto
industrial sélo esta protegido frente a la divulgacion no autorizada y frente
al uso del secreto industrial realizado por terceros o por cualquier otra
persona que obtenga el secreto industrial por medios ilegitimos,
entendiéndose por éstos el robo, el soborno, la falsificacion, la infraccion,
o la instigacién a la infraccion del deber a mantener el secreto, o el

espionaje por medios electrénicos u otros.

La proteccion de los secretos industriales, varia segun la necesidad
y realidad juridica de cada pais, hay paises en los cuales forma parte del
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concepto general de proteccion frente a la competencia desleal y otros
que realizan disposiciones especificas sobre la proteccion de la

informacion confidencial.

Durante la década de los afios 90, se produjo un notable
movimiento a favor del aumento de la proteccion de los secretos
industriales en muchos paises del mundo, destacando una uniformidad en

el tratamiento de éste.

En este sentido, es importante destacar que la legislacion francesa
reconoce tres tipos de secretos industriales: secretos industriales de

fabricacion; informacién empresarial secreta y know how.

Asimismo, Alemania al igual que Italia otorga una fuerte proteccion
a los secretos industriales. En Japon, si se infringen los interes
industriales de una persona por apropiacion indebida de secretos
industriales, dicha persona tiene derecho a solicitar una accion de
cesacion, a disponer de los productos obtenidos en la apropiacion
indebida, asi como a solicitar a la persona que haya infringido los

intereses industriales una indemnizacion por dafios y perjuicios.

Destacamos que en Espafia, con la promulgacion del Cédigo Penal
que entré en vigencia el 24 de mayo de 1996, se imponen multas e
ingresos en prision (de hasta un maximo de 5 afos) para una serie de

delitos relacionados con los secretos industriales, como son, por ejemplo:

* Robo de informacion para descubrir un secreto
* Elincumplimiento de acuerdos de no divulgacion; y
* La divulgacion por parte de terceros de secretos industriales

robados.
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En Venezuela, el secreto industrial forma parte del concepto general
de proteccion frente a la competencia desleal, y es regulado en la Ley

Para Promover y Proteger la Libre Competencia.

En la actualidad, en el medio comercial, ha crecido la importancia
de proteger los secretos comerciales de las empresas, establecidendo
practicas de proteccion de la informacion en las que tienen en cuenta los
riesgos que conlleva el mercado mundial, los rapidos progresos
efectuados en el &mbito de las tecnologias y las telecomunicaciones, la
movilidad y elevada especializacion profesional, y el establecimiento de
relaciones comerciales estratégicas, en particular, el recurso a la
contratacion externa. Hoy las tecnologias evolucionan a un ritmo tan
rapido que, en algunos casos, la proteccidén de secretos comerciales viene
a ser el derecho de propiedad intelectual mas interesante, eficaz y facil de

obtener.

Toda empresa, que haya realizado todos los ajustes que se
consideren necesarios para mantener protegido el secreto industrial,
podra tomar medidas juridicas para obtener compensacion por la
apropiacion indebida de practicamente todos los tipos de informacion que

conlleve valor competitivo.

La ingenieria inversa o la obtencion de informacion por medios
independientes no entran dentro de lo que se consideran medios
indebidos. Por consiguiente, en materia de secretos comerciales, ninguin
juicio sera exitoso, si uno de los aspectos del disefio o la construccion del
producto puede deducirse con facilidad al analizar un articulo adquirido en

el mercado.
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CONCLUSIONES

El contrato de franquicia debe ser muy claro y sumamente flexible
para identificar y regular temas presentes y futuros problemas, como son
el deceso del franquiciado, la transferencia de la franquicia, los efectos de
la no renovacion, el incumplimiento del franquiciado y los derechos y

deberes de cada parte a la terminacion.

Definitivamente, existen puntos en el contrato de franquicia que son
determinantes en el desarrollo exitoso de la actividad comercial, por lo
gue en ningin momento deben ser divulgados o del dominio publico,
porque perderia rentabilidad o frustraria el crecimiento acelerado de la
franquicia, estos contenidos son los referidos a su forma de
administracion, equipos empleados y principalmente el elemento esencial
en el contrato de franquicia, el Know how, el cual guarda el secreto del

éxito.

La publicidad del secreto industrial o comercial, sin duda alguna
afectaria gravemente el desarrollo y prosperidad de la empresa, ya que el
duefio del secreto dejaria de tener la ventaja competitiva que lo favorece

frente a los empresarios que operan el mismo ramo.

En la actualidad, en Iberoamérica, el tema de la franquicia y su
contrato ha tenido gran auge, paises como lItalia, Espafa, Francia,
México, Estados Unidos y muy recientemente Argentina, la cual ha
propuesto un Proyecto de Ley de Franquicias, pretenden regular esta
materia, ya que el establecimiento de un marco de buenas préacticas
comerciales producira un adecuado comportamiento de todos los agentes

del sector, cuyos efectos redundaran en un mejor funcionamiento.

Estos efectos se consiguen mediante la creacion de un marco legal
apropiado, que facilite el desarrollo del sistema para quienes se ajusten a

sus pautas, sin embargo, es conveniente sefialar, que debe estudiarse
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cuidadosamente la necesidad y realidad juridica de cada pais, pues,
segun la investigacién realizada en el presente trabajo, pudimos observar
que desde el afio 2007, parlamentarios argentinos proponen el Proyecto
de Ley de Franquicias, sin lograr siquiera un espacio para su discusion
ante la Camara de Diputados de esa Nacion, y en comunicacion via web
con algunos abogados de ese pais, me expresaron que el Proyecto de
Ley de Franquicias nunca sera Ley, siendo el principal obstaculo para su
aprobacion su articulo 4, en el cual se ordena crear el Registro de
Contratos de Franquicia Comerciales, sin pasearse por el impacto que
esto acarrearia en el aspecto comercial, administrativo, operativo, entre

otros.

Actualmente, Espafia también afronta una situacién hostil en
relacion con este tema, ya que la Asociacion Espafiola de
Franquiciadores (AEF) mostré su rotundo rechazo al Proyecto de Ley de
Contratos de Distribucion, al considerar que de aprobarse, tendra
consecuencias muy negativas para la franquicia, porque desapareceria el
control sobre el Know How “saber hacer” objeto del contrato, siendo un
ejemplo de ello, que quien desee protegerlo con una clausula de no
competencia post-contractual debera pagar una indemnizaciéon y en
consecuencia ningun franquiciador podra evitar la cesion del contrato de
franquicia a un tercero ajeno a la red (incluso competidor) si se
compromete por escrito a mantener la organizacion de medios y recursos
que el cedente mantenia. Con los ejemplos de Argentina y Espafa,
podemos observar que no resulta sencillo legislar sobre la materia, a la
vez que podemos constatar que las franquicias evolucionan y buscan su

propia identidad juridica.

En el manual de operaciones es donde en nuestro criterio debe
desarrollarse detalladamente todos los aspectos operativos, financieros,
administrativos y contables de la franquicia, en virtud que éste a diferencia

del contrato, es mucho mas flexible a la hora de realizar algunos ajustes
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necesarios para el funcionamiento de la empresa, y como las tendencias
legislativas no sugieren inscribirlo en ningdn Registro o Instituto, al

parecer se respeta el caracter confidencial de éste.

Los secretos industriales juegan un papel fundamental en la
diferenciacion o valor agregado que ofrece un formato de negocios
mediante franquicias, una correcta proteccion juridica de dichos secretos
industriales ofrece a los franquiciantes la posibilidad de seguir explotando
su franquicia con las ventajas competitivas y exclusividades por un tiempo
indefinido. Pero no solo la proteccion juridica de la informacion
considerada como secreto industrial es importante, la transmision de los
secretos industriales también debe realizarse cuidando todos los aspectos
legales consagrados en las distintas normas que regulan la materia, a fin

de que la informacién siga teniendo el caracter confidencial.
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RECOMENDACIONES

Luego de la investigacion realizada y las conclusiones arribadas,

nos permitimos realizar algunas recomendaciones:

En virtud que en Venezuela no existe una ley especial que regule
la materia de franquicias, sino que esta figura es regulada por
varias leyes de manera conjunta, actualmente se ha mencionado la
posibilidad de realizar un Proyecto de Ley de Franquicias, por lo
que sugerimos de concretarse esta idea, que el contenido de la
referida ley, debe delinear los aspectos mas basicos y relevantes,
ya que debido al cambio acelerado del comercio, esta puede crear

obstaculo en el flujo del desarrollo normal de esta actividad.

En cuanto al actual Proyecto de Ley de Propiedad Industrial, cabe
destacar en relacién con su articulo 63, especificamente donde
dispone que: “el contrato de franquicia se inscribira ante el Instituto
Venezolano de la Propiedad Intelectual”, que si la intencion, es
llevar un control de los contratos suscritos, debe especificarse que
tipo de informacion es la que se aportara al referido Instituto al
momento de la inscripcion del mencionado contrato, ya que este
posee informacion confidencial que no debe ser divulgada, por lo
gue en nuestra opinion solo bastaria que se participe sobre la
suscripcion del contrato y se haga una descripcion de la actividad

comercial que opera.

Asimismo, debe especificarse en el mencionado proyecto, cual es
la finalidad de esta inscripcion, porque si el propdsito es
proporcionar informacion y de mantenerla actualizada, esto
acarrea costos que restan recursos para dedicarlos a otros usos

gue pueden ser mas productivos tanto para la empresa, como para
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la Administracion Publica, que debe destinar determinados medios
al mantenimiento de este.

La proteccibn de los secretos comerciales es también una
proteccion contra la futura competencia, en la que pueden estar
incluidos antiguos empleados o clientes. En consecuencia, es
necesario que los directivos de las empresas tomen medidas para
proteger debidamente los secretos comerciales como activos de

valor.
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